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I. Les fondements de la
péremption

Les actions en interdiction et en ces-
sation de trouble se situenr au cceur
de la défense des droits de propriéré
intellecruelle. Ces actions ne se pres-

* Dr en droit, LL.M., avocat 3 Lausanne.
Texte remanié d'une conférence donnée
dans le cadre d'un séminaire organisé par
I'Insticue fédéral de la propriéid intellec-
tuelle er le LES-CH et qui sest tenu 2
Genéve le 1# juin 2006 i propos des
«Développements récents en droit des
nlﬂquCS>=.

' ATF B8 II 176 consid. 1; G. (GANSSER,
Einige Gedanken zum Verwirkungs-
cinwand im gewerblichen Rechtsschurz,
RSPIDA 1955, 112. Pour le droit au
nom: TE sic! 2002, 860 consid. 9; Bez-
Ger Ziirich, sic! 1997, 196 consid. IIl.1a.

: H. Merz, Berner Kommentar zum

schweizerischen  Zivilgesetzbuch, 171,

Berne 1962, CC2 N 517

L. Davip, Der Rechtsschurz im Immate-

rialgiiterrecht, SIWR 1/2, 2° éd., Bile/

Francfort-sur-le-Main 1998, 75.
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crivent pas. Elles peuvent en prin-
cipe étre invoquées tant que subsiste
un risque de réitération ou de conti-
nuation du comportement illicite!.

Tourefois, la passivité prolongée
de I'ayant droit confronté i la vio-
lation de ses droits peut amener
Fauteur de I'atreinte 4 se convaincre,
de bonne foi, de la licéité de son
comportement. Cette conviction le
conduira 3 investir des efforts et de
l'argent dans la promotion de son
signe distinctif er engendrer, ce fai-
sant, une valeur économique sou-
vent importante, qui sera anéantie
dans Péventualité ol I'ayant droit
ouvre action en cessation de trouble
et gagne son proces’.

Dans une telle situation, l'ater-
moiement excessif de Payant droit
peurt apparaitre comme contrevenant
aux régles de la bonne foi en af-
faires’. Comme en matiére de pres-
cription ou d’usucapion, le souci de
sécurité du droit impose que la passi-
vité de I'ayant droit entraine alors, &
certaines conditions, la perte de son
droit d’agir en justice’.

Contrairement au droit euro-
péen, le droir suisse ne comprend pas
de regle légale spécifique régissant la
forclusion par tolérance. En revan-
che, les tribunaux reconnaissent de-
puis longtemps que l'inaction pro-
longée du lésé peur étre constitutive

4 M. M. Peprazzing, Die Verwirkung im
schweizerischen  Kennzeichnungsrechr,
GRUR Int. 1984, 502 ch. 3.1; F vow
SteiGER, Zur Frage der Verwirkung des
Anspruches im gewerblichen Rechts-
schurz, SAS 1948, 100.

Dans un procés en interdiction, le
défendeur tente souvent de faire va-
loir que le demandeur a trop tardé
avant d’agir en justice, en sorte que
son droit est périmé. Le Tribunal
fédéral répéte de maniére constante
que la péremption ne peut étre pro-
noncée qu'avec retenue. Malgré cela,
la jurisprudence semble aller dans le
sens d’une admission de plus ou plus
large de ce type de grief. En particu-
lier, des périodes d'inaction relative-
ment courtes (un an et demi, deux
ans) ont été récemment considérées
comme suffisantes pour conduire i
la péremption. Cette pratique mérite
d’étre soumise & un examen critique.

Bei Unterlassungsbegehren versucht
der Beklagte oft, sich auf die ver-
spdtete Geltendmachung der Rechte
durch den Berechtigten — und somit
auf die Verwirkung der Rechte — zu
berufen. Das Bundesgericht hat wie-
derbolt betont, dass die Verwirkung
nur mit Zuriickhaltung angenom-
men werden darf. Dennoch tendiert
die Rechtsprechung eber zu einer
weiter gehenden Zulassung. So
wurde erst kiirzlich eine relativ
kurze Untiitigheit (eineinbalb bis
zwei Jahre) als geniigend betrachtet,
um die Verwirkung der Rechte an-
zunebmen. Diese Handhabung be-
darf einer kritischen Untersuchung.
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d'un abus de droit au sens de I'ar-
ticle 2 alinéa 2 CC au point d’entrai-
ner la déchéance de son droit d'ac-
tion®, singulitrement dans le do-
maine des marques et des raisons de
commerce, ainsi qu'en matitre de
droit au nom’.

Plus exactement, I'abus de droit
réside dans le fait que I'ayant droit
adopte un comportement contradic-
toire, un wvenire conira factum pro-
prium®. Linaction prolongée suscite
'apparence d’une rolérance, que
contredit ['action en justice intentée
des années plus rard. Selon les cir-
constances, pareille incohérence est
contraire 3 la bonne foi en affaires;
les acteurs économiques doivent en
effer pouvoir se fier, jusqu’a un cer-
tain point, au comportement (acrif
ou passif) de leurs concurrents.
Cart. 2 al. 2 CC tend ici 4 la protec-
tion de la confrance®.

Seul Pexercice manifestement
abusif d’un droit pouvant faire obs-
tacle 4 sa protection', [a péremption
en raison du retard 3 agir ne peut tre
admise facilement!!, mais seulement
avec retenue'? voire avec grande re-
tenue'3, En particulier, le simple fait
que P'admission de la demande en-
traine des inconvénients pour le
défendeur n’est pas un motif suffi-
sant pour reconnaitre l'existence
d’un abus™.

De méme, le simple écoule-
ment du temps ne suffit pas'. En-
core faut-il que la passivité prolongée
de I'ayant droit ait pu [égitimement
susciter auprés du défendeur la con-
viction que son comportement était
toléré et qu'il le seraic également 2
I'avenir's, Pour cela, il faut que le dé-
fendeur ait pu de bonne foi admetrre
que le demandeur avait connaissance
de la violation". En outre, il doit
avoir créé, de ce fair, une valeur éco-
nomique appréciable!®. Lon touche
ici aux conditions de la péremption,
que la présente contribution se pro-
pose d’étudier de manitre approfon-

die.

II. Les conditions de la
péremption

1. En général

Pour que la péremprion puisse &tre
admise, 'ayant droit doir avoir toléré
la violation de ses droits par I'usage
d'un signe identique ou similaire
pendant un laps de temps prolongé
sans s’y opposer et 'auteur de I'at-
teinte doit entre-temps avoir acquis,
de bonne foi, une position écono-
mique digne de protection'?.

Quatre conditions doivent 2insi
éure réunies pour que l'on puisse
retenir la péremption?: la violation
doit étre connue de I'ayant droit ou 3
tout le moins étre reconnaissable par
lui (II/2), l'ayant droit doit étre de-
meuré passif pendant une période
prolongée (I1/3), [l'auteur de Iat-
teinte doit avoir créé une valeur éco-
nomique appréciable (I1/4) ec il doit
avoir éré de bonne foi (11/5).

2. Caractére reconnaissable de
la violation par Payant droit

a)  Le principe

La péremption suppose en principe
que le Iésé ait eu connaissance de la
violation de ses droirs?!. En effer, il
ne peut étre question de tolérance —
et donc de comportement conrradic-
toire — que si l'intéressé néglige de
s'opposer a la violation de ses droits
alors qu'il en avair connaissance®,
La connaissance effective n’est
cependant pas seule & pouvoir entrai-
ner la péremption. Celle-ci peut
également résulter de la méconnais-
sance fautive?. De fait, si I'ayant
droit n'avait pas connaissance des
faits pertinents mais que l'auteur de
la violation pouvait de bonne foi
considérer que tel était le cas, ce der-
nier doit étre protégé de la méme
maniére qu'en cas de connaissance
réelle. Ce qui compte, en effet, c'est
I'apparence de tolérance?.

* Selon plusicurs auteurs, le terme de 4%
chéance est i préférer i celui de péremp-
tion, car le droic subsiste en soi, érant seu-
lement paralysé a I'égard du défendeur:
M. Baumann, Ziircher Kommenrar,
3éd., Zurich 1998, CC 2 N 386;
CH. Wi, MSchG Mackenschutzgesetz,
Zurich 2002, Vor 52 N 56. ['emploiera:
néanmoins indistinctement les rermes de
péremption et de déchéance, tous deux
usuels dans le contexte observé.

% ATF 109 II 338 consid. 2a; 100 II 395

consid. 2; 98 II 138 consid. 3; 94 1] 37

consid. 6c¢.

TE sic! 1997, 205 consid. 2; WIPO Arhi-

tration and Mediation Center, affaire n®

DCH2006-0003 (ssuisse.ch»), Jusler-

ter 12 juin 20006, ch. 6c; R. BUHLER, Bas-

ler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bale/

Genéve/Munich 2002, CC29 N 71.

® TF sic! 2005, 883 consid. 3.2; ATF 131
II1 113 consid. 4.2. Pour &cre précis, il
sagit d’un venére contra non-factum pro-
pritm: Baumann (n. 5), CC 2 N 385.

* ATF 131 1il 113 consid. 4.2.

™ Arc. 2al. 2 CC.

" TE, sic! 2005, 883 consid. 3.2; TE sic!
2002, 766 consid. 5.2; TF, sic! 1999, 132
consid. 5bfaa; ATF 117 Il 575 consid.
4a; 109 1T 338 consid. 2a; TE RSPIDA

1974, 118 consid. 3a; ATF 98 II 138
consid. 3.

12 ATF 131 I 113 consid. 4.3.

* ATF 127 II1 357 consid. 4c; ATF 94 II
37 consid. 6b; ATF 79 11 305 consid. 2a;
GaNsseR (n, 1), 125; Merz (n. 2), CC 2
N 515.

" TE RSPIDA 1974, 118 consid. 3; ATF
98 11 138 consid. 3.

¥ TE sicl 2005, 883 consid. 3.2; ATF 97 11
153 consid. 1.

'* TE sic! 2005, 883 consid. 3.2; C. Bau-
DENBACHER / J. GLOCKNER, in: C. Bauden-
bacher (éd.), Laurerkeitsrechr, Kommen-
tar zum Geserz gegen den unlauteren
Wertthewerb (W), Bile/ Gengve/ Mu-
nich 2001, LCD 9 N 274.

Y TE sic! 7/8/2006, 500 consid, 3.1: TE,
sic! 2005, 883 consid. 3.2.

¥ ATF 97 11 153 consid. 1.

¥ TF, sic! 2005, 390 consid. 4.1; TF, sic!
1999, 132 consid. 5bfaa; ATF 117 11 575
consid. 4a; 109 I1 338 consid. 2a. Dans les
formules employées dans les arrérs préci-
tés, il manque 'exigence de bonne foi, qui
découle cependant de manitre indiscu-
table de la jurisprudence (cf. infra 11/5).

® Voir PEprazzINI (n. 4), 502 ch, 3.

2 TE sic! 7/8/20006, 500 consid. 3.1; TE
sic! 2002, 766 consid. 5.2.

# ATF 117 I1 575 consid. 4b.

2 TE, sic! 1999, 132 consid. Sb/aa. A pro-
pos de la méconnaissance fautive, voir ci-
aprés 11/2/e.

M K.-H. Fezer, Markenrecht, Kommentar
zum Markengeserz, zur Pariser Verbands-
iibereinkunft und zum Madrider Marken-
abkommen, 3° éd., Munich 2001, Mar-

kenG § 21 N 38.

~
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b) Lobjer de la connaissance

La connaissance (réelle ou supposée)
doit porter non seulement sur le
comportement incriminé (utilisation

¥ S. Brauchear, Die Verwirkung im Kenn-
zeichenrecht; unter Beriicksichtigung der
Regelung in der Europiischen Union,
Bale / Genéve ! Munich 2001, 82; PEDraz-
ZINT (n. 4), 504 ch. 3.2.1.

% PEDRAZZINI (n. 4), 504 ch. 3.2.1.

7 PeprazzINI (n. 4), 504 ch. 3.2.1.

*® Peprazzini (n. 4), 504 ch. 3.2.2.

* ATF 109 11 338 consid. 2b.

¥ PeprazziN (n. 4), 504 ch. 3.2.2.

' TE sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.2.

32 °T'E sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.1; TE,
sicl 1999, 132 consid. 5b/aa; ATF 117 11
575 consid. 5a; L. Davip, Kommentar
zum Markenschutzgeserz, 2° é&d., Bile
1999, Vorbemerkungen zum 3. Ticel
N 48.

¥ BraucHpar {n. 25), 156; PEDRAZZINI
{n. 4), 505 ch. 3.2.5.

* ATF 109 11 338 consid. 2b.

» Davip (n. 32), Vorbemerkungen zum 3.
Tirel N 44,

¥ Ci-dessus 11/2/a.

¥ ATF 117 11 575 consid. 4b. Commeon le
verra (ci-aprés I11/5/bfaa), il arrive que
I'auteur de la violation ignore de bonne
foi Pexistence du signe prioritaire er de
son titulaire. Dans ce cas de figure, il est
inexact de dire que l'auteur de l"atteinte
doit interpréter Uinaction de {ayans drois
comme une acceptation de son com-
portement, puisque, dans son espri, il
nexiste pas d'ayant droit. Pour que la
formule fasse sens en pareille hypothise,
il faur ajouter «éventuel» aprés «ayant
droite: I'auteur de I'atteinte doit pouvoir
se fer au fait que s/ existe un signe prio-
ritaire, son éventuel ttulaire agira dans
un certain délai §'il veur contester valable-
ment l'utilisation du signe postérieur {cf.
K. Sriro, Die Begrenzung privater Rechre
durch Verjshrungs-, Verwirkungs- und
Faralfristen, Berne 1975, 1525 s, qui
parle de la nécessité de protéger les tiers
contre des prétentions «won denen sie viel-
leicht gar michts wissen und mit denen sie
Jedenfalls je linger, desto weniger rech-
new»). Ce caveat vaut pour toutes les for-
mules de ce type réparties dans le présent
arricle.

® A, Trouer, Immarerialgiiterrecht I,
3° éd., Bale/ Francfort-sur-le-Main 1985,
758, qui trace ici un paralléle avec le
principe de la confiance.

¥ BpavcHBar (n. 29), 85; BAUDENBACHER /

GLOCKNER (n. 16), LCD 9 N 276.

Fezer (n. 24), MarkenG § 21 N 38.

TE sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.1;

TE sic! 2005, 390 consid. 4.1; TE sic!

2002, 766 consid, 5.2; ATF 117 11 575

consid. 4b.
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du signe distinctif litigieux), mais
également sur [auteur de la viola-
tion?, sans quoi I'ayant droit ne peut
agir de manitre ciblée®. Il ne suffic
pas que le lésé air connaissance de
l'identité d’un importateur ou d’un
revendeur; tant qu’il ne connait pas
le responsable principal, son inac-
tion i I'égard d'éventuels complices
ne peut lui étre reprochée?”.

¢) Lesujet de la connaissance

Le plus souvent les parties en pré-
sence sont des sociérés. La question
se pose dé&s lors de savoir qui, au sein
de la sociéeé ritulaire des droits, doit
avoir connaissance de l'atteinte pour
que cette connaissance puisse étre
opposable 2 la société.

Le principe est le suivant: la so-
ciété connait par le truchement de
ses organes®. Lorsque ['utilisation
du signe litigieux est connue de
certains services de la demanderesse
mais pas de ceux responsables des
questions relatives aux signes dis-
tinctifs, il sagit néanmoins d'une
connaissance imputable & la société;
c’est A cette derniére de veiller a ce
que les informations circulent de
maniere efficace?”. En particulier, la
société doit instaurer Pobligation
interne d’annoncer aux services
compétents les informations de ce
type®. Il en va de méme, de maniere
plus large, au sein d’un réseau de dis-
tribution, par exemple entre franchi-
seur et franchisés®.

d) La preuve de la connaissance

La preuve de la connaissance in-
combe 4 I'auteur de la violation qui
invoque la péremption®. Une telle
preuve est le plus souvenrt difficile a
rapporter®. Cerres, la connaissance
effective ne fait pas de doute lorsque
les parties entretenaient des relations
commerciales* ou quand I'auteur de
l'atteinte a demandé & I'ayant droit
Pautorisation d’uriliser sa marque®.
De tels cas sont toutefois rares. Dans
la plupart des situations, 'auteur de

la violation aura de la peine a pro-
duire des preuves tangibles de la
connaissance de son signe par I'ayant
droit. Il lui est dés lors nécessaire de
recourir 2 des indices, ainsi qu’a la
notion de méconnaissance faurive.

e) La méconnaissance ﬁautive

On I'a die*¢, la méconnaissance fau-
tive de I'atreinte est assimilable & sa
connaissance effective. 1| reste 4 sa-
voir 2 quelles conditions une telle
assimilation peut étre faite.

aa) La perspective est celle de
lPauteur de 'atreinte

La perspective est celle de I'auteur de
I’atreinte: celui-ci doit pouvoir inter-
préter de bonne foi I'inaction de
'ayant droit comme équivalant a
une acceptation de son comporte-
ment?. A cet égard, I'auteur de I'at-
teinte est autorisé a préter a I'ayant
droit artitude normale d’un rtitu-
laire de marque ou de raison de com-
merce®®. Lorsque les circonstances
sont telles (notamment sur le vu de
Pimportance de la diffusion du
signe) que tout acteur économique
moyennement diligent — placé dans
la méme sicuation que I'ayant droit —
ne peut décemment ignorer I'utilisa-
tion du signe litigieux, I'auteur de la
violation est en droit de présumer
que le lésé en a connaissance.

