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Le I juillet 1997 est entrée en vi-
gueur la nouvelle législation agricole
et avec elle la création, au plan
fédéral, d’un registre des appella-
tions d’origine et des indications géo-
graphiques protégées (art. 16 LAgr).
L’introduction de ce registre a des ef-
fets directs sur enregistrement des
marques, dés lors qu’est désormais
consacré le principe de la préémi-
nence des appellations d’origine et
indications géographiques enregis-
trées sur les marques. L'objet de cet
article est donc de déterminer quel-
les seront concrétement les consé-
quences de la nouvelle législation sur
la procédure d’enregistrement des
marques. Aprés un bref apercu des
notions d’appellation d’origine et
d’indication géographique protégées,
il aborde en particulier les questions
de létendue de la protection de ces
désignations par rapport a celle con-
[férée par la législation sur la pro-
tection des marques, de la définition
du «produit similaire» au sens de
Lart. 16 al. 5 LAgr, ainsi que du
droit transitoire et des rapports tem-
porels entre appellations d’origine et
indications géographiques protégées
d’une part et marques d’autre part.
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Résumé / Zusammenfassung

I. Lart. 16 LAgr

La création d’un registre des appella-
tions d’origine et indications géo-
graphiques protégées est issue de ce
que 'on a communément appelé le
«Paquet agricole 95»', en vertu
duquel la loi fédérale sur agricul-
ture a connu une révision partielle le
21 juin 1996, entrée en vigueur le 1
juillet 1997. Depuis lors, la légis-
lation agricole suisse a subi une révi-
sion totale datée du 28 avril 1998 et
entrée en vigueur le 1¥ janvier 1999;
le registre des appellations d’origine

et indications géographiques proté-
gées y a été naturellement intégré

(art. 16 LAgr).
Lart. 16 LAgr prévoit ceci:

1 Le Conseil fédéral établit un registre
des appellations d’origine et des
indications géographiques.

2 1l réglemente notamment:

a. les qualités exigées du requérant;

b. les conditions de 'enregistrement,
en particulier les exigences du
cahier des charges;

c. les procédures d’enregistrement et
d’opposition;

d. le contrdle.

3 Les appellations d’origine et les indi-
cations géographiques enregistrées
ne peuvent étre utilisées comme
nom générique. Les noms généri-
ques ne peuvent étre enregistrés
comme appellation d’origine ou in-
dication géographique.

4 Sile nom d’un canton ou d’une lo-
calité est utilisé dans une appellation
d’origine ou une indication géogra-
phique, le Conseil fédéral sassure
que l'enregistrement répond, le cas
échéant, a la réglementation canto-
nale.

5 Les appellations d’origine et les in-
dications géographiques enregistrées
ne peuvent pas étre déposées comme
marque pour un produit similaire
dans un des cas visés au 7€ alinéa.

6 Quiconque utilise le nom d’une ap-
pellation d’origine ou d’une indica-
tion géographique enregistrée pour

* TLauteur remercie M™ Hugot, de I'Ins-

titut National de la Propriété Intellectu-
elle & Paris (INPI), pour les précieux ren-
seignements qu'elle lui a fournis au sujet
de la pratique de I'INPI.

Dr en droit, avocate, collaboratrice
aupres de 'Institut Fédéral de la Propriéeé
Intellectuelle (IPI), Lausanne. Le texte
n'engage que son auteur.

' FF 1995 IV 621 ss.
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un produit agricole ou un produit
agricole transformé similaire doit
remplir les exigences du cahier des
charges visé au 2¢ alinéa, lettre b.
Cette obligation ne sapplique pas
aux marques connues ou réputées
qui sont utilisées depuis longtemps.

7 Les appellations d’origine et les indi-
cations géographiques enregistrées
sont protégées en particulier contre:
a. toute utilisation commerciale pour
d’autres produits exploitant le re-
nom de la désignation protégée;

b. toute usurpation, contrefagon ou
imitation.

Ainsi, bien que le systtme de
protection des appellations d’origine
et indications géographiques proté-
gées ait été introduit en Suisse par
une modification de la loi fédérale
sur I'agriculture, il a des conséquen-
ces directes sur le droit des marques”.
Comme I'indique I'Institut Fédéral
de la Propriéeé Intellectuelle (IPI)
dans ses «Directives pour 'examen
des marques»’, une appellation
d’origine ou une indication géogra-
phique protégée peut étre enregistrée
comme élément d’'une marque, lors-
que l'utilisation de cette désignation
est autorisée pour les produits aux-
quels elle se rapporte. Néanmoins, il
nous parait encore nécessaire de pré-
ciser la maniere dont ce principe doit
trouver application dans la pratique
quotidienne de 'examen des deman-
des d’enregistrement de marques.

A cet effet, les solutions adop-
tées en droit communautaire, soit

On le voit en particulier a lart. 16 al. 5,
qui semble, a certaines conditions, inter-
dire purement et simplement, pour des
produits similaires, I'enregistrement de
marques constituées d’une dénomination
protégée au titre d’appellation d’origine
ou d’indication géographique.