La perspective de [l'auteur de
I'atteinte s'apprécie de maniére ob-
jectivée®: ce m'est pas la fagon dont
'auteur de la violation a pergu la
situation qui est déterminante, mais
bien la maniére dont il devait I'inter-
préter en I'analysant de maniére rai-
sonnable®,

Sclon le Tribunal fédéral, il y a
méconnaissance fautive des faits per-
tinents lorsque I'ayant droit aurait
dii avoir connaissance de la violation
en observant le marché avec I'atten-
tion requise par les circonstances®.
Pour la Haute Cour, on peut en par-
ticulier attendre du titulaire d’une
marque ou d’une raison de com-
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merce qu'il surveille 'apparition de
signes distinctifs identiques ou simi-
laires sur le marché®2, La surveillance
du marché portera sur deux types de
circonstances: I'enregistrement d’un
signe dans un registre officiel (bb) et
son utilisation effective (cc).

bb) La consulcation des registres

Une premitre question consiste 3 se
demander dans quelle mesure on
peut attendre du titulaire d’une mar-
que ou d’une raison de commerce
qu'il consulte régulitrement les re-
gistres publics 4 la recherche d’éven-
tuels signes distinctifs identiques ou
similaires.

i} Le registre des marques

A l'inverse du registre du commerce,
aucun effet de publicité positif n'est
artaché au registre des marques. Il
n'existe donc pas, de par la loi, de fic-
tion d'une connaissance du contenu
du registre des marques par tout un
chacun. Certains auteurs rejettent,
pour ce motif, I'existence d'un de-
voir de surveillance généralisé*, alors
que d'autres considérent qu'un tel
devoir doit ére plus largemenr ad-
mis en matiére de marques qu'en re-
lation avec les raisons de com-
merce*,

ii) Le registre du commerce

Le Tribunal fédéral, soutenu par une
partie de la doctrine, considére que
lignorance d’une raison de com-
merce inscrite au registre du com-
merce est toujours fautive, en raison
de Peffet de publicité positif décou-
lant de l'article 933 alinéa 1 CO*.
En vertu de ce principe, une raison
de commerce est supposée connue
de tous dés le jour ouvrable qui suit
la publication de son inscription
dans la Feuille officielle suisse du
commerce (art. 932 al. 2 CO). Cela
vaut méme si |'ayant droit est domi-
cilié a I'étranger, du moins s'il sagit
d'une société importante, active de
longue date sur le marché suisse ec

5§52

disposant dans notre pays d’un re-
ptésentant pour 'ensemble du rer-
ritoire#,

D’autres se montrent moins
stricts. Ainsi, le Tribunal de com-
merce de Berne estime que I'on ne
peut guére imposer 4 une société de
consulter constamment le registre du
commerce pour vérifier ['absence de
raisons de commerce susceptibles de
créer un risque de confusion avec la
sienne’”, De méme, CHRisTIAN Hizn
considére qu'une obligation de sur-
veillance systématique irait trop loin,
parce que conrraire 4 I'usage®.

Dans un arrét plus ancien, le
Tribunal fédéral a lui-méme adopté
une approche plus souple que celle
qu'il suit aujourd’hui®. S’il y a certes
retenu que la demanderesse devait
avoir connaissance de la raison so-
ciale de la défenderesse en raison de
Peffer de publicité positif du registre
du commerce, fe Tribunal fédéral a
ajouté que le méme effer de publicité
positif devait ére opposé i la dé-
fenderesse, qui aurair dii se distancer
de la raison de commerce anté-
rieure®. On doit sans doute voir 14
Iexpression du principe nemo audi-
tur propriam turpitudinem allegans',

A mon avis, la jurisprudence la
plus récente’? aboutit 3 un résultat
insarisfaisanc. Elle conduit en effet 3
une sévérité qui n'est pas en adéqua-
tion avec la pratique, comme ['ob-
serve HILTI. Dans un méme temps, 4
s'en tenir au texte de ['article 933 al;-
néa 1 CO, le constat du Tribunal fé-
déral parait a priori incontournable:
certe disposition [égale pose en effer,
sans la limiter, la fiction de la con-
naissance par tout un chacun du
contenu du registre du commerce, ce
qui a pour conséquence que la bonne
foi de celui qui ignore une inscrip-
tion n'est pas protégée’’.

Le texte de Particle 933 alinéa 1
CO me semble tourefois couvrir un
spectre plus large que ce que requiert
sa ratio legis. Le but de la norme est
en effet le suivant: la publicité résul-
tant du registre du commerce n’est

pas seulement utile et pratique, mais
également suffisante pour pouvoir
opposer les informations aux tiers;
Veffer de publicité positif joue ainsi
dans I'intérét des personnes inscrites,
en contribuant i renforcer la sécurité
des transactions’t. En particulier, les
inscriptions relatives au pouvoir de

“ TE sict 1999, 132 consid. Sbfaa; ATF
117 II 575 consid. 4b.

© BRAUCHBAR (n. 25), 90; WiLLt (n. 5), Vor
52 N 60.

* Cu. Huri, Firmenrechr, SIWR 1i1/2,
2°éd., Bale/Genéve/Munich 2005, 92
n. 115.

® TE sic! 1999, 132 consid. Sb/bb;
BravcHBAR (n. 25), 93,

“ TE sic! 1999, 132 consid. 5b/bb.

“ HGer Bern, RSPI 1991, 379 consid.

111.2.

Huri (n. 44), 92: «Dagegen wiire s rea-

litdnfremd, Firmeninhabern eine systema-

tische Firmenkollisionsitberwachung beziig-

lich spiter eingetragener Firmen zuzumu-

tens,

** ATF 117 11 575 consid. Sb/aa.

* ATF 117 I1 575 consid. 5b/aa. Voir aussi
ATF 93 II 40 consid. 2c: une inaction de
5 ans depuis l'inscription de la raison so-
ciale de la défenderesse au registre du
commerce n'a pas été considérée comme
devant enrrainer la péremprion, car il
n'érait pas érabli, sclon le TF que la de-
manderesse avair actendu aussi longremps
en connaissance de cause («Es fehlen An-
bhaltspunkie daflir, dass die Klagerin be-
wusst 50 lange zuwartete, bis sie gegen die
Beklagte vorgings). Dans cet arrér de
1967, c'est donc la connaissance effective
de la raison de commerce litigieuse qui a
éié considérée comme déterminante, et
non son inscription au registre du com-
merce (la problématique de I'art. 933 CO
n'y est pas du tout évoquée). Voir encore
ATF 79 [1 305 consid. 2a, o1 la premiére
mise en demeure a été faite 5 ans aprés
l'inseription de la raison de commerce li-
tigicuse au registre du commerce; con-
trairement 4 Gawnsser (n. 1), 120, je n'ai
pas le sentiment que le TF ait ici pris
linscription au registce du commerce
comme point de départ de la durée d’in-
action; du moins n'en est-il nullement
question dans I'arrér.

' BAUMANN (n. 53, CC 2 N 429,

% Celle citée a n. 45 ci-dessus.

¥ P Gauch, Von der Eintragung im Han-

delsregister, ihren Wirkungen und der

negaciven Publizicitswirkung, SAS 1976,

146.

G. Vianw, Linscription au registre du

commerce et ses cffers, Fribourg 2000,

328.
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représentation ou 1 la responsabilité
des organes sont opposables aux per-
sonnes qui entrent en relation com-
merciale avec I'entreprise®. La loi in-
duit en somme une répartition des
risques: il appartient au destinaraire
d’une information de supporter le
risque de sa méconnaissance lors-
quelle lui érait aisément accessible
par le recours & un registre public®.
Le cas qui nous occupe est
aurre. Layant droit ne s¢ trouve pas
dans la situarion de celui qui s'ap-
préte 4 conclure une transaction avec
Ientreprise inscrite. Uhypothése est
au contraire celle ol I'ayant droit

% A, Muger-Havoz/ P. ForsTMmOsER, Schwei-
zerisches Gesellschaftsrechr, 9° éd., Berne
2004, 138.

% C. Meir-ScHarz, Funktion und Reche

des Handelsregisters als wirtschaftiches

Problem, RDS 1989, 440 s.

A propos de cette méthode d'incerpré-

ration, voir E. A. KRaMER, Juristische

Methodenlehre, Berne 1998, 161 s.

J. Stx, Der privatrechtliche Namenschurz

von und vor Dominennamen im Interne,

Zurich 2000, 127 Plus nuancé WIPQO

Arbicration and Mediation Center, affaire

n® DCH2006-0003 («suisse.chn), Juslet-

ter 12 juin 2006, ch. G¢, qui précise que

I'opinion précitée «diirfie auf jeden Fall

fiir die Anfangszeiten des Internets geltens.

Le TF refuse d'imputer aux ayancs droit

la connaissance automatique des noms de

domaine «.chw au motif que «/enregistre-
ment [de tels noms de domaine] ne fair pas

Lobjet d'une publication officiclles (sic! 2002,

766 consid. 5.3); voir aussi TE, sic! 2002,

860 consid. 9.

» Ci-dessus [1/2/efaa.

“ Art. 933 al. 1 en corrélation avec

Parr. 932 al. 2 CO.

En matiére de marques, BRAUCHEAR

(n. 25), 91 s.

82 Peprazzmdi (n. 4), 504 ch. 3.2.3.

% PeprazziNi (n. 4), 504 ch. 3.2.3. Voir
aussi TF, sic! 1999, 132 consid. 5b/bb, ot
Pentreprise ayant son sitge 4 I'étranger est
assimilée & une société suisse lorsqu'elie
est d'une certaine importance, quelle est
active sur le marché suisse depuis long-
temps et quelle y dispose d'un représen-
@ant,

' Hua (n. 44), 92 n. 115.

5 BraUcHBAR (n. 25), 93. Selon les infor-
martions que j'ai pu recueillir auprés de
POflice fédéral du registre du commerce,
la base de données «zefix» est disponible
sur Internet depuis 1998.

& Ci-dessous [1/3/d/hb/i.
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ignore l'inscription au registre du
commerce d’une nouvelle société
dont la raison sociale entre en conflit
avec la sienne. Il ne s'agit pas la d’une
situation pour laquelle l'effec de
publicité positif a été congu. Une in-
terprétation selon la méthode de la
réduction téléologique” commande
dés lors d’exclure ce type de situation
du champ d’application de I'article

933 alinéa 1 CO.

iii) Les registres relatifs aux noms
de domaine

Les registres des noms de domaine
(ICANN, Switch) sont aisément ac-
cessibles par Internet. Selon la juris-
prudence et la doctrine, les titulaires
de droits n'ont pas pour autant i
procéder régulierement i des re-
cherches tendanr 4 vérifier que leurs
signes ne sont pas enregistrés comme
noms de domaine®®.

iv) Opinion personnelle

A mon avis, 'étendue du devoir de
surveillance du marché doic étre celle
qu'il est usuel d'attendre de la parc
des titulaires des droits prioritaires. Il
convient de garder a [esprir, a cet
égard, que le point de vue décisif est
celui de l'auteur de latteinte’®. Ce
n'est que lorsque celui-ci peut légiri-
mement partit de 'idée que, compte
tenu des circonstances, |'ayant droit
devair avoir connaissance de I'utilisa-
tion du signe litigieux que Iigno-
rance du signe peut éire considérée
comme fautive.

Comme on vient de le voir, le
législateur a posé la fiction selon la-
quelle tout acteur économique lit
quotidiennement la Feuille officielie
suisse du commerce. Dés qu'une ins-
cription y est publiée, elle est suppo-
sée connue de tous les intéressés le
jour ouvrable qui suit®. Une telle ha-
bitude n’est certainement pas usuelle
pour le commun des entreprencurs,
en sorte qu'elle ne peur correspondre
3 une arcente légitime de Paureur de
I'atteinte, du moins pas en tout état
de cause.

De fait, I'étendue du devoir de
surveillance des registres diverge
selon les circonstances. En particu-
lier, il convient de tenir compte de la
taille de U'entreprise concernée. Les
mandats de surveillance entrainent
des coiits dont il est inhabituel qu'ils
soient consentis par des petites et
moyennes entreprises. Seules les
grandes entreprises peuvent dés lors
se voir imputer un devoir de sur-
veillance généralisé!. En outre, on se
montrera plus exigeant en ce qui
concerne les signes distinctifs princi-
paux d’une entreprise qu'envers ses
marques accessoires®?, Enfin, I'ayant
droit étranger ne suscite pas les
mémes actentes que le titulaire acrif
en Suisse®.

Convient-il de se montrer plus
exigeant en martiére de marques que
de raisons de commerce? Comme on
I'a vu, c’est ce que préconise une par-
tie de la doctrine, arguant de ce que
cela correspond i la pratique®. A
premitre vue, une telle distinction
semble appropriée: le point de vue
déterminant étant celui de I'auteur
de lasteinte, il est juste qu'il soit
calqué sur la pratique. Il convient
routefois, dans un méme temps, de
réaliser qu'une telle différenciation
n'est guere justifiée en soi. L'accés
gratuit au registre du commerce par
le biais d’Internet rend particuliére-
menr aisée une surveillance de ce re-
gistre®®. J] est donc a prévoir que la
pratique tende progressivement vers
une uniformisation du degré de sur-
veillance des marques et des raisons
de commerce.

Cette problémarique est & vrai
dire en grande partie oiseuse. En ef-
fet, comme on le verra®, tant que
Pinscription du signe litigieux dans
un registre n'est pas suivie d'une uri-
lisation effective, I'ayant droit ne
peut en principe se faire une opinion
valable du potentiel de nuisance de
P’entreprise en cause, en sorte qu'il
bénéficie d’'un motif légitimant sa
passivité. La période dérerminante
pour la péremprtion est alors suspen-
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due, de telle maniére que c’est bien
Lutilisation effective qui est décisive,
et non l'inscription.

cc) Lutilisation du signe distinctif
litigieux

Si la durée et l'intensité de Iutili-
sation de son signe sont suffisantes,
lauteur de I'atteinte peut légitime-
ment admettre que P'ayant droit ne
I'ignore pas. La connaissance d’un
signe peut en tous les cas étre impu-
tée au titulaire d’un signe prioritaire
lorsqu’il est utilisé sur le marché sur
lequel celui-ci est acrif. Lon peurt en
effer artendre de I'ayant droit qu'il
connaisse son marché et qu'il s'aper-
goive rapidement de I'apparition de
produits concurrents®”, surtour si le
marché en question est particuliére-
ment ciblé et que les parties sonr ac-
tives sur un territoire limité,

La encore, I'érendue de I'obliga-
tion de surveillance du marché est
fonction de la raille de 'ayant droit et
de I'importance du signe®. En outre,
la connaissance du signe litigieux par
ayant droit sera admise d’autant
plus facilement que la durée de son
utilisation aura été plus longue™. De
méme, plus la commercialisation et
la promotion sont intenses, et plus
facilement I'on admertra que le signe
n'a pu échapper i la vigilance de
I'ayant droit”. Enfin, dans un sec-
teur ot les concurrents sont peu
nombreux, on peut supposer que
ceux-ci s'observent de manitre parti-
culiérement attentive, en sorte que
l'utilisation d’'un signe distinctif ne
restera pas longtemps inconnue des
compétireurs’””. D’une manidre gé-
nérale, il convient de garder & I'espric
que le point de vue est celui (objec-
tivé) de l'auteur de Pacteinte™.

' La méconnaissance non [fautive

Dans des cas exceprionnels, la juris-
prudence admet que la péremption
peut étre invoquée méme en cas de
méconnaissance non faurive de la
violation des droits du lésé¢”. Le

fondement de la péremption ne peut
consister, en pareille hypothése, dans
le comportement contradicroire de
Payant droit, puisque son inaction
ne lui est pas reprochée™. Labus de
droit repose au contraire sur I'inter-
diction d'une disproportion grossiére
des intéréts™: un droit ne peut étre
exercé si cela entrainerait un désé-
quilibre choquant des intéréts en
présence””. Un tel déséquilibre existe
lorsque le préjudice subi par le lésé
est minime alors que l'interdiction
serait particuliérement lourde de con-
séquences pour I'auteur de I'atteinte.

Il peut dés lors y avoir péremp-
tion lorsque I'auteur de la violation a
un intérér a pouvoir conserver d'im-
portantes valeurs économiques liées
a son signe, alors que lintérér de
P’ayant droit 4 la suppression de I'érac
de fait illicice est inexistant ou pro-
portionnellement bien moindre™, I
ne suffit pas, 4 cet égard, que la va-
leur créée par I'auteur de la violation
soit nettement plus grande que [a va-
leur attachée au signe de l'ayanc
droit. Sinon, Pauteur de I'atteinte
pourrait invoquer avec succés I'ob-
jection de péremption du seul fait
qu'il a su établir en peu de temps une
situation économique plus impor-
tante que celle du 1ésé%,

En rout étar de cause, une mé-
connaissance non fautive de I'at-
teinte ne pourra conduire i une pé-
remption que dans des situations
exceptionnelles®. Les conditions doi-
vent étre plus strictes qu'en cas de
connaissance ou de méconnaissance
faurive. En particulier, la durée de
I'inaction doit &tre plus longue® et [a
valeur créée par 'auteur de la viola-
tion plus grande®3,

A ma connaissance, il n'y a eu
en Suisse aucun cas d’application de
ce principe. Ce constat ne surprend
pas. En effet, de deux choses ['une.
Ou bien l'utilisation du signe lici-
gieux est modeste au point qu'elle a
[égitimement pu échapper 4 la vigi-
lance de l'ayant droit; mais il est
alors douteux qu'une valeur appré-

ciable ait pu étre créée. Qu bien Puti-
lisation du signe est suffisamment
importante pour permettre la créa-
tion d'une valeur économique digne
de protection; mais son usage pro-
longé ne laisse alors gutre de place 3
une ignorance non fautive®.

¢ Davip (n. 32), Vorbemerkungen zum
3. Ticel N 44 in fine. Voir aussi Fezer
(n. 24), MarkenG § 21 N 35; une sur-
veillance acrentive du marché peur érre ar-
tendue de la part des entreprises titulaires
de signes distinctifs. D'un aucre avis:
E. MareacH, SIWR III, Bale 1996, 211,
pour qui on ne peut attendre de I'ayant
droit qu'il surveille continuellement le
marché.

% TF, sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.2.

¥ BRAUCHEAR (n. 25), 95.

® BraucHsar (n. 25), 95.

"' BraucHBar (n. 25), 96.

2 TE sic! 1998, 320 consid. 2b.

7 Hum (n. 44), 92: «Masigeblich flir den
Beginm der Verwirkungsfrist ist ... der Zeir-
punkt, der aufgrund der Titigheiten aus
der objektivierten Sicht des Verletzers den
Protest des Verleszten erwarten lisse.s

™ TE sic! 1999, 132 consid. Sb/aa; ATF
117 II 575 consid. 4c; 73 11 183
consid. 5a in fine.

> BRAUCHBAR (n. 25), 97

6 ATF 117 I1 575 consid. 4¢c; P-A. KitLiss,
La mise en ceuvre de la protection des
signes distincrifs, Lausanne 2002, n® 386;
Merz (n. 2), CC 2 N 536 (encore que ce
dernier auteur paraic hésitant, car il utilise
le terme «miglicherweises).

7 Baumann {n. 5), CC 2 N 302.

™ H. DESCHENAUX, Le citre préliminaire du
Code civil, in: Trait¢ de droic privé suisse,
wme [I, [, Fribourg 1969, 170 s.

™ TE, sic! 2002, 766 consid. 5.2; TE sic!
1999, 132 consid. 5bfaa; ATF 117 II 575
consid. 4c,

8 ATF 117 I1 575 consid. 4c. Voir aussi ci-
dessous I1/4/a.

! BRAUCHBAR {n. 25), 98 s.

8 ATF 117 II 575 consid. 4c; BRAUCHBAR
(n. 25), 98; MareacH (n. 67), 212 s;
B. von Bouren, Kommentar zum Bun-
desgesetz iiber den unlauteren Wertbe-
werb, Zurich 1957, LCD 7 N 13. En
Allemagne, le Bundesgerichtshof a admis
qu'une coexistence pendant 50 ans doit
selon toute vraisemblance conduire 3 la
péremption méme si aucune négligence
ne peut étre reprochée a ayant droit dans
sa surveillance du marché, ajoutant que
11 ans sont 4 cer égard insuffisants (N]JW
1966, 343, spéc. 346).

® BraucHsar {n. 25), 98.

¥ Merz (n. 2}, CC 2 N 536. Voir cepen-
dant Fezer (n, 24), MarkenG § 21 N 37,
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3. La passivité prolongée de
I'ayant droit

a)  Principe

La passivité prolongée de [l'ayant
droit est 'une des conditions sine
qua non de la péremption de son
droit d’action®.

La encore, la perspective est
celle de Pauteur de la violation: les
prétentions du titulaire du droit sont
périmées lorsque I'usurpateur peut
raisonnablement et objectivement

pour qui l'ignorance n'est pas fautive
lorsque I'ayant droit n'utilise pas son
signe sur le marché. Lhyportheése parait
vrai dire théorique. Lorsqu'elle nest pas
urilisée pendant cinq ans, une marque ne
mérite plus protection fart. 12 LPM).
Quanr aux raisons de commerce, elles ne
sont protégées que si elles sont uilisées
(ATF 93 IT 256 consid. 2).

% BraucHBAR (n. 29), 63; PEDRAZZINI (n. 4),

502 ch. 3.1.

TF, sic! 2005, 390 consid. 4.1; TF sic!

1998, 320 consid. 2a.

¥ Peprazzidi (n. 4), 503 ch. 3.1.4.

#  Prprazzmi (n. 4), 503 ch. 3.1.

' PeDRAZZINI (n. 4), 503 ch. 3.1.

® ATF 117 1T 575 consid. 5b i snitio.

1 BraucHsar (n. 25), 66.

% ATF 109 11 338 consid. 2a; K. TROLLER,
Manuel du droit suisse des biens immaré-
riels, tome 11, 2° éd., Béle/ Francfort-sur-
le-Main 1996, 1090.

# TE sic! 1998, 320 consid. 2a in fine.
Dans ce méme arrét, le TF précise, plus
loin (consid. 2b): «... i importe peu que
la demanderesse ne soit pas restée inactive
trés longtemps, des lors qu'elle a largement
eu l'occasion de faire connaitre sans détour
ses intentions guant @ l'utilisation de ses
droits absolus.» Dans la note qui suit la
publication de cec arrér dans la sic!,
{. CHERPILLOD reconnalt que, selon les
circonstances, sles évemtuclles tergiversa-
tions de [ayant droit, lorsqu’il connaissait
dr facon certaine latteinte portée & ses
droits, pourront conduire & la péremprion
lors méme qu'un relativement court laps de
temps se serait écoulés (sic! 1998, 322).

 ATF 69 I1 53 consid. 5.

% Ci-dessus L.

% Kipias (n. 76), n°® 376; PeprazzIN (n. 4},

503 ch. 3.1.

BraucHBaAR (n. 25), 68 s.

D’aurant que BRAUCHBAR cite, 2 I'appui

de son opinion, Gansser (n. 1), 125 s.,

qui disait la méme chose en... 1935!

# Cicapres [1/6.

L
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penser, sur le vu du comportement
adopté par I'ayant droit et plus parti-
culierement de sa passivité pendant
une période prolongée, que ce der-
nier tolére latteinte & ses droits®,
L'inaction de I'ayant droit doit susci-
ter auprés de l'auteur de I'atteinte
I'impression quil ne croit pas vrai-
ment & ses droits ou qu'il ne s'estime
pas lésé®”.

b) Diesaguo

Le moment 4 partir duquel la pas-
sivité est 4 prendre en considération
est celui ol Il'ayant droit a eu
connaissance ou aurait di avoir
connaissance de ['utilisation du signe
litigieux®®,

En cas de connaissance effec-
tive, c'est ce moment qui est déter-
minant, méme si ce n'est que plus
tard que le signe litigieux fait I'objet
d’une diffusion sur le marché®.
Dans 'hypotheése de la méconnais-
sance fautive, Pinaction de l'ayant
droit est & prendre en compte 4 par-
tir du moment ol lauteur de la
violation pouvait admettre de bonne
foi, en fonction de 'ensemble des
circonstances, que l'ayant droit de-
vait avoir connaissance de la viola-
tion®. Enfin, en cas de méconnais-
sance non fautive, c'est la création de
la valeur économique digne de pro-
tection qui est pertinente®!.

¢} Durée de linaction
aa) En général

Lorsqu'il sagiv de préciser la durée &
partir de laquelle la péremption peut
intervenir, les avis sont partagés. Se-
lon certaines décisions de justice et
quelques auteurs, il ne peur étre
question de péremprion qu'en pré-
sence d'une longue période d’inac-
tion®. D’autres sources, toutefois, se
montrent plus exigeantes envers
Payant droit. Ainsi, le Tribunal fédé-
ral a estimé, dans un arréc de 1997,
que «les prétentions de layant droit se

périment si, dés que cela lui est pos-
sible, il ne fait pas comprendre catégo-
riguement & lusurpatewr quil entend
conserver son droit d exclusivitén®.
Dans le cas d’espéce, la péremprion a
été admise 2 la suite d’une inacrion
d’'un an et demi seulement. Dans
une décision plus ancienne, le Tribu-
nal fédéral avait méme exigé du lésé
qu'il agisse dans I'année de |a décou-
verre de [a violation®.

Selon moi, une trop grande sé-
vérité vis-2-vis de I'ayant droit est in-
compatible avec le fondement de la
péremption, qui réside — rappelons-
le — dans I'article 2 alinéa 2 CC. De
jurisprudence constante, cette dis-
position ne trouve application qu’ex-
ceptionnellement, en cas d'exercice
manifestement abusif de ses droits
par le titulaire, en sorte que la pé-
remption ne peut étre admise
qu'avec retenue voire avec grande
retenue®®. En conséquence, 'on ne
saurait admetrre trop facilement que
I'inaction du lésé s'interpréte comme
une tolérance au point de conduire 4
la péremprion®. Il convient au con-
traire de n'assimiler la passivité & une
tolérance qu'aprés I'écoulement d’un
laps de temps prolongé.

Pour SIMONE BRAUCHBAR, 1'on
devrait se montrer plus sévére envers
I'ayant droit aujourd’hui que par le
passé, en raison des rapports concur-
rentiels, de 'importance croissante
de la marque ainsi que de la facilité
accrue avec laquelle il est possible de
surveiller le marché et d’agir en jus-
tice au niveau international”. Pour
ce qui est de la nature des rapports
concurrentiels, je ne vois pas, pour
ma part, quil y ait eu un change-
ment justifiant de raccourcir la pé-
riode d’inacrion admise de la part du
lésé®. S'agissant de I'importance de
la marque, il est vrai qu'elle est sus-
ceptible d’influer sur l'acquisition
d’une valeur appréciable; comme on
le verra, plus la valeur appréciable est
importante et plus vite 'on pourra
admettre la péremption®®. Mais cela
ne devrait pas pour autant conduire
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4 envisager d’admettre une péremp-
tion aprés I'écoulement d'une pé-
riode trop courte, faute de quoi 'on
privilégierait les grandes entreprises
(capables de créer rapidement une
valeur économique importante, a
grands renforts de publicité) au
détriment de titulaires de droits
prioritaires 4 taille plus modeste.
Quant i la facilicté de surveiller le
marché, elle influe sur le moment de
la connaissance (réelle ou hypothé-
tique) de l'atteinte, non sur la durée
de l'inaction. Enfin, le fait de pou-
voir agir plus facilement au niveau
international peut tout au plus
conduire 3 admertre moins aisément
I'existence d’'un motif légitime d’in-
action'®, sans qu'il se justifie en re-
vanche de raccourcir la durée de la
passivité.

bb) Dérerminarion de la durée
d’inaction susceptible de
conduire 3 la péremption
1)  Principe
Aussi souhaitable que puisse étre la
détermination d’une durée fixe au
regard de la sécurité du droit, une
telle régle se heurteraic au mé-
canisme de I'article 2 al. 2 CC, qui
suppose une cerraine élasticité!®. En
raison de ce fondement, le point de
savoir aprés quel laps de temps I'in-
action conduit a la péremption dé-
pend des circonstances de chaque cas
d’espece!®?. De fait, 'écoulement du
temps n'est que I'un des critéres per-
mettant de retenir 'abus de droic!%,
Ily a coujours pondération des diffé-
rents éléments'™. Pour tous ces mo-
tifs, il n'est pas possible de proposer
de lege lata'® une durée fixe au
terme de laquelle la péremption de-
vrait toujours &rre admise’,

Lors de la révision de la loi sur
la protection des marques, le législa-
teur a renoncé en connaissance de
cause de g'aligner sur le droit euro-
péen et de reprendre le délai de cinq
ans qui y est prévu'®. On doit tenir
compte de ce choix délibéré.

i) Jurisprudence
La jurisprudence en matiére de
signes distincrifs admert en principe
la péremption aprés des périodes de
4 3 8 ans'® (certains disent: de 44 9
ans'o¥),

Pour étre précis, dans la majo-
ricé des procés ol une péremption a
éré admise, il s'érait écoulé au moins
7 ans entre le moment de la connais-
sance (réelle ou hypothétique) et la
réaction de I'ayant droit:

—  plus de 10 ans (TE sic! 2005,
883 consid. 3.3);

— une dizaine d’années {TE sic!
1999, 132 consid. 5b/bb);

- prés de 9 ans (ATF 109 II 338
consid. 2e);

—~ environ [1 ans (ATF 100 II 395
consid. 3b);

—  plus de 20 ans (ATF 85 II 120
consid. 9);

- 9 ans (ATF 76 II 393 spéc.
396”0);

— 7 ans (ATF 69 II 53 consid. 5);

— plus de 15 ans (HGer Bern,
RSPI 1991, 410 consid. 2a).

Dans trois cas, cependant, la
péremption a écé envisagée aprés des
périodes plus courtes:

— 2 ans (TF sic! 7/8/2006, 500
consid. 3.2 er 3.31'1);

— lan'/z (TE sid 1998, 320
consid. 2b);

—  pres de 4 ans (ATF 81 II 284
consid. 2¢'t2),

Les arrérs dans lesquels le Tribu-
nal fédéral a refusé d’admettre la pé-
remption ne sont guére parlants.
Dans certains d’entre eux, l'inaction
trouve sa justification dans des mo-
tfs légitimes'®. Dans d’autres, le
point de départ du délai n'est pas
connu, en sorte que la durée d’inac-
tion n'est pas décelable!'. On peut
cependant citer un arrér bilois dans
lequel une artente de deux ans a été
jugée insuffisante pour encrainer la
péremprion!!,

iii) Doctrine

En doctrine, des avis différenciés sont

émis a propos de la durée admissible

de la passivité de 'ayant droit:

— L. Davip: une atrente de plus de
4 ans peut difficilement se justi-
ﬁer“ﬁ;

‘% Ci-aprés 11/3/d.

%0 BRAUCHBAR (n. 25), G7.

"2 TE, sic! 2005, 883 consid. 3.2.

Y ATF 117 11 575 consid. 5c; PEDRAZZINI
{n. 4), 503 ch. 3.1.5.

™ Ci-apres 11/6.

" De lege ferenda, voir la proposition de
M. Ritscher/L. Davip, Unterwegs zum
Kennzeichenrecht, in: 125 ans de dépéns
de marques, sic! Sondernummer, 184
(5 ans dés la connaissance, comme en
droit européen).

"% BAUDENBACHER / GLOCKNER (1. 16), LCD

9 N 274. Voir cependant Kittias (n. 76),

n® 390-393, qui suggére un délai fixe de

5 ans.

Davio (n. 32), Vorbemerkungen zum

3. Tirel N 42,

% TE, sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.1; TE
sic! 2005, 883 consid. 3.2; Wil (n. 5),
Vor 52 N 62.

' Davip (n. 3), 76; KiLLias (n. 76), n® 3B9.

Voir cependant PeprAZZINI (n. 4), 503

ch. 3.1.5, qui fait une autre lecrure de la

casuistique: selon la jurisprudence, une
inaction d'environ 8 ans et plus entraine
la péremption.