? sic! n® spécial 1997 24.

Le droit suisse des appellations d’origine
et indications géographiques est en effet
calqué sur le droit communautaire (Mes-
sage du Conseil fédéral, FF 1995 IV 650
et 655), lui-méme fortement inspiré du
droit francais.

° Cf. infrall. et IV. 2. a).

S InfialV.

RS 910.12, ci-apres «’ordonnancen.

8 Voir n. 1, 655.
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dans le Reglement (CEE) n° 2081/
92 du Conseil du 14 juillet 1992 re-
latif a la protection des indications
géographiques et des appellations
dorigine des produits agricoles et
des denrées alimentaires, ainsi que la
pratique de I'Institut national fran-
cais de la propriéeé intellectuelle
(INPI)* nous semblent particuliére-
ment intéressantes. Mais il convient
également de se demander si et dans
quelle mesure la pratique actuelle de
IInsticut Fédéral de la Propriéeé
Intellectuelle (IPI) a 'égard des mar-
ques constituées d’indications de
provenance’ ne doit pas s'appliquer,
a tout le moins par analogie®. Aupar-
avant toutefois, quelques définitions
simposent.

II. AOP et IGP: Définitions et

titularité
1. Le principe de la protection

Lart. 1¥ de I'Ordonnance sur les
AQP et les IGP” prévoit que les ap-
pellations d’origine et les indications
géographiques des produits agricoles
et des produits agricoles transformés
qui sont inscrites dans le registre
fédéral sont protégées. Ainsi, le nou-
veau droit des appellations d’origine
et indications géographiques ne
sétend qu'aux produits agricoles et
non aux produits industriels. Par ail-
leurs, il prévoit I'enregistrement de
telles dénominations, et va de ce fait
plus loin que le systeme général de
protection des indications de pro-
venance, tel qu'il existe aux art. 47 ss

LPM®,

2. Lappellation d’origine

Par appellation d’origine susceptible
de faire 'objet d’un enregistrement
(art. 2 al. 1 de 'ordonnance), on en-
tend le nom d’une région ou d’'un
lieu qui sert a désigner un produit
agricole ou un produit agricole
transformé devant remplir trois con-
ditions, 2 savoir:

Am 1. Juli 1997 ist die neue Land-
wirtschafisgesetzgebung in Kraft ge-
treten; mit ihr wurde auf Bundes-
ebene ein Register fiir geschiitzte
Ursprungsbezeichnungen und geo-
graphische Angaben eingefiibrt (Art.
16 LwG). Die Einfiihrung dieses
Registers hat unmittelbare Auswir-
kungen auf die Eintragung von
Marken, da damit das Prinzip des
Vorrangs der eingetragenen Ur-
sprungsbezeichnungen und geogra-
phischen Angaben gegeniiber der
Marke gesetzlich verankert ist. Die-
ser Beitrag will entsprechend die
konkreten Auswirkungen der neuen
Gesetzgebung auf das Verfahren der
Markeneintragung bestimmen. Nach
einem kurzen Uberblick iiber die
Begriffe «geschiitzte Ursprungsbe-
zeichnung» und «geschiitzte geo-
graphische Angabe» werden insbe-
sondere die Tragweite des Schutzes
dieser Bezeichnungen gegeniiber
derjenigen aus dem Markenschutz-
gesetz behandelt. Weiter werden der
Begriff «Erzeugnisse der gleichen
Art» im Sinne von Art. 16 Abs. 5
LwG, das Ubergangsrec/)t und die
zeitlichen Beziehungen zwischen
geschiitzten  Ursprungsbezeichnun-
gen sowie geographischen Angaben
einerseits und Marken andererseits

behandeln.
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—  &tre originaire de cette région
ou de ce lieu;

—  sa qualité ou ses caracteres doi-
vent étre dus essentiellement ou
exclusivement au milieu géo-
graphique comprenant les fac-
teurs naturels et les facteurs hu-
mains;

—  étre produit, transformé ez éla-
boré dans une aire géographi-
que délimitée.

Lappellation d’origine consiste donc
avant tout dans le nom d’'un lieu
géographique’, un lien devant au
surplus exister entre les caractéris-
tiques des produits et leur origine
géographique'’. On constate ainsi
une différence essentielle avec le
droit des marques, puisqu'un nom
de lieu ne peut en principe pas étre
enregistré a titre de marque car il
sagit d’'un signe du domaine public
au sens de l'art. 2 let. a LPM"". Les
dénominations visées par la l¢-
gislation sur les appellations d’ori-
gine et les indications géographiques
protégées sont en effet des signes qui
ne pourraient pas, en tant que tels,
étre enregistrés comme marques
faute de caractere distinctif'”.

3. Lindication géographique

Peut étre enregistrée comme indica-
tion géographique le nom d’une ré-
gion ou d’un lieu qui sert a désigner
un produit agricole ou un produit
agricole transformé si celui-ci remplit
également trois conditions, a savoir:

—  éure originaire de cette région
ou de ce lieu;

—  sa qualité, sa réputation ou une
autre de ses caractéristiques
peuvent étre attribuées a cette
origine géographique;

—  étre produit, transformé ou éla-
boré dans une aire géographi-
que délimitée.