Le TF avairt ici renvoyé I'affaire & lins-

tance cantonale, en précisant qu'une in-

action de 9 ans devait entrainer la pé-
remption 4 moins gu'elle ne soit justifiée

par des motifs valables: il appartenaic 4

I'instance cantonale de déterminer si de

tels motifs légitimes de l'inaction pou-

vaient éire décelés dans le cas d'espice

(sur cere problémarique voir ci-aprés

11/3/d).

Le TF parle ici, il est vrai, de «cas limites

(consid. 3.3).

Comme dans l'arrér ¢voqué en n. 110, le

TF a ici renvoyé 'affaire 4 I'instance can-

tonale pour qu'il soit vérifié si cette pé-

riode d'inaction reposait ou non sur des
motifs justifiés.

ATF 98 11 138 consid. 3 (trois ans); 88 I[

176 consid. 3 (1 an 1/2).

ATF 93 II 40 consid. 2c (5 ans depuis

Pinseription de la raison de commerce li-

rigicuse au registre du commerce; mais le

TF ne prend pas en compte cette inscrip-

tion comme dies a quo pertinent: cf. ci-

dessus n. 50); 79 11 305 {cf. 12 aussi ci-

dessus n. 50).

"> OGer Basel-Landschaft, RSPIDA 1973,
165 consid. 3.

" Davip {(n. 32), Vorbemerkungen zum
3. Titel N 46.
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— . GaNSsER: une attente de 2 A
3 ans ne devrait guére fonder
une péremption!'’;

17 Gansser (n. 1}, 121,
% Hitni {n. 44), 92. Ailleurs, le méme aureur
éerit que la péremption du droit fondé
sur une raison de commerce ne se périme
en régle générale qu'apres au moins 6 2
8ans (Cr. Hin, Paradigmenwechsel im
Firmenrecht ~ Registrierung rein beschrei-
bender Firmen ohne Firmenschurz, Re-
prax 2006, n. 47).
Kiriias (n. 76), n® 390-393.
MARBACH (n. 67), 211.
Je songe & des situations oil seraient ré-
unis les éléments suivants: bonne foi inj-
tiale (et non pas subséquente) et solide,
valeur appréciable importante (et préju-
dice peu important pour le 1ésé}, grande
visihilité de l'urilisation du signe par le
défendeur (en sorte que la connaissance
effective par 'ayant droit est presque cer-
taine) et, bien siir, absence de rout morif
légitime d'inaction. Sur la pondérarion
des critéres, cf. ci-dessous 11/6.
Sans cela, le délai de péremprion pourrait
éwre plus courc que le laps de temps
consenti 4 'ayant droit pour requérir des
mesures provisionnelles (voir R, ScHLOs-
SER, Les conditions d’octroi des mesures
provisionnelles en matiére de propriéié
intellectuelle et de concurrence déloyale,
sic! 2005, 356 s.), ce qui serait pour le
moins curieux, sinon aberrant.
ATE 109 11 338 consid. 2a in fing; TF,
RSPIDA 1974, 118 consid. 3a in fing
BAUDENBACHER / GLOCKNER (n. 16), LCD
9N 278.
124 HGer Ziirich, ZR 1952, n® 76 consid. 3:
une période de 22 ans d'inacrion a été
considérée comme justifiée en raison de
l'utilisation trés modeste que la défende-
resse faisait de son signe. Comme on le
verra (ci-aprés [1/4/b), la péremption doit
en pareille hypothase également érre reje-
tée faute pour l'aureur de la violation
d’avoir créé une valeur appréciable.
BRAUCHBAR (n. 25), 69, texte 4 n. 364,
Merz (n. 2), CC 2 N 532: pour que l'on
puisse parler de péremption, il faut une
ateinte aux droits du demandeur.
177 BRAUCHBAR {n. 25), 71 n. 375.
128 TF, sic! 2002, 851 consid. 4.
12 Je parle improprement de «délai de pé-
remption» pour désigner le laps de temps
pendant lequel 'ayanc drair est en devoir
de réagir §'1l veut échapper 4 la péremp-
tion de son droic d'acrion.
CF. ci-dessus I1/2.
Davip (n. 32), Vorbemerkungen zum
3. Ticel N 48.
B2 ATF 117 11 575 consid. 5b/bb in fine.
133 ATF 117 11 575 consid. 5b/bb.
Y ATF 117 11 575 consid. 5b/bb; PEDRAZ-
ZIn1 (n. 4), 503 consid. 3.1.2.
3% ATF 109 11 338 consid. 2a.
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—  CH. Hurt: en I'absence de mo-
tifs particuliers, une période
d’inaction de 8 ans ou plus de-
vrait suffire pour conduire i la
péremption!!8;

- P-A. KiLias: la péremption in-
tervient aprés I'écoulement d’une
période de 5 ans'';

~  E. MarBacH: la péremption ne
peut guére étre admise avant 5
ans et difficilement étre refurée
aprés 10 ans'®0,

iv) Opinion personnelle

Compte tenu du fondement de la
péremption, il me parait indiqué de
postuler un délai indicatif de cing
ans. Dans certains cas, qui devraient
demeurer rares'?', une durée légere-
ment inférieure devrait pouvoir en-
trainer la péremption. Mais des
délais de moins de trois ou quatre
ans ne devraient selon moi jamais
conduire 4 la péremption'2.

d)  Les morifs susceptibles de

legitimer Uinaction
aa) Principe

Le lésé ne commet pas d’abus de
droit lorsqu’il est en mesure de Iégiri-
mer son inaction'?3, A ce titre, méme
une trés longue atrente peur le cas
échéant se révéler justifiée!®.

Tant que la passivité de 'ayant
droit est légitimée par un motif justi-
fié, l'inaction n'est pas prise en
compte. La période concernée est
soustraite du laps de temps pendant
lequel I'ayant droit est en devoir de
réagir s'il veut échapper 4 la péremp-
tion de son droit d’action'®,

La présence de motifs suscep-
tibles de légitimer la passivité du lésé
ne doit pas étre confondue avec la si-
tuation ol aucune violation n'est
(encore) survenue; dans ce dernier
cas de figure, une réaction n'est de
toute maniére pas possible, en sorte
que l'on ne se trouve pas dans une
problématique relevant de la pé-
remption'?. Ainsi, une arreinte sur-

venue uniquement 4 I'étranger n'est
pas constitutive d’une violation des
droits du lésé en Suisse'?”, De méme,
l'utilisation d'une marque pour des
produits différents ne constitue pas
une violation ~ en dehors du cas de
la marque de haute renommeée — en
sorte que |'inaction du demandeur
ne peut lui écre reprochée!?,

En outre, il ne peur étre ques-
tion de motifs légitimes d’inaction
qu'une fois la violation connue du
lésé ou supposée connue de lui:
avant que l'atteinte ne soit recon-
naissable par I'ayant droit, le «délai
de péremption»'? ne commence pas
i courir',

La preuve de tels motifs légi-
times doit étre apportée par le de-
mandeur qui tente de faire échec 2
I'objection de péremption'3!,

La encore, c'est le point de vue
de 'auteur de la violation qui est dé-
cisif*32,

bb) Les différents motifs légirimes

i)  Appréciation des conséquences
de I'atteinte

Layant droit peut rester inactif aussi
longtemps que cela se justifie pour
évaluer si les conséquences écono-
miques de Ja violation rendent une
réaction nécessaire et utile. Méme si
le risque de confusion est manifeste,
le titulaire du signe le plus ancien
doit érre autorisé A observer dans un
premier temps la maniére dont la co-
existence des signes évolue ainsi que
son influence sur le marché!®,

Un tel temps de réflexion doit
en particulier étre reconnu i ['ayant
droit lorsque I'ampleur de I'activité
de I'auteur de l'atteinte n'est pas en-
core connue, de telle sorte que le po-
tentiel de nuisance de ce dernier ne
peut étre évalué®’. Avant d'agir en
justice, le titulaire des droits priori-
taires doit avoir préalablement été en
mesure d’apprécier 'importance de
la violation et les inconvénients qui
en résultent pour lui'¥; il doit savoir
si le signe adverse est véritablement
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incomparible avec le sien au point
d’engendrer un dommage sérieux'.
Il est dés lors légictimé A attendre de
connaitre les implications concrétes
de la coexistence des signes distinc-
tifs en présence'”, notamment la
survenance ou non de cas de con-
fusion*. Lattente se justifie plus
particuliérement en ce qui concerne
les raisons de commerce, ot 'on ne
pergoit souvent quaprés |’écoule-
ment d’une période relativement
longue les implications de leur co-
existence'®,

D’une maniere générale, on re-
connait 4 ['ayant droit un laps de
temps raisonnable pour se livrer a
I'observation en question'?, Il n'est
pas possible de fixer 3 cer égard une
durée dérerminée, car tout dépend
du cas d’espéce. Certaines circons-
tances justifieront une attente plus
longue. Ainsi, le fait que I'auteur de
l'atteinte déploie une activité réduite
justific 'absence de réaction aussi
longtemps que I'ayant droit est légi-
timé a en déduire que le caractére
modeste de I'activité concurrentielle
n'est pas de nature A lui porter pré-
judice'", 1l en va de méme lorsque
"aureur de l'atteinte n'est pas actif
dans le méme domaine que l'ayant
droit' ou 2 rout le moins lorsqu'on
ne sait pas encore si le défendeur dé-
ploiera une véritable activité concur-
rente'3, En outre, I'on doit en
principe consentr 4 I'ayant droit un
temps d’observation plus long lors-
que la violation consiste dans ['utili-
sation d’un signe modifié plutét que
dans 'usage d’un signe identique';
le tivulaire du droit prioritaire aura
alors en effer un intérér légitime 3
analyser si la divergence des signes
permet au public de faire la diffé-
rence entre les produits ou services
en présence ou si leur similicude en-
traine au contraire des confusions.
Par ailleurs, on se montrera plus in-
dulgent & I'égard d’une entreprise de
taille modeste!*?, de méme qu’envers
un lésé dont le sitge ou le domicile
est & I'étranger'. Enfin, on s'atten-

dra 2 une réaction plus rapide en ma-
ticre de biens de luxe qu’en présence
d'articles de consommation cou-
rante'?’,

Seule [utilisation effective du
signe litigieux érant de nature i per-
mettre A I'ayant droir de s’'adonner a
I'évaluation appropriée de son éven-
tuel préjudice, I'enregistrement du
signe adverse au registre des marques
ou au registre du commerce ne suffit
pas 4 faire courir la période détermi-
nante pour la péremption™s.

iiy Appréciation des chances de
succés d’un proces

Layant droit doit étre aurorisé 4 ana-
lyser les aspects juridiques du cas
avant de réagir®. Plus particuliere-
ment, il doit examiner s'il y a simili-
tude des signes et des produits ou
services pour évaluer les chances de
succts d’un procés'®®. Ce type de
démarche suppose en principe le re-
cours a4 un spécialiste (agent de
marques, avocat)'3!, Lon admettra
que l'ayant droic consacre plus de
temps a l'examen de ces questions
lorsque la situation n'est pas claire
que dans I'hyporhése ol I'existence
d’un risque de confusion est mani-
feste'2. Il est en particulier légitime

1% ATF 98 I1 138 consid. 3.

7 ATF 79 11 305 consid. 2a.

"™TE ZR 1956, o® 58 consid. 5, 111;
BraucHsar (n. 25), 71.

" ATF 88 11 176 consid. 3. De plus, en
comparaison du droit des marques, le
droit des raisons de commerce présente
cette particularité qu'il ne connait pas le
principe de spécialité, en sorte que les ti-
tulaires de raisons sociales peuvent incer-
dire l'usage de raisons simifaires ou iden-
tiques méme aux non-concurrents. Or
trés souvent, les tirulaires ne réagissent
pas, constatant que les signes coexistent
paisiblement: HiLtt (n. 118). 14.

M2 Von BOReN (n. 82), LCD 7 N 12 («sin
gutes Mass Zeits); Fezer (n. 24), Mar-
kenG § 21 N 36 (weine missige Zeits),

“UATF 76 11 393, spéc. 397; HGer Ziirich,
ZR 1952, n® 76 consid. 3, qui ajoute avec
raison qu'en pareille hypothese, la défen-
deresse ne peut de route maniére pas avoir
créé une valeur économique appréciable

14,

~

143

14
14

L}

14

5,

b~

{dans ce sens également: von BUreN
[n.82], LCD 6 N 11 in fine). Voir aussi
ATF 80 iI 281 consid. 5 in fine (le de-
mandeur n'a fait valoir son droit au nom
qu'une fois que le nombre des membres
de l'association défenderesse a augmenté).
TE RSPI 1989, 35 consid. 2b; ATF 76 11
393, spéc. 397; 7311 110 consid. 3. Certe
remarque eS¢ avant tout pertinente en
matiére de raisons de commerce, oll une
arteinte est retenue méme lorsque les so-
ciéiés en présence sont actives dans des
domaines différents (TF, sic! 2004, 327
consid. 2.3; TE sic! 2003, 142 con-
sid. 1.1; TFE, sic! 2000, 399 consid. 3c).
Pour les marques, en revanche, en raison
du principe de spécialité, I'absence de
similarité de produits ou de service en-
traine I'absence d’atceinte (hormis le cas
des marques de haute renommée), en
sorte que la question de I'éventuel motif
légitimant Pinaction ne se pose pas (cf. ci-
dessus 11/3/d/aa): BrauchHsar (n. 25),
70s.

Peprazzint {n. 4), 503 consid. 3.1.2.
Voir TE sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.2,
Wil (n. 5), Vor 52 N 64. Avanr de se
lancer dans un procés cofiteux, une relle
enrreprise doit se voir reconnaitre un
temps de réflexion suffisant. Ceres, les fi-
nances modestes n'empéchent pas que
I'ayant droit notifie & 'auteur de l'attcinre
une mise en demeure: BRAUCHBAR
(n. 25), 77. Voir toutefots 4 ce propos in-
fra 1113/d/bblv.

Peorazz (n. 4), 503 ch. 3.1.2; WiLL
(1. 5}, Vor 52 N 64, Contra: BRAUCHBAR
{n. 25), 77-78, qui observe que la mon-
dialisation du commerce ne justifie pas
que ['entreprise étrangdre consacre plus
de temps quune entreprise locale 4 Uob-
servarion du marché, du meins lorsqu’il
s'agit d'une entreprise active sur un plan
international.

" BRAUCHBAR {n. 25), 71; TF, sic! 7/8/2006,

w
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500 consid. 3.3 (on peut s"artendre 3 une
réaction rapide s'agissant du marché du
pain).

Davip {n. 32), Vorbemerkungen zum
3. Ticel N 43.

Voir M. STREULI-Yousser, Zur Dringlich-
keic bei vorsorglichen Massnahmen, in:
125 Jahre Kassationsgericht des Kanrons
Zirich, Zirich 2000, 307: «Bis der
Antagsteller sich Klarheit dariiber ver-
schaffen kann, ob eime Verlizung als
Rechtsperletzung qualifiziert werden kann,
kann crfabrungsgemiss lingere Zeit vestrei-
chen, wenn aufioendige und zeitraubende
Abklirungen erforderlich sind.»
PeprazzINI (n, 4), 503 ch. 3.1.1.
Brauchsar (n. 25), 73.

ATF 117 11 575 consid. 5b/bb. A vrai
dire, lorsque le risque de confusion est
manifeste, lec défendeur devraic avoir de la
peine A démontrer sa bonne foi initiale,
en sorte que la péremption devrair Etre re-
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connue moins aisément que dans le cas

inverse: cf. ci-dessous 11/5/b/bb.

TE ZR 1956, n° 58 consid. 5, 111,

BravcHBar (n. 25), 73.

1% PrprazzINT (n. 4), 503 ch. 3.1.2.

1% TF, RSPIDA 1974, 118 consid. 3d; ATF

98 11 138 consid. 3; BrRauckHBAR {n. 25),

75; WiLwt (n. 5), Vor 52 N 64.

ATF 98 11 138 consid. 3; BAUDENBACHER /

GLockner (n. 16), LCD 9 N 278, qui

exigent tourefois des mises en demeure

tous les deux 3 trois ans. Contra: FEZER

(n. 24), MarkenG § 21 N 38 et 41: on

doit s'artendre de partenaires commer-

claux réguliers qu'ils réagissent plus vite
que des tiess quelconques.

ATF 98 II 138 consid. 3. Dans un sens

proche: TF, sic! 1997, 205 consid. 2: on

peur comprendre que le demandeur wait
pas ouvert action contre la défenderesse
tant que son pére siégeait au conseil d'ad-
ministration de celle-ci (cf. aussi OGer

Ziirich, sic! 1997, 201 consid. 7).

TE RSPIDA 1974, 118 consid. 3b;

BRAUCHBAR {n. 25), 73 s.

Voir ci-dessus 11/3/dfaa. De méme en

présence d'un accord de coexistence:

Hicr {n. 44), 91; C. MaraDAN, Les ac-

cords de coexistence en maritre de

marques, Lausanne 1994, 51.

ATF 73 11 183 consid. 5a; GANSSER

{n. 1), 117 s. Comtra: BRAUCHBAR (n. 25),

77, qui estime que s'il est légitimé & sur-

seoir 4 I'introduction d’une action en jus-

tice, le 1és¢ doit néanmoins notifier a I'au-
teur de la violation une mise en demeure.

A ce propos, voir ci-aprés I1/3/d/cc.

HGer Ziirich, ZR 1952, n® 76 consid. 3:

pendant les années de guerre et les pre-

mitres années d'aprés-guerre, les ttulaires
de marques avaient d’autres soucis que
d’intenter des proces en interdicrion; CJ

Genéve, §] 1952, 426; BAUDENBACHER/

GLockner (n. 16), LCD 9 N 278.

Contra: ATF 85 1I 120 consid. 9: les

troubles politiques, les événements liés &

la guerre et a la mobilisarion n'excusent
pas l'attente; dans ce sens également von

Buren (n. 82), LCD 7 N 13 et BRaucH-

BAR (n. 25), 76 s., qui réservent tout au

plus le cas ob le pays du siége de I"ayant

droit est [ui-méme en guerrc,

Prprazzint (n. 4}, 503 ch. 3.1.3; KiLas

{(n. 76), n°® 394.

14 BraUCHBAR (n. 25), 75.

%> ATF 98 11 138 consid. 3 in fine; DESCHE-
NAUX {n. 78), 175,

% ATF 109 i1 338 consid. 2a.

" TRoLLER {n. 38), 758 n. 141; PEDRAZZINI
(n. 4), 507 ch. 3.4.4. Plus nuancée;
BraucHBar (n. 25), 79, qui oexige la
mise en demeure que dans lescasotiil y a
doute sur I'étar de fait dérerminant et
dans ceux oil les morifs de "anenre rési-
dent dans la personne de I'ayant droit
(manque de ressources, siége i I'étranger).
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que l'ayant droit attende I'issue
d’une procédure judiciaire menée
contre un tiers dans un contexte
comparable!*.

De méme, le lésé doit pouvoir
consacrer du temps a la recherche
des éléments de preuve nécessaires
au gain de son éventuel proces'*.

iii) Recherche d'un arrangement

Lespoir de parvenir 4 un arrangement
avec I'auteur de 'atteinte est un mo-
tif qui légitime I'absence d’action en
justice'®. Ainsi, des pourparlers trans-
actionnels menés de bonne foi justi-
fient toujours I'inaction judiciaire!s.

iv) Respect de relations d’affaires
existantes

La passivité du lésé peur étre légini-
mée par le fait que les parties entre-
tiennent des relations commercia-
les'””. En pareille hypothése, en effer,
il peut se justfier que I'ayant droit
agisse avec circonspection, pour mé-
nager autant que faire se peur les
bonnes relarions entre les parties's®.
En revanche, le fait que le défendeur
ait été le preneur de licence ou le re-
présentant exclusif de I'ayant droit
ne constitue pas un motif légitime
d’inacdon, comme on I'a soutenu ici
ou 14'%, car en pareille hypothese, il
n'y a pas d’atteinte!®,

v) Manque de ressources

Le manque de ressources financiéres
peur érre constitutif d’'un morif 1égi-
time d’inaction, du moins lorsque le
défendeur est au courant de cerre cir-
constance'®,

vi) Troubles politiques, guerre,
mobilisation

Les troubles politiques, en particu-

lier les périodes de guerre, justifient

un atermoiement plus long qu'en

temps normal!®2.

"% Sur cetre norion, voir ci-aprés [1/5/bfec.

'’ Davin (n. 32), Vorbemerkungen zum
3. Tirel N 45; vox Buren (n. 82), LCD 7
N 14; Frzer (n. 24), MarkenG § 21
N36erdl.

vii) Procédés dilatoires de la part de
Pauteur de I'areeinte

Des procédés dilatoires de la part de
l'auteur de I'atteinte constituent des
motifs susceptibles d’excuser ['inac-
ton du lésé¥3. Ainsi, la promesse
{non tenue) de l'auteur de la viola-
tion selon laquelle il mettrait un
terme au comportement incriminé
légitime la passivité de I'ayant droic
qui s’y fie'®,

A Topposé, le fait que I'ayant
droit tarde 4 agir dans ['idée de pro-
fiter de la renommée que l'auteur de
la violation fait acquérir 4 son signe
plaidera contre le caractére légitime
de I'attente!®s,

cc) Nécessité d'une ou plusieurs
mises en demeure?

Pour le Tribunal fédéral, méme s'il
existe des motifs qui légitiment en
soi 'inaction du lésé, celui-ci doit
mettre l'auteur de la violation en
demeure suffisamment tdr, afin que
ce dernier sache que I'ayant droit ré-
prouve son comportement et sat-
tende 4 une action en justice en cas
de continuation'®. Ce point de vue
rejoint celui d’une partie de la doc-
trine, qui estime qu'une mise en de-
meure §impose toujours ou presque
toujours en pareille situarion!?.

De fair, la mise en demeure
revér un rdle primordial en martiére
de péremption: en principe, elle a
pour vertu dinterrompre le «délai de
péremption», c'est-d-dire la période
au cours de laquelle on artend de
I'ayant droit qu'il réagisse vis-a-vis de
I'aureur de la violation. Toutefois, un
nouveau «délai» commence & courir
3 partir de la mise en demeure; la
bonne foi peut refaire surface ulté-
rieurement, sous forme de bona fides
superveniens'®®. En effet, si la mise en
demeure reste sans suite judiciaire,
lauteur de la violation peut 4 nou-
veau se convaincre de toute bonne
foi de ce que son comportement est
en réalité toléré!®.
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La mise en demeure peut certes
étre répétée!”®, Mais méme des mises
en demeure périodiques ne sont pas
de nature 4 légitimer |'inaction indé-
finiment'’!. Au contraire, la répéti-
tion d'interpellations non suivies
d’effet peut conforter auteur de I'at-
teinte dans la conviction que I'ayant
droit ne songe pas sérieusement 2
faire valoir ses droits en justice!” De
fait, la pratique de mises en demeure
light», c’est-a-dire émises sans vo-
lonté réelle de les valider dans un
procts, est courante'’, en sorte que
les destinaraires de tels écrits savent
qu'ils n'ont pas nécessairement i les
prendre pour argent comptant.

Si la premiére mise en demeure
a ainsi pour effet de faire courir un
nouveau «délai de péremption»'™,
on ne peut pas étre aussi catégorique
a propos des suivantes'”®. Au fil du
temmps, leur destinataire aura ten-
dance a les prendre de moins en
moins au sérieux. $’il est sans doure
exagéré d'affirmer que I'ayant droit
ne doit pas artendre trop longremps,
aprés des mises en demeure infruc-
tueuses, avant d’ouvrir action!?s, il
est en revanche certain qu'il ne pourra
attendre indéfiniment en se bergant
de lillusion que ses interpellations
répétées le prémuniraient 3 jamais
contre la péremption'”.

Ces réflexions me conduisent 4
une attitude critique envers la ju-
risprudence citée au début de cette
rubrique. Exiger de Payant droit
qu'il mette 'aureur de la violation en
demeure alors méme qu'il nest pas
en position de faire suivre son inter-
pellacion rapidement d’'un procés
(puisqu'il est au bénéfice d’un motif
légitime d’inaction) risque de se
révéler contre-productif. En effet,
comme on I'a vu, une mise en de-
meure non suivie d’effet peut étre
interprétée comme le signe d’'un
abandon de toute volonté sérieuse
d’agir en justice, surtouc si la mise en
demeure fait 'objet de répétitions
réguligres. En conséquence, lorsque
la passivité momentanée de I'ayant
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droit résulte d’'un motif légitime, je
suis d'avis qu'il n’y a pas lieu de le
contraindre 2 interpeller son contra-
dicteur.

4. Valeur économique
appréciable!'’®

a) En général

Pendant la durée de la rolérance,
Pauteur de la violation doit avoir
créé une valeur patrimoniale appré-
ciable'”. N'importe quelle position
concurrentielle du défendeur ne suf-
fir pas'®. Au contraire, 'auteur de la
violation doit avoir acquis une posi-
tion concurrentielle telle que les
désavanrages qui résulteraient pour
lui de I'abandon du signe litigieux
justifient de faire supporter au lésé
I'inconvénient de ne plus pouvoir
faire valoir ses droits exclusifs a son
égard'®!,

Il s'agit 1a de P'un des éléments
essentiels de la péremption. Il ne
peut y étre renoncé'®2, Un abus de
droit ne peut en effer &tre retenu que
si l'invocation tardive de ses droits
par le 1ésé entraine pour le défendeur
un préjudice qu’il n'aurait pas subi si
le lésé avair agi 4 temps'®. On a af-
faire ici & une différence fondamen-
tale par rapport 4 linstitution de la
prescription, ot le seul écoulement
du temps entraine la déchéance des
droits du lésé, indépendamment du
préjudice que subiraic l'auteur de
I'atceinte en cas d’admission de I'ac-
tion'#4,

ATinverse, la valeur appréciable
créée par l'auteur de [arteinte ne
suffit jamais, 2 elle seule, pour entrai-
ner la péremption. Sinon, l'on fa-
voriserait de maniére inéquitable les
grosses entreprises, susceptibles de
créer rapidement une valeur écono-
mique appréciable en faisant connai-
tre leur signe au moyen d'une ré-
clame massive'®.

Quoi qu'il en soit, il convient
de tenir compte du fair que la pé-
remption tend & une protection de la

" Spiro (n. 37), 1530. Selon Trotlrr
{(n. 38), 758, elle o’a pas 4 Iécre. Dans ce
sens également: CH. WirLr, Die Schutz-
rechtsverwarnung  als immacerialgiiter-
rechdiches Rechtsinstitur, PJA 199,
1381.
ATF 100 II 395 consid. 3b; von BUREN
(n. 82), LCD7 N 12,
Peprazzing (n. 4), 503 s. ch. 3.1.5; WiLu
(n. 5), Vor 52 N 64; Sriro (n. 37), 1528:
«Auch wenn er Widerspruch erhoben bar,
bleibt alierdings die Rechislage oft unsicher,
wird der Wille des angeblichen Berechig-
ten, sich durchzusezen, je linger er zégert,
desto zweifelbhafier. der Verluse desjenigen
aber, der ibm schitesslich unterliegt, immer
grissery.
BraucHBaAR {n. 25), 125: «Da die Verwar-
nung ein kostengiinstiges Mirtel ist, um
vorliiufig der Verwirkung der Rechte entge-
genzuwirken und sich Optionen offen zu
halen, wird oft verwarnt, ohne dass der
Berechsigte sich zur tatsichlichen Rechis-
verfolgung entschipssen bitte.
BravcHBar (n. 25), 79.
Contra: BRAUCHBAR (n. 25), 124: «Dabei
ist unbestritten, dass die regelméssig wieder-
bolte Verwarnung dem Eineris der nach-
triiglichen Guiglinbigkeit entgegenstebt.»
Dans ce sens pourtanc: GaNnssEr (n. 1),
121. Dans le méme ordre d’idées: Merz
{n. 2}, CC 2 N 538, pour qui la protesta-
tion du défendeur 4 réception de la mise
en demeure devrait amener le Iésé i
ouvrir action dans un avenir proche.
Y7 WALLL {n. 170), 1381.
8 En allemand, le terme consacré est swere-
voller Besizzstands (cf, ATF 117 11 575
consid. 4a; on voit également apparaitre,
parfois, le terme de «Vermigensweres:
ATEF 100 II 395 consid. 3a}. En francais.
le TF ucilise I'expression wposition digne
de protection» (sic! 7/8/20006, 500 consid.
3.1; sic! 1999, 132 consid. 5bfaa) ou «si-
tuation acquises (ATF 73 II 183 consid.
Sa). Au JdT, «wertvoller Besitzstandv est
traduit par woalewr appréciables (JdT
1992 1 37). La doctrine francophone
parle de wsituation fconomigue digne de
protections (KilLas [n. 76], n° 395;
CHERpILLOD [n. 93], 322), de ~valewrs
écomomiguess (DESCHENAUX [n. 78], 174)
ou de wsituation acquises (TROLLER
[n. 92, 1091). Turiliserai pour ma part
de préférence les termes de valeur (écono-
migue o patrimoniale) appréciable, qui
me paraissent le plus aptes 2 rendre I'idée
de awertvoller Besitzstands.
TE, sic! 2005, 883 consid. 3.2,
1 ATF 117 II 575 consid. Ga.
¥ TE sicl 7/8/2006, 500 consid. 3.1; TE
sic! 2005, 883 consid. 3.2; ATF 117 II
575 consid. Ga.
182 T, sic! 2005, 883 consid. 3.4.
' BRaucHBar {n. 25), 20.
™ BraucHBar (n. 25}, 37.
8 Baumany (n. 53, CC2 N 417
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" ProrazzING (n. 4), 506 consid. 3.3.3. A
en croire SPIRO (n. 37), 1527, la valeur ap-
préciable sera en rigle générale donnée
cweil die Parteien ohnehin um wertlose
Dinge kaum teure Prozesse flifiren werden»
(observation qui ne correspond toutcfois
pas toujours A la pratique judiciaire).

¥ BravucHpar {n. 25), 103; PEDRAZZINI
(n. 4), 504 ch. 3.3.2.

8 TF, sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.1; ATF
117 11 575 consid, 6a; 73 11 183 consid.
5a.

™ PenrazziN (n. 4), 505 ch. 3.3.2: une telle
exigence est rrop sévere,

¥ ATF 109 1I 338 consid. 2d; BRAUCHBAR
(n. 25), 104.

! ATF 109 IT 338 consid. 2a.

¢ TE RSPI 1989, 35 consid. 2a.

* BraucHBaR (n, 25), 106 s; TrOLLER
(n.92), 1091.

" 11 va de soi, cependant, que la notoriéeé
éventuelle du signe peur faciliter 'admis-
sion d'une valeur appréciable (cf. TF, sic!
1999, 132 consid. 5b/bb ot il est dit que
la Banque Audi «a acquis, dans le secteur
bancaire, une notoriétd suffisante pour se
Jaire reconnaitre comme Lz bangue suisse
d'un groupe international animé esienticl-
lement par une famille libanaise dont le pa-
tronyme est Audi, au point que ses clients
associent son activité & son sigle dont ce pa-
tronyme constitue [élément distinctifs).

TF, sic! 2005, 883 consid. 3.4. Ce point

de vuc est critiqué par BRAUCHBAR

{n. 25), 104 s., qui estime qu'il convien-

drait de se montrer plus sévére quant 2

['exigence de valeur appréciable. Pour ma

part, la formule du TF me parait juste: les

notions d'inconvénients sérieux et de di-

minution notable des ventes me semblent

tenir suffisamment compte du fait que la
valeur ne doit pas éure quelconque. Pour
le surplus, je rappelle que la barre ne doir
pas éere fixée trop haut en ce domaine {ci-

dessus [1/4/a).

% TE sic! 2005, 883 consid. 3.4; MarBACH
(n. 67}, 212. 11 n'en reste pas moins que
les éléments quantitatifs jouent souvent
un rble prépondérant dans la reconnais-
sance d'une valeur appréciable: voir
HGer Bern, RSPI 1991, 410 consid. 2a,
ot la valeur appréciable a éié rirée du
chiffre d'affaires important de la défen-
deresse et du fait qu'elle employait une
dizaine ou une quinzaine de coliabora-
teurs. A l'inverse, ce méme tribunal a
considéré comme douteux qu’un chiffre
d’affaires de moins de fr. 2000.— par mois
soit suffisant pour que I'on soit en pré-
sence d'une valeur appréciable: HGer
Bern, sic! 1997, 164 consid. Sc.

¥ Peprazzint (n. 4), 505 s. ch. 3.3.2, ap-
prouvé par BRAUCHBAR (n. 25), 106.

% Brauchsar {n. 25), 109; Fezer (n. 24),
MarkenG $ 21 N 29.

1" BRAUCHBAR (n. 25), 110.