Ainsi, lindication géographi-
que se distingue de lappellation
d’origine en ceci qu'elle est soumise a
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des exigences moins séveres: pour
quun produit donne droit a une
indication géographique, il suffira
que sa qualité, son renom ou une au-
tre caractéristique soit d{i 4 une aire
géographique déterminée, a condi-
tion que I'une au moins (et non les
trois) des étapes de fabrication (pro-
duction, transformation ou élabora-
tion) ait lieu dans l'aire considérée’.
Pour le surplus, ce qui a été dit pour
les appellations d’origine vaut égale-
ment pour les indications géographi-
ques'.

On notera par ailleurs que les
désignations «appellation d’origine
(AO)», «appellation d’origine con-
trolée (AOC)» et «appellation d’ori-
gine protégée (AOP)» sont synony-
mes, au méme titre que le sont les
notions «indication géographique
(IG)» et «indication géographique
protégée (IGP)»".

4. Titularité de PAOP ou de
PIGP

Seul un groupement de producteurs
représentatifs d’un produit peut dé-
poser une demande d’enregistrement
d’'une AOP ou d’'une IGP pour ce
produit (art. 5 al. 1* de l'ordon-

nance).

5. Le cahier des charges

La demande d’enregistrement d’une
appellation d’origine ou d’une indi-
cation géographique doit entre au-
tres étre assortie d’un cahier des
charges (art. 6 al. 3 de l'ordon-
nance), dont le contenu est fixé a
lart. 7 de 'ordonnance’®.

II1. Etendue de la protection
des AOP et IGP

1. PLart. 17 de 'ordonnance

Clest au premier chef lart. 17 de
Pordonnance qui définit I'étendue
de la protection conférée par 'enre-

gistrement d’une appellation d’ori-
gine ou d’une indication géographi-
que.

Ainsi, 'utilisation commerciale
directe ou indirecte d’'une dénomi-
nation protégée est interdite dans
deux situations (art. 17 al. 1 de l'or-
donnance), a savoir:

—  pour tout produit comparable
non conforme au cahier des
charges;

—  pour tout produit non compa-
rable si cette utilisation exploite
la réputation de la dénomina-
tion protégée.

Par ailleurs, 'art. 17 al. 1 de
I'ordonnance vaut notamment si la

Une exception est prévue par l'art. 2 al. 2

de P'ordonnance en faveur des dénomina-

tions traditionnelles, c’est-a-dire de noms
ne contenant aucune référence géogra-
phique.

10 Voir n. 1, 654.

" InfralV. 1.

Clest dailleurs la raison pour laquelle il a

été prévu, dans la législation sur les AOP

et les IGP, que les dénominations enregis-
trées ne pouvaient étre utilisées comme
noms génériques (art. 16 al. 3 LAgr). In-
versement, les noms d’ores et déja généri-
ques au moment de la demande d’enre-
gistrement d’une appellation d’origine ou
d’une indication géographique ne sont
pas non plus autorisés A étre enregistrés
comme AOP ou IGP (art. 16 al. 3 i fine

LAgr et 1 de I'ordonnance).

B Voir n. 1, 655.

Supra1l. 2.

5 Voir n. 1, 654.

Art. 7 ordonnance: «Le cahier des charges

comprend:

a. le nom du produit comprenant Iap-
pellation d’origine ou [lindication
géographique;

b. la délimitation de I'aire géographique;

c. la description du produit, notamment
ses maticres premieres et ses principa-
les caractéristiques physiques, chimi-
ques, microbiologiques et organolep-
tiques;

d. la description de la méthode d’obten-
tion du produit;

e. la désignation d’un ou de plusieurs or-
ganismes de certification ainsi que les
exigences minimales relatives au con-
trole;

f. les éléments spécifiques de I'étique-
tage.»
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dénomination enregistrée est imitée
ou évoquée, si elle est traduite, si elle
est accompagnée d’une formule telle
que «genre», «type», «méthode»,
«fagon», «imitation», «selon la re-
cette» ou d’une expression similaire,
ou encore si la provenance du pro-
duit est indiquée'’.

2. DLart. 16 al. 5 LAgr

En plus de l'art. 17 de 'ordonnance,
Part. 16 al. 5 LAgr prévoit un cas

Il faut entendre par la un qualificatif
délocalisant, tel que «champagne espa-
gnol» par exemple.

Le terme «déposées» est erroné et doit étre
remplacé par «enregistrées», comme le
montre d’ailleurs le texte allemand de la
loi: «Eingetragene Ursprungsbezeichnun-
gen und geographische Angaben kénnen
nicht als Marke fiir die gleiche Art von
Erzeugnissen eingetragen werden, (...)».

' Voir n. 1, 656.

11 faut noter que c’est de toute fagon par
le truchement de 'art. 2 let. d LPM, qui
interdit I'enregistrement des signes con-
traires au droit en vigueur, que I'on doit
tenir compte de I'art. 16 al. 5 LAgr dans
le cadre de la procédure d’enregistrement
d’'une marque contenant une AOP ou
une IGP.