2% BraUCHBAR {n. 25), 110,
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confiance et non 4 celle de la posses-
sion. Lexigence de la valeur appré-
ciable tend avant tour i éviter I'in-
vocation de la péremption d’une
manigre contraire 2 la bonne foi.
Pour ces motifs, il y a lieu de ne pas
poser d’exigences trop strictes a
I'égard de cette condition!'®.

b) La notion de valeur appréciable

N’importe quelle valeur attachée au
signe du défendeur ne suffit pas. La
valeur doit étre appréciable!'”.

Selon le Tribunal fédéral, le
signe de I'auteur de la violation doit
s'étre imposé auprés du public
comme une référence i son entre-
prise, grice 4 son utilisation prolon-
gée et non perturhée, et I'auteur de la
violation doit se trouver de ce fait
dans une position concurrentielle
avantageuse'®. La notion d’imposi-
tion sur le marché n'est sans doute
pas heureuse'®. En aucun cas ne
doit-elle écre confondue avec le
concepr similaire urilisé 4 article 2
lertre a LPM, dont la signification
est autre!®. Ce que I'on exige, dans
notre contexte, cest que les clients
du défendeur attribuent le signe
depuis longtemps au défendeur lui-
méme ou 3 ses produits ou ser-
vices!?!,

Ailleurs, le Tribunal fédéral a
affirmé que l'emploi prolongé du
signe litigieux devait lui avoir
«conféré ... une notoriété et ... fait ac-
quérir & son titulaire une valeur parri-

¥ Yo~ Buren (n. 82), LCD 7 N 11, qui
cite une décision du HGer Ziirich, ZR
1952, n° 76 consid. 3 ol la péremption
avait été refusée malgré une urilisation du
signe du défendeur pendant 22 ans.
Contra: TROLLER (n. 92), 1089: «... celui
qui a wuilisé un signe pendant plusienrs
années pour indrvidualiser son entreprise a
forcément créé une situation acquise par
rapport & ce signe.»

22 Davip (n. 32), Vorbemerkungen zum
3. Titel N 45,

2 Davin (n. 3}, 76. Selon ce méme aureur
(SIWR 1/3, Bile/ Genéve/ Munich 2005,
360), une valeur appréciable ne peut ja-
mais s'établir en quelques mois. La pra-
tique montre toutefois qu'une réclame

moniale qu'tl ne peut étre tenu d'nban-
donner sans autre»'®?. Le terme de
notoriété devrait écre évité dans ce
contexte, car il risque de susciter une
association erronée avec la marque
notoirement connue f{art. 3 al. 2
let. b LPM)!®3, De fait, la valeur
digne de protection que ['auteur de
la violarion a acquise du fait de I'uti-
lisation inattaquée de son signe ne
doit pas nécessairement atteindre un
degré de notoriété parriculier.

En somme, {'on est en présence
d’une valeur appréciable dés que le
signe litigiewx ne peut étre remplacé
par un autre sans inconvénients sé-
rieux, cest-a-dire lorsque sa substi-
turion entrainerait une diminution
notable des ventes'®*. A cet égard, les
aspects quantitatifs (chiffre d’affaires
etc.) ne sont pas seuls décisifs; il
convient également de tenir compte
d’éléments qualitatifs, telle que I'im-
portance stratégique de I'offre con-
cernée!®. Ainsi, il n'est pas indispen-
sable de démontrer I'existence d’un
grand cercle de clients ou la diffusion
d'une publicité massive, surtour si
PPauteur de I’arteinte est actif dans un
domaine tres spécialisé!”’. Le chifire
d’affaires ne peut de toute maniére
pas étre apprécié dans absolu, mais
doit &we évalué en fonction de la
grandeur de 'entreprise’®.

La valeur liée 3 I'exploitation
d'un sighe augmente le plus souvent
au fil du temps. Ainsi, plus l'utilisa-
tion du signe litigieux aura duré
longtemps, et plus facilement il de-
vrait avoir débouché sur une valeur
appréciable!”. Toutefois, il ne s'agit
pas la d’une régle absolue?®. Parfois,
méme ['écoulement d'une longue
période ne suffit pas pour créer une
valeur appréciable?®!. De fair, il 'y a
en principe pas de valeur appréciable
lorsque le signe n'est pas utilis¢ ou ne
{’est que de manigre sporadique 22, A
I'inverse, une campagne publicitaire
intensive peut conduire assez rapide-
ment 4 I'acquisition d’une valeur ap-
préciable?®. Lorsque la valeur appré-
ciable a été créée en peu de temps, il

561




e

RALPH SCHLOSSER

y a toutefois lieu de se montrer strict
dans I'examen de la bonne foi de
lauteur de I'arteinte?™,

¢)  La preuve de la valeur appréciable

La preuve de la valeur appréciable
doit écre apportée par la partie qui
invoque la péremprion?. Il con-
vient de ne pas poser d’exigences
trop strictes quant a cette preuve?®,

Les éléments de preuve ou in-
dices de la valeur appréciable sont
ceux qui correspondent i sa défi-
nition, en sorte que I'on peut ren-
voyer 4 la rubrique précédente?,
Ajourons que la faillite de la défen-
deresse constituera un indice en
défaveur de la reconnaissance d’une
valeur appréciable’®. Quant au
montant des prétentions en dom-
mages-intéréts de la demanderesse, il
ne devrait pas écre pris en compte?®,

4} Le moment décisif pour
la prise en compte de la valeur
appréciable

La valeur créée postérieurement 2 la
réaction de I'ayant droit est sans per-
rinence?'®. La valeur appréciable doit
au contraire exister au moment de la
premiére intervention du 1ésé2'!, car
elle doit avoir été réalisée de bonne
foi?'2, Toutefois, des preuves portant
sur la période postérieure i cette ré-
action (p.ex. une érude démosco-
pique) peuvent tenir lieu d’indices
permettant de faire des déductions
quant 3 la valeur acquise durant la
période décisive?!?,

e} La mise en balance des intérés
en présence

Comme on I'a vu*", la valeur appré-
ciable créée par le défendeur ne peut
entrainer la péremption que si les in-
convénients liés 4 'abandon de son
signe sont tels qu'ils justifient d’im-
poser au demandeur la déchéance de
son droit d'action. Le juge doit donc
procéder i une certaine mise en ba-
lance des intérérs en présence.
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Linstruction doit dés lors por-
ter sur différents aspeces?'s:

— quelle position concurrentielle
le défendeur a-t-il acquise en re-
lation avec I'utilisarion du signe
litigieux?102

- quelle atteinte subirait cette
position si on interdisait au dé-
fendeur de poursuivre Purilisa-
tion de ce signe?

~  quels inconvénients résulteraient
pour le demandeur d’un rejec de
ses prétentions en interdiction?

Une comparaison purement
quantitative entre les intéréts en pré-
sence n'est pas de mise. Ainsi, la pé-
remption peut intervenir méme si les
intéréts économiques de I'ayant droit
sont quantitativement supérieurs 3
ceux du défendeur; s'il en allair au-
trement, les grandes entreprises 'em-
porteraient systématiquement sur les
petites?’’. A l'inverse, et pour les
mémes raisons, il importe peu de
savoir si la valeur créée par le défen-
deur est plus précieuse que celle atta-
chée au signe prioriraire du deman-
deur?!.

En revanche, quoique pas déci-
sif 4 lui seul, le fait qu'il n'y a pas eu
de cas concrers de confusion depuis
le début de I'utilisation de son signe
par le défendeur constitue un indice
de ce que le danger de violation est
minime, facilitant ainsi I'admission
de la péremption?"?. En outre, I'ayant
droit ne subir pas d’inconvénient en
cas d’admission de la péremption il
savére que, loin de subir un pré-
judice en raison de la violation de ses
droits, il en tire profir??%; une telle
situation devrait toutefois se révéler
plutdt rare??!,

5. Bonne foi

a) Principe

Seul le défendeur de bonne foi peut
se prévaloir de la péremption?22, En
effet, si 'auteur de la violation avair
conscience du caractére illicite de

massive peut permertre 4 un signe d'ac-
quérir trés rapidement une notoriéeé
considérable, et donc une valeur ap-
préciable (Fezer [n. 24], MarkenG § 21
N 31: une valeur appréciable a été ac-
quise en quelques jours en relation avec la
marque «Wipp»),
Trouter (n. 38), 757 qui va routefois
wop loin, 4 mon sens, en ajourant que,
dans le doute, I'auteur de I'atteinee sera en
pareil cas reconnu de mauvaise foi. De
toure maniére, en pareille hypothese, la
condition de la durée minimale de passi-
vité (ci-dessus [1/3/c) ne sera pas remplie.
A propos de la condition de Ja bonne foi,
voir ci-aprés [I/5.
ATF 109 II 338 consid. 2a; PEDRAZZINI
{n. 4), 506 consid. 3.3.3; BRaucHBAR
(n. 25), 112.
% PeprazziNl (n. 4), 306
BraucHBaR (1. 25), 112 s.
27 Ci-dessus [1/4/b.
28 ATF 93 II 40 consid. 2c.
** CuerPILLOD (n. 93), 322; KiLuas (n. 76),
n® 396; BraucHpar (n. 25), 109. Contra:
TE sic! 1998, 320 consid. 2b, qui a vu
dans le montant des conclusions un in-
dice en faveur de la reconnaissance d’une
valeur appréciable.
ATF 125 [II 193 consid. 1¢; TE ZR
1956, n° 58 consid. 5, 111; FEzEr
(n, 24), MarkenG § 21 N 31.
ATF 109 II 338 consid. 2d; BraucHBAR
(n. 25), 108.
Voir ci-dessous 1I/5/d.
ATF 109 II 338 consid. 2d; PEDRAZZIN
(n. 4), 506 ch. 3.3.3; Fezer {n. 24),
MarkenG § 21 N 31.
Ci-dessus [1/4/a.
ATF 117 11 575 consid. Gb.
A cet égard, une érude démoscopique
peut savérer utile: cf & ritre d’exemple
ATF 109 IT 338 consid. 2d.
MarsacH (n. 67}, 212.
FEZER (n. 24), MarkenG § 21 N 32.
%% ATF 109 I 338 consid. 2e in fine (ab-
sence de cas concrets de confusion durant
13 ans). Voir aussi PEDRAZZINI (n. 4), 507
ch. 3.4.3, qui évoque certe méme problé-
matique dans le cadre de I'examen de la
condition de la bonne foi.
ATF 85 II 120 consid. 9: le succts d’'une
pitce de théirre mettant en scéne Sher-
lock Holmes et le Dr Wartson a profité au
roman d'origine. Voir aussi ATF 76 II
393; 73 11 183 consid. 5a: ... il serair ...
abusif que le premier déposant puisse inter-
dire ['usage de ln marque similaire pour
profiter ensuite, grice précisément & la si-
milicude des signes utilisés, du renom que
50 concurrent serait parvent & donner i sa
margue — ce gui reviendrait & permettre au
demandeur de récolter li ou il ma pas
semé.»
' TroLLER (n. 92), 1090,
22 TF, RSPI 1989, 35 consid. 2a; ATF 76 I
393, spéc. 395; ATF 73 II 183 consid. 5a.
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l'utilisation de son signe ~ ou qu'il
aurait dd en avoir conscience sur le
vu des circonstances ~, il est lui-
méme responsable de 'inconvénient
résultant pour lui de I'admission de
Paction en justice de I'ayant droit et
doit en supporter les conséquen-
ces?®, Son comportement est au
mieux imprudent, au pire dolosif.
Dans les deux cas, il ne mérite pas

Dans les deux premiers arrées préciuds, le
TF précise ¢dulcore quelque peu son af-
firmation en utilisant la locution «en
principe». A mon sens, une telle réserve
ne se justifie pas.

23 TE, RSPIDA 1974, 118 consid. 3a.

M Voir DavID (n. 3), 77; le méme {(n. 32),
N 45; W. BeruiT, Das neue Markenrechr,
5° éd., Munich 2003, N 287

25 PrpRAZZINI (n. 4), 506 ch. 3.4.

6 BRAUCHBAR (n. 25}, 129 s.

27 Fgzer {n. 24), MarkenG § 21 N 40.

25 BRaAUCHBAR {n. 25), 116.

2% Fezgr (n. 24), MarkenG § 21 N 40.

2% Yoir 4 ce propos ci-dessus 11/2/e/bb/ii.

' BRAUCHBAR (n. 25), 118.

2 BraucHBAR {n. 25), 118; OGer Basel-
Landschaft, RSPIDA 1973, 165 con-
sid. 3,

3 BraucHBAR (n. 25), 118,
1 BraucHBAR (n. 25), 122; Peprazzini
(n. 4), 506 ch. 3.4.1; Davip (n. 32), Vor-
bemerkungen zum 3. Titel N 45. Pour le
droit d'auteur, voir ATF 85 II 120 con-
sid. 9: bonne foi admise chez Tlauteur
d’une pitce de chédtre merranr en scine
Sherlock Holmes ex le Dr Watson, car il
pensait qu'il s'agissait de figures légen-
daires susceptibles d’&cre reprises par rour
un chacun.
BrAUCHBAR (n. 25), 122 et 131.
¢ BraucHBaRr (n. 25), 131.
7 BraUCHBAR (n. 25), 132; PEDRAZZINI
{n. 4), 507 ch. 3.4.3. A dire vrai, le man-
dataire sera sans doute relativemenr rare-
ment en mesure de donner une relle assu-
rance A son client, sagissant d'un do-
maine soumis i des variations de pratique
qui rendent difficiles des pronostics
fiables (voir M. RITSCHER, note de juris-
prudence, sic! 2000, 591 in fine).

TF, sic! 1998, 320 consid. 2a: la péremp-

tion doit étre plus facilement admise

lorsque Pexistence d'une usurpation pa-
rait incertaing, car le défendeur peur alors
inférer de la passivité de I'ayant droit que
sa conduite est admise; dans e méme
sens: TROLLER (n. 38), 757 s. Voir aussi

ATF 117 11 575 consid. 4b; ATF 69 11 53

consid. 5; BravcHBar (n. 25), 123.

A propos de la bonne foi subséquente,

vair ci-dessous I1/5/b/cc,
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protection?, Larticle 2 alinéa 2 CC
ne peut en effet étre valablement in-
voqué par celui qui est de mauvaise
foi*3: nemo auditur propriam turpi-
tudinem allegans.

b)  Notion de bonne foi

En mariére de signes distinctifs, la
bonne foi peut porter sur trois
aspects différents: la connaissance du
signe prioritaire, la conscience de
porter atteinte aux droits préférables
du lésé et la rolérance de 'atteinte®.

aa) La connaissance du signe
prioritaire

Est de bonne foi celui qui urilise un
signe identique ou similaire a celui
d’un tiers dans U'ignorance de ce der-
nier, et sans que sa méconnaissance
ne repose sur une négligence de sa
part??”. De fait, le défendeur négli-
gent ne peur plaider la bonne foi
(art. 3 al. 2 CC)*¢, faute de quoi l'on
traiterait de maniere plus favorable
celui qui omet de procéder aux con-
trdles usuels que celui qui effectue de
telles vérifications?®,

Si le signe prioritaire consiste
dans une raison de commerce, le
principe de I'effet de publicité positif
(art. 933 al. 1 CO)®0 exclut une mé-
connaissance de bonne foi®!. La loi
ne prévoit pas d'effer équivalent en
relation avec le registre des marques.
Il y a néanmoins fieu d’admettre que
son contenu est supposé connu des
acteurs économiques qui sontr ame-
nés 4 utiliser des signes distincifs a
titre de marque?2. On doirt en effet
attendre de celui qui sappréte i
utiliser pour la premiére fois un nou-
veau signe qu'il procede & une véri-
fication dans les registres idoines,
afin de s'assurer qu'il nentre pas en
conflit avec des signes prioritaires?,

bb) La conscience de porter
atteinte aux droits liés au
signe prioritaire
Celui qui connaissait 'existence du
signe prioritaire — ou qui aurait dé

en connaitre |existence en faisant
montre de I'attention commandée
par les circonstances — est néanmoins
de bonne foi §'il avait des motifs légi-
times de penser que son signe ne
portait pas atteinte au signe priori-
taire?,

Plus les signes et les produits
ou services qu'ils assortissent sont
proches, et moins facilement l'on
admettra la bonne foi du défen-
deur*”. La bonne foi pourra seule-
ment étre admise lorsque I'auteur de
latteinte avait de bonnes raisons
d’écarter |'existence d’'un risque de
confusion®®. Sa bonne foi sera plus
facilement admise §'il a pris conseil
aupres d’un spécialiste et que celui-ci
I'a conforté¢ dans la conviction que
son signe n'entre pas en conflit avec
les droits prioritaires de tiers?¥.

Lorsque I'auteur de I'atteinte est
dans [incertitude quant au poinc de
savoir s'il viole ou non une marque
ou une raison de commerce anté-
rieures, il n'y a pas, & mon avis, de
place pour la bonne foi initiale. En
revanche, 'inaction de I'ayant droit
pourra assez vite étre interprétée
comme une tolérance, et donc don-
ner naissance 3 une bonne foi subsé-
quente?,

cc) La conviction que I'acteinte
est tolérée par I'ayant droit
(bona fides superveniens)

Lorsque le défendeur avait connais-
sance — ou aurait dii avoir connais-
sance — du signe prioritaire et savait
— ou aurait dii savoir — qu'il y portait
atteinte, il peut néanmoins étre
considéré comme érant de bonne foi
gl érait légitimé a penser que 'ayant
droit tolérait 'usage du signe liti-
gieux.

La tolérance suppose roujours
un décalage entre le début de I'utili-
sation du signe litigieux par le défen-
deur et le moment de la survenance
de sa bonne foi. Ce n’est en effet que
I'absence de réaction de la part de
I'ayant droit pendant une période
plus ou moins longue qui peut susci-
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ter auprés de l'auteur de l'acteinte la
conviction que son comportement
est toléré.

Clest la situation de la bona
Sides superveniens: le défendeur peut
se prévaloir de la péremption méme
s'il étair initialement de mauvaise foi
lorsque la passivité prolongée de
Fayant droit I'a conduit 4 la convic-
tion que la violation érait tolérée??.
Ce principe repose sur lidée que
«volenti non fit iniuria»®,

Pour qu'une telle conviction
puisse légitimement naftre chez I'au-
teur de [Patteinte, la passivicé de
I'ayant droit ne doit pas s'expliquer
par des motifs justifiés, décelables
par I'auteur de l'atceince?!. Sinon, il
ne peur interpréter de bonne foi la
passivité comme résultant d’une ro-
lérance.

Le Tribunal fédéral admer la
bona fides superveniens méme lors-
que lauteur de latteinrte a violé in-
tentionnellement le signe de ['ayant
droit*?, La question est controver-
sée?®3, A mon avis, la jurisprudence
peut étre suivie, avec cette réserve
que la durée de l'inaction doit étre
ures longue, en pareil cas, pour en-
trainer la péremption?*. D’une ma-
ni¢re générale, plus l'atteinte appa-
rait comme répréhensible et plus
Pon doit se montrer réticent i
admettre la péremprion®s. Celui
qui porte consciemment atreinte aux
droits d’un tiers et qui fait le pari de
n'étre pas inquiété ne mérite pas pro-
tection?®, §’il reprend une marque
connue, le défendeur sera présumé
I'avoir fait dans une volonté de para-
sitisme*?, en sorte que la péremp-
tion ne pourra étre admise que difh-
cilement,

t)  Le fardeau de la preuve

En application de I'article 8 CC, il
appartient au défendeur qui invoque
la péremption de prouver que les
conditions en sont réunies. Clest
donc a lui qu’il incombe d’apporter
la preuve de sa bonne foi. Sur le vu

de la difficulté 2 faire ce type de
preuve, l'on peut toutefois admettre
que le demandeur doit, de son cbté,
chercher 4 éeablir les éléments pro-
pres, selon lui, 4 démontrer la mau-
vaise foi du défendeur2®.

Le plus souvent, le juge tiendra
compte de I'expérience générale de la
vie et du comportement de 'auteur
de larreinte®®. Plusieurs indices
pourront le guider:

- lexistence d'une raison plau-
sible du choix du signe litigieux
{nom de famille, abréviarion)
constitue un indice en faveur de
la bonne foi du défendeur?s!;

—  lincertitude légitime quant 2
'existence d’une atteinte favo-
rise la reconnaissance de la
bonne foi, surtout lorsque I'in-
téressé a pris conseil auprés d’'un
spécialiste (agent de marques,
avocat)5;

— labsence de cas concretrs de
confusion est un indice en fa-
veur de la bonne foi253;

— e fair que I'ayant droir se soit
abstenu de poursuivre des tiers
utilisant des signes comparables
4 celui employé par le défen-
deur peut le conforter dans le
sentiment que son COmMporte-
ment est toléré2s;

—  le fait de reprendre une marque
connue plaide en défaveur de la
bonne foi?%s.

d) Bonne foi et valeur appréciable

On I'a vu®, la valeur appréciable
n'est réputde acquise que si elle existe
au moment de la premiére interpel-
lation de 'ayant droic. Elle doit en
effer avoir éré réalisée de bonne
foi**”. La valeur acquise par le biais
d'une exploitation faitc de mauvaise

# ATF 117 11 575 consid. 4a; ATF 109 11
338 consid. 2c.

M0 Merz (n. 2), CC 2 N 535,

' ATF 76 11 393. A propos de tels motifs I¢-
gitimes, voir ci-dessus [1/3/d.

#2TF, sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.1; ATF
117 11 575 consid. 4a.

2 Dans le sens du TF: BraucHBAR (n. 29),
126. D’un avis opposé: KiLias (n. 76),
n° 402,

“4 Dans ce sens: Peprazzint (n. 4), 506
ch. 3.4.2.

5 Frzer (n. 24), MarkenG § 21 N 41. La
durée de la passivité devra éwe plus
longue, en pareil cas: J. ScHuLze zuRr
WIESCHE, note de jurisprudence, GRUR
1981, 65.

¢ BraucHpar {n. 25), 115, parlant de «Va-
banguespivls,

™ Voir W. Hewzermany, Der Schurz der
beriihmten Marke, Berne 1993, 164:
aMit steigender Bekanntheit des usurpier-
ten Zewchens kann das Vorliegen des guten
Glanbens ... immer weniger vermutet wer-
den.» En relation avec la marque notoire-
ment connue, voir également M.-A. Pe-
ROT-MOREL, L'extension de la protection
des marques notoires, Rev. trim. dr. com.
1966, 28: «Si la marque est véritablement
notoire ... on voit mal comment la bonne
Joi du dépesant pourrair étre soutenue. Des
coincidences purement fortuites sont, certes,
possibles en ce domaine mais la vraisem-
blance joue plutdt ici & lencontre de lusur-
pateur: il est fort peu probable que le dépo-
fant nait pas eu connaitsance de la
margue»; dans le méme sens: D. Wang,
Des incidences de [a notoriéeé sur le droit
4 la marque, in; Mélanges Guy Flacrer,
Lausanne 1985, 193,

M Contra: Frzer (n. 24), MarkenG § 21
N 41, qui considzre que les exigences ne
sont pas plus strictes en pareil cas.

"1l y a liew d'appliquer par analogie les
principes régissant la preuve d'un fait né-
gatif (cf. [dT 1991 II 190 consid. 2a et les
références citées). Voir aussi BRAUCHBAR
{n. 25), 1306, qui arrive & un résultat com-
parable en passant par une application
analogique de Part. 3 al. 1 CC.

9 Peprazzing (n. 4), 507 ch. 3.4.3; KiLuas
(n. 76), n® 402.

' BrAUCHBAR (n. 25), 130; PEDRAZZINI
(n. 4), 507 ch. 3.4.3; ATF 109 II 338
consid. 2c (PPC comme abréviadion de
«Precision Printed Circuin). Tourtelois, le
fait pour le défendeur d’avoir fait suivre
son nom {Miiller) de celui de sa femme
{Endress) n'est pas un motif suffisant s'il
en découle une confusion et qu'il exisrair
des alternatives pour distinguer davan-
tage sa raison de commerce de celle de la
demanderesse (ATF 73 11 110 consid. 3).

#2 Ci-dessus [1/5/b/bb.

#3 BraucHBaR {(n. 25), 131; PeDrazzINI
(n. 4), 507 ch. 3.4.3.

B4 Bpavcnsan (n. 25), 133; PepRAZZINI
(n. 4), 507 ch. 3.4.3.

2% Ci-dessus [1/5/bfcc.

36 Ci-dessus 11/4/d.

B7TF, sic! 2005, 883 consid. 3.2; BRAUCH-
BAR (n. 25), 108 er 115; BAUDENBACHER /
Grockner (n, 16), LCD 9 N 280,
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foi ne mérite pas protection®®. Si-
non l'on en viendrait & encourager
Pimprévoyance (absence de contrdle
de signes antéricurs, absence de
vérification de la compatibilité de
signes proches) voire le parasitisme
conscient??,

Il ne se justifie pas, a mon avis,
de ménager d’exception en cas de

35 BRaucHBAR (n. 25), 103: «Niitze der Ver-
leszer bewusst den guten Ruf des ilreren
Zeichens aws, 50 darf der derart erwachsene
Besitzitand nicht geschiitzt werden.»

9 Ci-dessus texte 4 n, 247,

260 Contra: BRAUCHBAR (n. 25), 128: en cas

de bonne foi subséquentc, méme la valeur

créée pendant que le défendeur érair de
mauvaise foi est prise en compte. Dans le
sens de BRAUCHBAR, mais sans que la

question n'ait été débarrue: ATF 81 11

284 consid. 2c; 76 11 393.

ATF 109 11 338 consid. 2a; 76 1I 393;

BRAUCHBAR (0. 25), 124; BAUDENBACHER/

GLOCKNER {n. 16}, LCD 9 N 280.

%! BRaUCHBAR (n. 25), 124.

26> BRAUCHBAR (n. 25), 79.

¥ Ci-dessus I1/3/d/ce.

265 FgzeR (n. 24), MarkenG § 21 N 24.

% TF sic! 2005, 883 consid. 3.4; BraucH-
Bar (n. 25), 112; Fezer (n. 24), MarkenG
§ 21 N 24; Berur (n. 224), N 288. In-
versement, si la valeur appréciable est par-
ticulidrement grande, les exigences quant
3 la bonne foi sont réduites: BAUMANN
(n. 5), CC 2 N 427

7 Ci-dessus 11/4/b.

8 peppazzing {n. 4), 505 ch. 3.3.2. Voir
aussi Baumann (n. 5), CC 2 N 428:
moins le l€sé artend avanrt de faire valoir
ses droits et moins facilement la valeur
créée en relation avec le signe lirigieux
sera considérée comme digne de protec-
tion.

9 ScHULZE ZUR WIESCHE (n. 245), 65.

70 ¥ (n. 5), Vor 52 N 56; BRAUCHRAR

(n. 25), 46 s.

ATF 125 III 193 consid. 1e; ATF 73 11

183 consid. 5a.

ATF 125 111 193 consid. le.

Davip {n. 3), 76, qui précise que 'action

n'est rejetde que si I'indication n'est plus

trompeuse en raisen de son long usage

(p.cx. «Parisienne»); mais 'on n'est alors

plus dans I'hypothése envisagée (péremp-

tion écartée en raison de 'intérét public),
en sorte qu'il ne s'agit pas d'une exception

au principe; WiLLI (n. 5), Vor 52 N 73.

2 BRAUCHBAR (n. 25), 55. Contra: ATF 100
11 395 consid. 3c.

¥ ATF 73 11 183 consid. 5a; Hirtt (n. 44),
92 5.; PEDRAZZINI (n. 4), 507 ch. 4.

6 Contra: BRAUCHBAR (n. 25), 51 et 54;
Trotrer (n. 38), 759; Ganssek (n. 1),

26,
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bona fides superveniens®™, La valeur
n'est 3 prendre en compte, pour les
mémes morifs que ceux que je viens
d’exposer, qu’a partir du moment ol
le défendeur acquiert une bonne foi
du fait de la passivité prolongée.

Quid routefois lorsque I'auteur
de l'atteinte est parvenu a créer une
valeur appréciable durant la période
initiale (au cours de laquelle il érait
de mauvaise foi), valeur qui reste
stable par la suite ou n"augmente que
légerement? A s'en tenir au principe
que je viens d’énoncer, méme de
longues années de passivité de 'ayant
droit ne permettraient jamais la prise
en compte de la valeur appréciable et
n'entraineraient jamais de péremp-
tion. Pareil résultar ne serait pas
équitable. A mon avis, il faut raison-
ner comme il suit: si le laps de temps
qui s’écoule entre la survenance de la
bonne foi et la premitre intervention
de I'ayant droitr est égale ou supé-
rieure  celle qui a permis la réalisa-
tdon de la valeur appréciable, il
convient d’admettre qu'une telle va-
leur a été légitimement réalisée.

e)  Mise en demeure

La bonne foi de I'auteur de l'atteinte
est dérruite par la mise en demeure
au moyen de laquelle I'ayant droit
I'enjoint a cesser ['utilisation de son
signe?!. Pareille mise en demeure ne
détruit cependant pas la bonne foi
de maniére définitive. Celle-ci peut
au contraire ressurgir aux conditions
de la bona fides supervenienss?. La
mise en demeure fait courir un nou-
veau «délai de péremprion»263, Comme
on 'a vu, toutefois, la répétition de
mises en demeure ne permet pas de
faire obstacle indéfiniment a la pé-
remption?%,

6. Pondération des différentes
conditions

Il y a interaction entre les différentes
conditions susceptibles de conduire

| sic! 9/2006

a la péremption?*, En voici quelques

exemples:

—  plus la confiance de 'auteur de
Iatteinte en I'admissibilité de
son comportement est digne de
protection et moins l'on se
montrera exigeant quant 2 la
valeur appréciable?;

~  plus la valeur appréciable a été
acquise vite et plus 'on doit se
montrer strict en ce qui con-
cerne la bonne foi?7;

- plus la durée de l'inaction est
courte et plus 'on sera exigeant
guant 3 I'importance de la va-
leur créée?®®;

—  plus la violarion parait répré-
hensible (et donc plus la mau-
vaise foi semble patente) et plus
longue devra &tre la durée de la
passivité?®,

D’une maniére générale, la pé-
remption repose sur une balance des
intéréts en présence?’,

III. Exception: intérét public

Si 'admission de I'action en justice
est commandée par un intérét pu-
blic, ce dernier fair échec i la pé-
remption®”!,

Il existe en particulier un intérét
public 4 linterdiction de marques
trompeuses au sens de larticle 2
lertre ¢ LPM#72, Le droit de faire in-
terdire une indication trompeuse ne
peut dés lors jamais se périmer?”, ]|
en va de méme en droit des raisons
de commerce: lorsqu’'une raison so-
ciale n'est pas conforme 2 la vérité,
qu'elle induit en erreur ou qu'elle
ltse un intérée public (art. 944 al. 1
CO), la péremption est exclue?™.

En revanche, la simple invoca-
tion d’un risque de confusion res-
sortit uniquement a lintérér privé
du demandecur et ne permet pas de
faire obstacle 4 la péremption?™, pas
méme lorsque le demandeur faic
grief au défendeur d’offrir 4 la vente
une marchandise d’une qualité infé-
rieure i la sienne?’,
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IV. Conséquences de la
péremption

1. Objection devant étre
constatée d’office

La péremption est une objection et
non une exception: elle doic &rre
constatée d’office’”, car I'article 2
CC a pour but la sauvegarde de I'in-
térét public?®, Il importe dés lors
peu que le défendeur I'invoque ou
non?”, Lorsque la procédure est sou-
mise 4 la maxime des débarts, il ap-
partient toutefois au défendeur d’al-
léguer et de prouver les éléments
constitutifs de la péremption?*.

2. Effets de la péremption

Lefter de la péremption est relatif, en
ce sens que la péremption nentraine
pas la perte du droit ergz omnes, mais
empéche uniquement son invoca-
tion 4 I'égard du défendeur?!. Si des
tiers adoptent ultérieurement un
comportement similaire 2 celui du
défendeur, le lésé conserve son droit
d’action i leur égard®’. En bonne
logique, le défendeur dont I'objec-
tion de péremption est admise ne
peut obtenir que le signe du de-
mandeur soit radié?®?. Layant droit
conserve au demeurant son propre
droit d'utilisation.

La péremption ne vaut par
ailleurs que pour le signe rtel qu'il
érait utilisé au moment de la pre-
miére interpellation®. Ainsi, I'ucili-
sation du signe litigieux n’est autori-
sée, en raison de la péremption, que
dans la méme étendue que jusque I3,
du point de vue territorial comme au
regard des produits ou des services
concernés®®; de méme, la péremp-
tion ne vaut que pour le signe toléré,
er non pour d'autres signes méme
proches®. Leffer de la péremprion
est en somme comparable 4 la régle-
mentation de l'article 14 LPM?288.