Lenregistrement des appellations d’ori-
gine et indications géographiques est en
effet dans la compétence de 'OFAG alors
que celui des marques est dans celle de
I'IPT.

** Elles sont définies a I'art. 47 al. 1 LPM.
» J. SmoN, Der Beitrag des Eidgenos-
sischen Instituts fiir Geistiges Eigentum
zum Schutz von Ortsnamen, ihrer Beniit-
zer und der Konsumenten. Das geplante
Spezialregister fiir geographische Bezeich-
nungen landwirtschaftlicher Erzeugnisse,
RSPI 1996, 221 ss, 225.

Autrement dit qui ont perdu leur carac-
tere de référence a la provenance géogra-
phique des produits ou services en ques-
tion (ainsi par exemple la dénomination
Valser, ATF 117 1I 324).

Dans ce cas, l'indication de provenance
n'est cependant toujours pas monopo-
lisée, la protection a titre de marque s’ét-
endant aux seuls éléments graphiques du
signe enregistré (SIMON, n. 23, 2206).
Lart. 2 let. ¢ LPM ne s'applique toutefois
pas lorsque la référence géographique en
question apparait fantaisiste ou symboli-
que au regard des produits en cause (ex.:
North Pole pour des glaces alimentaires).

21

24

25

26
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particulier de protection des appella-
tions d’origine et des indications
géographiques enregistrées: celles-ci
ne peuvent étre déposées comme
marque pour un produit similaire
dans un des cas visés au 7™ alinéa de
Part. 16 LAgr. Et l'art. 16 al. 7 LAgr
prévoit ceci:

«Les appellations d’origine et les in-

dications géographiques enregistrées

sont protégées en particulier contre:

a. toute utilisation commerciale pour
d’autres produits exploitant le re-
nom de la désignation protégée;

b. toute usurpation, contrefacon ou
imitation».

Ainsi, art. 16 al. 5 LAgr inter-
dit 'enregistrement comme marque,
pour un produit similaire, d’'une dé-
nomination enregistrée comme ap-
pellation d’origine ou indication
géographique, si un tel enregis-
trement constitue une exploitation
du renom de la désignation protégée
ou un cas d’usurpation, de contre-
fagon ou d’imitation de cette désig-
nation.

La nouvelle législation sur les
appellations d’origine et indications
géographiques protégées a donc des
effets immédiats sur le droit des
marques, en particulier sur la possi-
bilit¢ d’enregistrer comme marque
des signes constitués, totalement ou
partiellement, d’'une dénomination
protégée lorsque le produit revendi-
qué est similaire. Selon le Conseil
fédéral, lart. 16 al. 5 LAgr «ren-
force» le principe d’exclusion établi a
lart. 2 LPM" . Que faut-il entendre
par 122 S’agit-il ou non d’un motif
absolu d’exclusion supplémentaire a
ceux décrits sous les lettres a. a d. de
lart. 2 LPM*? Que faut-il compren-
dre par «produit similaire»? Laquelle
de l'appellation d’origine ou de la
marque doit avoir la primauté lors-
que toutes deux sont en cours d’exa-
men? Comment devraient sorga-
niser les rapports entre ['Institut
Fédéral de la Propriéeé Intellectuelle
(IPI) et 'Office fédéral de I'agricul-
ture (OFAG)*"? Qu’en est-il du droit

transitoire? Autant de questions, non

résolues par la loi, qui appellent des
réponses concretes pour que lart. 16
al. 5 LAgr puisse étre effectivement
mis en oeuvre.

IV. Le rapport entre le droit
des marques et le droit des
appellations d’origine et
indications géographiques
protégées

1. Bref rappel de la pratique
concernant les marques
contenant une indication de
provenance

Les indications de provenance” ap-
partiennent en tant que telles au do-
maine public et ne sauraient de ce
fait étre enregistrées comme marques
(art. 2 let. a LPM)®. Font toutefois
exception a ce principe les indica-
tions qui ne sont pas comprises
comme une référence a la pro-
venance géographique des produits
(ou services) en cause (art. 47 al. 2
LPM), celles qui se sont imposées
dans le commerce 2 titre de mar-
que524, et celles qui présentent un
graphisme suffisant pour leur con-
férer un caractere distinctif®.

Dans ce dernier cas toutefois, la
protection ne sera accordée a la mar-
que qua la condition que les pro-
duits revendiqués aient effectivement
la provenance indiquée; l'art. 47 al. 3
let. a LPM interdit en effet 'usage
d’indications de provenance inexac-
tes. Pratiquement, cela signifie que
les produits revendiqués par le dépo-
sant d’une marque combinée conte-
nant une indication de provenance
devront étre limités a la provenance
indiquée pour que I'IPI procede a
Penregistrement de cette marque:
Part. 2 let. ¢ LPM exclut de la pro-
tection les signes propres a induire
en erreur’®, Ce n'est cependant que
sur la base de la demande d’enregis-
trement, et non de 'usage effectif du
signe déposé, que I'IPI examine la
conformité du dépot avec art. 2 let.
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c LPM”. LIPI ne procede en effet
qua un examen abstrait du respect
de 'exclusion des signes trompeurs?,

pratique approuvée de longue date
par le Tribunal fédéral®.