Si l'auteur de la violation perd
la valeur appréciable acquise par le
passé, l'ayant droit peut 4 nouveau

faire valoir ses droits 2 son encon-
tre’®,

Quid lorsque l'auteur de I'at-
teinte transfere 2 un tiers les droits
portant sur son signe distinctif 2 une
époque ol il est au bénéfice d’une
position digne de protection qui lui
permertrait d'invoquer valablement
I'objection de péremption? Le ces-
sionnaire peut-il lui-méme invoquer
la péremprion s'il est artaqué par
Payant droit ou doit-il au contraire
€tre traité comme un tiers quel-
conque? La doctrine distingue — se-
lon moi 4 juste titre — entre différents
cas de figure. Si l'intéressé céde les
droits concernés ou les donne en
licence, la situation acquise par le
cédant ne passe pas au cessionnaire,
en sorte que ce dernier ne peut faire
valoir la péremprion?. Si en re-
vanche I'auteur de la violation trans-
fere son entreprise, I'acquéreur béné-
ficiera également de la position
digne de protection dont jouissair le
vendeur®!,

V. Conclusions

Le mécanisme d’une péremprion ré-
sultant de I'abus de droit requiert la
pondération de différents critéres
(caractére reconnaissable de ['ar-
teinte, durée de I'inaction, valeur ap-
préciable, bonne foi). Tout dépend
des spécificités de chaque cas d’es-
pece. Il en découle une sécuricé
juridique chancelante, que certains
déplorent®?. La promulgation d’une
norme spéciale, inspirée de la régle-
mentarion communauraire, parvien-
drait 4 leurs yeux & pallier ce défaut.
Certains commenrtateurs sont au
contraire sensibles 4 la souplesse dé-
coulant de I'approche helvétique,
qui permet mieux que la législation
européenne d’opérer une balance des
intéréts en présence®’.

Ce dont il faut écre conscient,
en rour état de cause, cC'est que I'éla-
boration d'une lex specialis, telle
qu'envisagée par MICHAEL RITSCHER

er Lucas Davip®™, laissera subsister la
réglementation de l'article 2 alinéa 2
CC, qui continuera de s'appliquer
en paraliéle, & I'instar de ce qui s'est
produit en Allemagne aprés I'instau-
ration d'un article de loi calqué sur la
norme européenne’?’.

Dans I'espoir d'augmenter la
prévisibilité des décisions de justice,
il me semble certes souhairable qu’une
norme spéciale puisse ére congue.

124; von BUREN (n. 82), LCD 7 N 18.
Certe opinion pouvait se justifier sous
I'empire de I"ancienne loi. En effer, l'arc.
24 LMF requérait de la part du deman-
deur qu'il éablisse que la marque du dé-
fendeur érait de nature a induire le public
en erreur. Lexigence d'un danger de
tromperic ma toutefois pas été reprise
dans la LPM (R. ScHrossEr, Lépuise-
ment international en droit des marques:
érendue et limites, sic! 1998, 398).

7 ATF 94 11 37 consid. 6a; BrRavcHBAR

(n.25), 48 s.; PeprazziNt (n. 4), 502

ch. 2; BAUDENBACHER/ GLOCKNER (n. 16),

LCD 9 N 273; TrowLkr (n. 38), 762.

Contra: TROLLER (n. 92), 1077,

Gansser (n. 1), 114; FE Vo STEIGER, Un-

zulissige Rechisausiibung, insbesondere

die Verwirkung, RDS 19561 13 5,

ATF 94 11 37 consid. Ga. A dire vrai, [a

problématique est oiseuse, en pratique,

car les défendeurs omettent rarement
d'invoquer l'objection de pérempdon:

BRAUCHBAR (n. 29), 49 s.

BRAUCHBAR (n. 25), 49.

ATF 131 III 113 consid. 4.2; BRAUCHBAR

(n. 25), 137; Hirt {n. 44), 91.

ATF 85 II 120 consid. 9; BraucHBAR

(n. 25), 138; TroiLER (n. 38), 756 et
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% BraucHBAR (n. 23), 144; TROLLER (n. 38),

739.

Von BUReN (n. 82), LCD 7 N 16; Fezer

(n. 24), MarkenG § 21 N 45.

% Fezer (n. 24), MarkenG § 21 N 46.

% BraucHmAr (n. 25), 139 ss.

7 TE, sic! 1999, 132 consid. Sh/cc: péremp-
tion 4 I'égard de la rzison de commerce,
tolérée pendant une dizaine d’années,
mais pas pour les marques comprenant le
méme élémenc distincrif, déposées plus
tard. Voir cependant les réserves faites par
BraucHBar (n. 25), 137

8 Wi (n. 5), Vor 52 N 70,

** BezeR (n. 24), MarkenG § 21 N 45.

#% BpaucHsar (n. 25), 142.

¥ BraucHeaAR (n. 25), 143, qui applique ici
par analogie l'art. 17 al. 4 LPM.

"2 Knuas (n. 76), n® 393.

% BRAUCHBAR (n. 25), 157 et 161.

1 RrrscuEr/ Davio (n. 105), 184.

™5 FEzER (n. 24), MarkenG § 21 N 21.
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LA PEREMPTION EN MATIERE DE SIGNES DISTINCTIFS

En particulier, il est insatisfaisant
que I'on ne puisse prédire si la pé-
remption sera retenue apres une
inaction d’'un ou deux ans déja, ou
seulement aprés quatre ou cinq ans,
rout comme il est déroutant de ne
pas éure fixé de maniére fiable sur
'étendue du devoir de surveillance
du marché. Toutefois, la norme en
question devra étre suffisamment
précise et compléte pour remplacer la
réglementation découlant jusque-la
de l'interdiction de I'abus de droit,
tout comme larticle 336 CO a per-
mis en son temps de supplanter la ju-
risprudence qui déduisait l'interdic-
tion des congés abusifs de I'article 2
alinéa 2 CC#%,

Jusqu'a ce qu'un tel veeu soit
suivi d’effer, il faur espérer que la
jurisprudence évoluera dans le sens
d’une plus grande cohérence. Surtout,
je veux croire que les tribunaux sau-
ront se souvenir que la péremption
ne doit intervenir qu'en cas d’abus
manifeste des droits du demandeur,
donc de maniére restrictive.

Résumé

Les actions en interdiction et en cessa-
tion de trouble ne se prescrivent pas.
Toutefois, la jurisprudence et la doc-
trine sanctionnent celui qui tarde trop
avant de faire valoir ses droits en jus-
tice: ['inaction prolongée entraine, a4
certaines conditions, la péremption du
droit daction a [égard de lauteur de
la violation. Pareille péremption se dé-
duit de Uinterdiction de ['abus de droit
{are. 2 al. 2 CC).

Les conditions de la péremprion
sont au nombre de quatre: a) la vio-
lation doit érre connue de layant droit
ou & tout le moins étre reconnaissable
par lui, b) layant droit doit émre de-
meuré passif pendant une période pro-

¢ Pour tous, voir U, STREIFF/ A, von Kag-
NEL, Arbelisvertrag, Praxiskommentar zu
Arc. 319-362 OR, 6° éd., Zurich/Bile/
Genéve 2006, CO 336 N 1.
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longée, c) lauteur de [atteinte doit
avoir créé une valeur bconomique ap-
préciable et d) il doit aveir é1é de
bonne foi.

Tour d'abord — cest la premiére
condition de la péremption — Layant
droit doit avoir eu connaissance de la
violation de ses droits. Est assimilée &
la connaissance effective lignorance
Jfautive: si [ayant droit navait pas
connaissance des faits pertinents mais
gue Lauteur de la violation pouvait de
bonne foi considérer que tel était le cas,
ce dernier doit étre protégé de la méme
maniére quen cas de connaissance
réelle.

La dewxitme condition de la pé-
remption consiste dans la passivité pro-
longée de layant droit. Contrairement
au droit eurgpéen, qui instaure une
forclusion aprés cing ans d'inaction, le
droit suisse ne fixe pas de délai déter-
miné. La jurisprudence et la doctrine
retiennent en principe la péremption
aprés des périodes de passivité de
quatre & huit ans. Récemment, le Tri-
bunal fédéral a toutefois admis la
péremption aprés une inaction d'un an
et demi ou deux ans seulement. Des
délais aussi courts paraissent diffici-
lement conciliables avec le fondement
de la péremption en droit suisse, Lar-
ticle 2 alinéa 2 CC ne pouvant trouver
application quen cas dabus manifeste
dun droit. Quoi qu'il en soit, divers
motifs sont susceptibles de légitimer
linaction de layant droit pendant un
certain temps. Il en va ainsi notam-
ment du laps de temps nécessaire a4
lappréciation des conséquences de ['at-
teinte, du temps requis pour évaluer les
chances de succés d'un procés, de la pé-
riode consacrée 4 la recherche d'un ar-
rangement ou du respect de relations
d affaires existantes.

En troisiéme liew, la péremption
suppose que lauteur de ['atteinte ait
créé une valeur économique apprécia-
ble en relation avec le signe distinctif
litigieux. Lon est en présence d'une
telle valewur dés que le signe en cause ne
peut étre remplacd par un autre sans
inconvénient sérieux, cest-d-dire lors-

que Sa substitution entrainerait une
diminution notable des ventes. Seule
est prise en compte la valeur appré-
ciable créée jusquau moment de la
premiére intervention du lésé, cest-a-
dire la valeur réalisée tant que lauteur
de la vielation était de bonne fo:,

De fait — et il sagit [ de la qua-
triéme et derniére condition de la pé-
remption — seul le défendeur de bonne
foi peut se prévaloir de la péremption.
Dans le contexte observé, la bonne foi
peut porter sur trois types d éléments:
primo, il se peur que lauteur de la vio-
lation air ignoré l'existence méme du
signe de l'ayant droit, et ce sans négli-
gence de sa part; secundo, le défendeur
peut avoir été de bonne foi parce quil
avait des motifs légitimes de penser que
son signe ne portait pas atteinte au
signe prioritaire; tertio, la bonne foi
peut résulter de limpression lgitime
que layant droit, de par son inaction
prolongte, a roléré l'usage du signe liti-
gieux.
Pour faire échec a la péremption,
le lésé doir agir en justice ou 4 tout le
moins mettre son contradicteur en de-
meure de cesser son comportement ill;-
cite. La mise en demeure peut étre
répétée, mais pas indéfiniment: des
mises en demeure non suivies deffet
peuvent conforter Lauteur de [atteinte
dans la conviction que l'ayan: droit ne
songe pas sérieusement & faire valpir ses
droits en justice, en sorte que la pé-
remption peut survenir malgré de telles
interpellations.

La péremption est une objection
qui doit étre constatée doffice par le
juge. Son effet est relatif: la péremption
nentraine pas la perte du droit erga
omnes, mais empéche uniguement son
invocation & l'égard du défendeur. En
outre, la péremption ne vaut que pour
le signe tel qu'il éait utilisé au mo-
ment de la premiére interpellation.

Zusammenfassung

Unterlassungs- und Beseitigungsklagen
unterliegen nicht der Verjihrung. Den-
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noch muss geméiss Lehre und Recht-
sprechung jener, der mit der Durchset-
zung seiner rechtlichen Anspriiche zu
lange wartes, mit negativen Folgen rech-
nen: Unter bestimmren Voraussetzun-
gen fihrt die Untiitigkeit des Berech-
tigten wihrend lingerer Zeit dazu,
dass sein Abwehranspruch gegeniiber
dem Verletzer verwirkt. Ein solcher
Rechtsverlust leitet sich aus dem Ver-
bot des Rechtsmissbrauchs ab (Art. 2
Abs. 2 ZGB).

Die Voraussetzungen der Ver-
wirkung sind: a) Der Berechtigte muss
von der Verletzung seiner Rechte
Kenntnis haben, zumindest aber muss
die Verletzung fiir ibhn erkennbar sein,
&) der Rechisinbaber muss wihrend
lingerer Zeit untitig geblieben sein,
c) der Verletzer muss in der Zwi-
schenzeit einen eigenen wertvollen Be-
sitzstand geschaffen haben und d) er
muss gutglinbig gewesen sein.

Als erste Voraussetzung flir die
Verwirkung muss der Berechtigte von
der Verletzung seiner Rechte Kenntnis
erlangt baben. Der tatsichlichen Kennt-
nis ist die verschuldete Unkennimis
gleichzusetzen: Wenn der Berechtigte
nicht um die Verletzung seiner Rechte
wusste, der Verletzer aber in gutem
Glauben davon ausgehen durfte, dass
sich der Berechtigte in Kenntnis der
Rechisverletzung passiv verhilt, muss
der Verletzer in demselben Umfang ge-
schiitzt werden wie im Falle der tar-
sichlichen Kenntnis.

Die zweite Voraussetzung der
Verwirkung ist das lange Zuwarten des
Berechtigten mit der Geltendmachung
seiner Ansprijche. Im Gegensatz zum
europiiischen. Recht, gemdss dem die
Verwirkung nach fiinfiibriger Unti-
tigkeit eintritt, sieht das schweizerische
Recht keine feste Frist vor. Gemiiss

Lehre und Rechtsprechung tritt die
Verwirkung grundsiitzlich nach vier-
bis achtjihrigem Dulden ein. Das
Bundesgericht hat jedoch kiirzlich die
Verwirkung nach einer Untiitigkeit
von nur eineinbalb oder zwei Jabren
zugelassen. Derart kurze Fristen schei-
nen mit der Grundlage der Ver-
wirkung im schweizerischen Recht nur
schwer vereinbar zu sein, kann Art, 2
Abs. 2 ZGB doch nur bei offensicht-
lichem Rechtsmissbrauch Anwendung
[finden. Die Untiitigkeit des Berechtig-
ten withrend einer gewissen Zeit kann
Jedoch aus verschiedenen Griinden
gerechtfertigt sein. Namentlich in fol-
genden Fillen erscheint eine Untiitig-
keit als entschuldbar: wihrend des
Zeitraums, der notwendig ist, um die
Folgen der Verletzung abzuschiitzen,
die Erfolgschancen im Falle eines
Rechtsstreites zu bewerten oder eine
Vereinbarung zu finden. Ebenfalls
entschuldbar ist die Uniitigkeit in
dem Fall, in dem sie mit Riicksicht auf
bestehende Geschilfisbeziehungen er-
Jolgr

Drittens setzt die Verwirkung
voraus, dass der Rechtsverletzer am
Zeichen einen wertvollen Besitzstand
erworben bat. Ein solcher wertvoller
Besitzstand liegt vor, wenn das Zei-
chen nicht ohne ernsthafte Nachteile
durch ein anderes ersetzt werden kann,
das heisst, wenn das Auswechseln des
Zeichens eine merkliche Minderung
der Verkiufe zur Folge hitte. Es wird
ausschiiesslich dem Besitzstand Rech-
nung getragen, den der Verletzer in
guten Treuen erworben hat, und somit
bloss bis zur ersten Geltendmachung
des Rechts durch den Berechtigten.

Um sich auf die Verwirkung be-
rufen zu kinnen, muss der Beklagte
guigliiubig sein. Dies ist die vierte Vor-

aussetzung der Verwirkung. In diesem
Zusammenhang kann sich der gute
Glaube auf drei verschiedene Aspekte
beziehen: So ist s erstens miglich, dass
der Verletzer — und dies obne fahriiissig
zu handeln — gar nichts von dem Zei-
chen des Berechtigten gewusst hat;
zweitens kann der Verletzer berechtigte
Griinde gehabt haben, um anzuneh-
men, dass sein Zeichen die Rechte des
Dritten nicht verletzt. Drittens kann
der gute Glaube auch daher rithren,
dass beim Verlezzer aufgrund der
Untitigkeit des Berechtigten wihrend
lingerer Zeit die Erwartung entstebt,
dieser dulde die Beeintrichtiqung.

Um die Verwirkung zu vermei-
den, muss der Berechtigte seine An-
spriiche geltend machen oder doch zu-
mindest den Verletzer auffordern, sein
rechtswidriges Verbalten zu unter-
lassen. Solche Aufforderungen kinnen
mehrmals erfolgen, jedoch nicht ohne
Einschrintung: Aufforderungen, die
wirkungslos bleiben, kinnen den Ver-
letzer im Glauben darin bestirken,
dass der Berechtigte nicht ernsthaft in
Betracht ziehs, seine Anspriiche zu
verteidigen. Die Verwirkung kann da-
her trotz solcher Aufforderungen ein-
treten.

Bei der Verwirkung handelr es
sich um einen Einwand, den der Rich-
ter von Amtes wegen feststellen muss.
Sie hat einen relativen Effekt: Die Ver-
wirkung fihrt nicht zum Rechtsverlust
erga omnes, sondern hindert den Be-
rechtigten lediglich an der Geltend-
machung seines Rechts gegeniiber dem
Beklagten. Im Ubrigen gilt die Ver-
wirkung nur fiir das Kennzeichen, wie
es zum Zeitpunkt der ersten Abmah-
nung gebraucht worden ist.
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