2. DLart.16al.5LAgrala

lumiére de cette pratique

Comme cela a déja été évoqué plus
haut™, les appellations d’origine et
indications géographiques protégées
sont des indications de provenance
«qualifiées». A ce titre, elles sont
incluses dans la définition de I'indi-
cation de provenance telle quelle
ressort de lart. 47 al. 1 LPM, et la
protection spéciale dont elles béné-
ficient en vertu des art. 16 al. 5 et 7
LAgr et 17 de 'ordonnance peut étre
considérée comme une application
particuliere de l'art. 47 al. 3 LPM.
Comme il sagit d’indications de
provenance, il faut d’abord se de-
mander si la pratique de I'IPI a
*égard de ces dernieres est également
applicable’’. Ensuite, le régime spé-
cial de protection dont bénéficient
les appellations d’origine et indica-
tions géographiques enregistrées, en
particulier I'interdiction, prévue par
Part. 16 al. 5 LAgr, de les enregistrer
a titre de marque pour des produits
similaires, appelle une seconde ques-
tion, & savoir ce quil faut entendre
par «produit similaire» au sens de
cette disposition®2.

a) Applicabilité de principe de la
pratique développée a ['égard
des marques contenant une
indication de provenance

Les nouvelles dispositions législatives
relatives a la protection des appella-
tions d’origine et indications géogra-
phiques n’ont pas engendré de modi-
fication de la loi sur la protection des
marques et des indications de pro-
venance (LPM). En particulier, la
mise en vigueur de lart. 16 al. 5
LAgr n'a pas eu pour effet la création
d’un nouveau motif absolu d’exclu-
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sion, en sus de ceux prévus aux lett-
res a. 4 d. de 'art. 2 LPM. Cela ne
semble dailleurs pas avoir été la
volonté du législateur, puisque le
Conseil fédéral lui-méme a dit de
Part. 18c al. 4 du projet LAgr” qu’il
«renforgait» le principe d’exclusion
établi A Tart. 2 LPM*, non quil
créait un nouveau cas d’exclusion.
En conséquence, il faut consi-
dérer que lart. 16 al. 5 LAgr ne
remet pas en cause, dans son prin-
cipe, la pratique développée par I'IPI
a I'égard des marques contenant une
indication de provenance: l'art. 2 let.
a empéchera que des AOP ou IGP
puissent étre enregistrées comme
marques verbales®, et lart. 2 let. ¢
sera la pour veiller a ce que les pro-
duits indiqués dans la demande
d’enregistrement d’'une marque com-
binée contenant une AOP ou une
IGP soient expressément désignés
comme bénéficiant de la dénomina-
tion contenue dans la marque. Cela
correspond d’ailleurs a la pratique de
P'INPI, comme le montre la désig-
nation des produits revendiqués
par lenregistrement international
n°® 668 488 «Champagne René Ja-
mes Lallier»**. C’est 4 notre avis ainsi
qu’il faut comprendre la notion de
«renforcement» de l'art. 2 LPM évo-
quée par le Conseil fédéral, en ce
sens que la limitation des produits
devra étre plus précise lorsque la
marque en cause contient une AOP
ou une IGP que lorsqu’elle contient
une indication de provenance: alors
quune limitation au pays auquel
Iindication de provenance fait ré-
férence est seule exigée37, une limi-
tation correspondant exactement a la
dénomination protégée devra étre
exigée pour les marques contenant
une AOP ou une IGP Ainsi, le ren-
forcement dont parle le Conseil fé-
déral dans son message implique
non plus une limitation relative 2 la
seule provencance géographique du
produit revendiqué, mais bien une
limitation relative au produit lui-
méme, dont l'origine est définie se-

lon d’autres criteres encore que celui
de la provencance géographique™.
Clest la seule fagon d’éviter que le
consommateur ne soit induit en er-
reur par la référence a I'appellation
d’origine ou l'indication géographi-
que protégée contenue dans la mar-
que (art. 2 let. ¢ LPM) et d’assurer
une application correcte de 'art. 16

al. 5 LAgr (art. 2 let. d LPM).

b)  La notion de produit similaire

Une fois admise I'applicabilité aux
appellations d’origine et indications

7 Cela s’explique notamment par le fait que

bon nombre de marques, lors de leur
dépodt, ne sont pas encore utilisées en
Suisse (art. 12 al. 1 LPM).

LIPI n’examine en particulier pas le point
de savoir si les produits en question pro-
viennent effectivement de I'aire géogra-
phique indiquée dans la marque. Pour
plus de précision sur la pratique de I'IPI
en cette matiere, voir «Directives pour
I'examen des marques — Institut Fédéral
de la Propriéeé Intellectuelle», sic! nu-
méro spécial 1997, 17 ss; voir également
SIMON (n. 23), 227.

¥ Voir arréts «Lima» (FBDM 1980 I 52),
«Alaska» (FBDM 1994 1 76) et «San
Francisco 49ERS» ( FBDM 19961 25).
Voir n. 5 ainsi que supra 11.

' Infraa).

2 Infrab).

» Devenu l'actuel art. 16 al. 5 LAgr.

3 Voir n. 1, 656.

% A moins quelles ne se soient imposées
comme marques dans le commerce (supra
1. ainsi que lart. 16 al. 6 in fine LAgr).
Les produits sont ainsi désignés: «Vin
bénéficiant de Tappellation d’origine
contrdlée Champagne».

A moins que le lieu auquel il est fait réfé-
rence ne bénéficie d’une réputation parti-
culiere pour les produits en question;
I'IPI exige dans ce cas une limitation a ce
lieu, et non pas seulement au pays dans
lequel il se trouve: «Directives pour I'exa-
men des marques», sic! n° spécial 1997,
18. LIPI utilise dans ce cas la notion d’in-
dication de provenance «qualifiée»; cette
notion est plus large que celle que nous
utilisons dans cet article pour les AOP et
IGP, ces dernieres présentant un degré de
qualification supplémentaire puisqu’il ne
sattache pas 4 la seule provenance géogra-
phique (infran. 38).

Prenons 'exemple de TAOC Champagne
figurant dans une marque déposée pour
des vins: une limitation telle que «vins de
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géographiques protégées de la pra-
tique développée par I'IPI a I'égard
des marques contenant une indica-
tion de provenance”, reste 4 définir
dans quelles situations cette autorité

provenance champenoise» ne suffirait pas
A respecter l'art. 16 al. 5 LAgr, mais bien
une limitation plus restrictive, & savoir
«vins bénéficiant de l'appellation d’ori-
gine controlée Champagne». Lart. 16 al.
5 LAgr implique donc un affinement de
la pratique de I'IPI en mati¢re de marques
contenant des indications de provenance
qualifiées (voir «Directives pour I'examen
des marques», (n. 37) 19) lorsque ces der-
nieres sont des AOP ou des IGP.

Avec les adaptations qu'impose le carac-
were d'indications de provenance parti-
culi¢rement qualifiées que revétent les
appellations d’origine et indications géo-
graphiques protégées; supra a).

Clest ce que laisse entendre SIMON (n.
23), 234.

Par exemple: famille des légumes, famille
des viandes, famille des produits laitiers,
etc.

Ci-apres: aLMF; cette loi a été abrogée le
1 avril 1993 par 'entrée en vigueur de la
loi fédérale sur la protection des marques
et des indications de provenance du
28 aolit 1992.

Clest I'auteur qui souligne.

Ou d’étre désigné par une marque conte-
nant cette indication de provenance.
Que l'on peut rapprocher, par analogie,
de la protection accordée par lart. 19
aLMF aux indications de provenance «ré-
putées».

Dans notre exemple, les producteurs
d’autres légumes que la lentille.

Supra 1.

Par exemple «biere» et «biere sans alcool»,
«fromage» et «fromage de viande» (]J.
GUYET, La protection des indications de
provenance et des appellations d’origine
en droit suisse, in: Les indications de
provenance et les appellations d’origine
en droit comparé, Actes du Colloque
de Lausanne, Geneéve 1983, 7 ss, 42, n.
254), ou «saucisse» et «saucisson».

GUYET (n. 48), 42, et références citées;
voir également P. COLELOUGH, La protec-
tion des indications de provenance et des
appellations d’origine, Etude de droit
suisse avec référence aux droits frangais et
allemand et au droit international, thése,
Lausanne 1988, 104, qui parle d’'un ré-
gime de protection «spéciale» pour les in-
dications de provenance qualifiées et les
appellations d’origine, par opposition a
un régime de protection absolue.

GUYET (n. 48), 42. 1l faut donc rejeter
I'idée esquissée par SIMON (n. 23), 234.

1 COLELOUGH (n. 49), 104.
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devra autoriser, respectivement refu-
set, enregistrement de marques cons-
tituées totalement ou partiellement
d’une appellation d’origine ou d’'une
indication géographique protégée.
Lart. 16 al. 5 LAgr ne doit en
effet trouver application que si I'en-
registrement d’une marque est de-
mandé pour un produit similaire. Il
faut donc se demander ce qu’il faut
entendre par «produit similaire»;
faut-il se référer a 'art. 3 LPM, qui
parle également de produits similai-
res dans le cadre du risque de confu-
sion entre deux marques?*’ Faut-il au
contraire se montrer plus restrictif et
rapprocher la notion de similarité de
Part. 16 al. 5 LAgr de celle d’iden-
tité? Faut-il ranger les produits agri-
coles en diverses familles*!, et considé-
rer que la similarité est donnée entre
deux produits de la méme famille?
Paradoxalement, cest en se
référant a une disposition de 'an-
cienne loi fédérale concernant la
protection des marques de fabrique
et de commerce, des indications de
provenance et des mentions de ré-
compenses industrielles*’, en parti-
culier a son article 19, que des élé-
ments de réponse peuvent étre appor-
tés. Cette disposition prévoyait ceci:
«Celui qui habite un lieu réputé pour la
fabrication ou la production de certai-
nes marchandises et qui fait le commer-
ce de produits semblables dune autre
PVOU@”KZ?ZC@43 ne peut pas faire ﬁgurer
son nom, son adresse ou sa marque sur
ces produits sans une adjonction bien vi-

sible montrant clairement que ceux-ci
ne proviennent pas de ce lieu réputé.»

Ainsi, lart. 19 aLMF avait
lavantage de définir la notion de
produits semblables par référence a
leur origine géographique, et non
par référence a leur nature. Prenons
par exemple l'appellation d’origine
controlée frangaise «lentille du Puy»:
si l'on se réfere a la nature du produit
qui en bénéficie, il sagit d'un 1é-
gume; si 'on se réfere ensuite a cette
nature pour définir la notion de pro-
duit semblable, tout légume devrait
se voir refuser la possibilité d’utiliser

la désignation «du Puy»* quand bien
méme la région du Puy-en-Velay
n'est réputée que pour la production
de la lentille, et non des autres légu-
mes. Tel ne peut étre le but de la pro-
tection particuliere des appellations
d’origine et indications géographi-
ques enregistrées”, dés lors quil por-
terait préjudice aux fabricants et pro-
ducteurs d’autres produits® installés
dans la région considérée, qui se ver-
raient ainsi empéchés d’user d’une
indication de provenance exacte, ap-
partenant du reste au domaine pu-
blic””. Lorsqu’un lieu est réputé pour
la fabrication ou la production de
certains produits, c’est contre ['utili-
sation de ce nom de lieu pour des
produits identiques qui n’en sont pas
originaires que l'instauration d’une
protection spéciale telle que celle des
appellations d’origine et indications
géographiques protégées doit lutter,
non contre I'usage de ce nom de lieu
pour d’autres produits (méme pa-
rents) qui en proviennent effective-
ment. Clest d’ailleurs en suivant le
méme raisonnement que Guyet,
commentant I'art. 19 aLME, a défini
la notion de «produit semblable» de
la fagon suivante: «Par 1a sont visés
les produits identiques et ceux qui,
par leur nom®, prétent 2 confusion
avec les produits d’origine et dont le
consommateur moyen peut croire
qu’ils proviennent du lieu réputé et
de la leur attribuer la méme renom-
mée»”. On le voit, la notion de «pro-
duit semblable» utilisée sous 'empire
de 'aLMF en mati¢re d’'indications
de provenance réputées est beaucoup
plus restrictive que celle qui doit ser-
vir & apprécier le risque de confusion
entre deux marques’.

Cette définition du «produit
semblable» de I'art. 19 aLMF peut
sappliquer mutatis mutandis 3 1a no-
tion de «produit similaire» contenue
a l'art. 16 al. 5 LAgr’', ou a celle de
«méme type de produit» que I'on
trouve a lart. 14 du Reglement
(CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif

a la protection des indications géo-
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graphiques et des appellations d’ori-
gine des produits agricoles et des
denrées alimentaires™. Cela ressort
également de la pratique de 'INPI”
a I'égard des demandes d’enregistre-
ment de marques contenant une
appellation d’origine ou un élément
d’une telle dénomination: il consi-
dere comme similaire au produit
bénéficiant d’une appellation d’ori-
gine un produit identique, mais pro-
venant d’une autre aire géographi-
que que celle visée par I'appellation,
ou ne respectant pas d’autres criteres
définis par le cahier des charges rela-
tif & cette appellation’. En consé-
quence, il ne refusera pas I'enregis-
trement d’une marque” contenant
une appellation d’origine protégée si
cette marque n'est pas destinée a un
tel produit: ainsi par exemple auto-
risera-t-il  enregistrement  d’une
marque contenant la dénomination
«Roquefort» pour des yaourts™. Si la
méme marque est en revanche des-
tinée 4 du fromage, 'INPI exigera
alors que les produits soient limités a
du fromage bénéficiant de 'appella-
tion d’origine contrdlée Roquefort”.

Mais comment justifier une
telle pratique au regard de l'art. 16
al. 7 let. a LAgr?

¢) Lart. 16 al. 7 let. a LAgr

Il peut sembler choquant, si 'on se
réfere a 'exemple susmentionné, que
des produits de la méme famille™
que celui bénéficiant de la dénomi-
nation protégée puissent se voir
dotés d’'une marque reprenant tota-
lement ou partiellement cette déno-
mination, et ainsi inciter le consom-
mateur moyen 2 attribuer a ces pro-
duits les qualités, par hypothese
supérieures, quil attribue a 'appel-
lation d’origine. Clest précisément
ce que veut éviter 'art. 16 al. 7 let. a
LAgr, en interdisant [utilisation
commerciale pour d’autres produits
exploitant le renom de la désignation
protégée. Aux termes de l'art. 16 al.
5 LAgr, enregistrement d’'une mar-

920

que correspondant 3 une telle situa-
tion ne devrait pas étre possible.
Toutefois, 'IPI ne procede qu'a un
examen sommaire des demandes
d’enregistrement de marques”, et ne
dispose donc pas des moyens d’ins-
truction suffisants pour trancher une
question aussi délicate que celle de
savoir si le déposant exploite ou ex-
ploitera le renom de la dénomina-
tion protégée contenue dans sa mar-
que. LIPI peut d’autant moins ins-
truire cette question que dans la
plupart des cas, la marque nest pas
encore utilisée au moment de son
dépot®. Ainsi, le point de savoir si
l'utilisation commerciale d’'une mar-
que contenant une dénomination
protégée constitue une exploitation
du renom de cette dénomination ne
peut étre tranché que dans une situa-
tion concrete, et doit donc étre lais-
sée a I'appréciation des tribunaux ci-
vils®. Cest d’ailleurs également ainsi
que pratique 'INPIL.

d) Lart. 16 al. 7 let. b LAgr

Aux termes de l'art. 16 al. 7 let. b
LAgr, les appellations d’origine et les
indications géographiques enregis-
trées sont protégées contre toute
usurpation, contrefagon ou imita-
tion. Ainsi, et compte tenu de la
référence expresse a cette disposition
contenue a 'art. 16 al. 5 LAgr, 'enre-
gistrement de marques contenant une
dénomination protégée ou une partie
d’une telle dénomination ne devrait
pas étre possible s’il sagit d’une usur-
pation, d’une contrefacon ou d’une
imitation de cette dénomination.
Lusurpation désigne le com-
portement de celui qui sattribue le
travail d’'un autre. En droit des mar-
ques, l'usurpation consiste prin-
cipalement 2 utiliser la marque ori-
ginale d’un tiers pour ses propres
produits. Mais on qualifie parfois
également d’usurpation le compor-
tement de celui qui sait que son co-
contractant sappréte a déposer une
marque, et qui, en violation de ce

contrat, sempresse de la déposer
avant lui pour les mémes produits,

2 1l faut dailleurs noter que le texte alle-

mand de l'art. 16 al. 5 LAgr, qui parle de
«gleiche Art von Erzeugnissen», correspond
de plus pres au texte de ce Reglement.
Lon peut en revanche regretter que art.
17 al. 1 let. a de 'ordonnance, qui con-
cerne l'utilisation commerciale d’une dé-
nomination protégée (et non son enregis-
trement comme élément de marque), em-
ploie un autre qualificatif encore, a savoir
celui de «produit comparable». Nous
sommes néanmoins de l'avis que cette
différence  terminologique n'implique
aucune distinction entre les notions de
«produit similaire» (art. 16 al. 5 LAgr)
d’une part et de «produit comparable»
(art. 17 al.1 let. a de 'ordonnance) d’au-
tre part. Elle nous semble plutdt due au
fait que la législation suisse s'est forte-
ment inspirée du Reglement (CEE) n°
2081/92 du Conseil, qui & son art. 13 ch.
1 let. a concernant l'utilisation commer-
ciale des dénominations protégées parle
également de «produits comparables».
Rappel: le droit frangais a considérable-
ment influencé le droit communautaire
dont sest inspiré le législateur suisse
(n.4). LCart. L. 115-5a al. 4 du code
francais de la consommation prévoit en
particulier que le nom géographique qui
constitue I'appellation d’origine ou toute
autre mention 'évoquant ne peuvent étre
employés pour aucun produit similaire.
Lappellation d’origine et lindication
géographique sont en effet définies non
seulement au moyen d’une aire géogra-
phique particuli¢re, mais également au
moyen de criteres qualitatifs déterminés
par cette aire géographique (art. 2 et 3 de
I'ordonnance sur les AOP et les IGD, ainsi
que art. 2 ch. 2 du Reglement du Conseil).
A condition bien entendu qu’elle ait un
caractere distinctif suffisant. Le droit
francais, a l'instar de I'ensemble des droits
nationaux continentaux, fait aussi du ca-
ractere distinctif du signe une condition
de sa protection comme marque.

Dans ce contexte, les yaourts ne sont en
effet pas des produits similaires au fro-
mage, quand bien méme il sagit égale-
ment de produits laitiers.

Le droit frangais des marques interdit
également lenregistrement des signes
trompeurs.

En Pespece des produits laitiers.

Supra 1.

% SiMoN (n. 23), 234.

Rien n’empécherait a notre sens le grou-
pement titulaire d'une AOP ou d’une
IGP de saisir le juge d’une action en
nullité fondée sur I'art. 52 LPM: le grou-
pement en question devrait sans aucun
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ou encore lattitude de celui qui,
grice A une situation privilégiée dont
il bénéficie, agit de mauvaise foi en
usurpant le signe de I'ayant droit
pour son dépot i titre de marque®.

doute étre considéré comme «ayant un
intérét juridique» au sens de cette disposi-
tion.

K. TROLLER, Manuel du droit suisse des
biens immatériels, I, 2¢m éd., Bale 1996,
491.

Supra 1.

Ces documents ne contiennent aucune
information sur le «contexte» dans lequel
une demande d’enregistrement de mar-
que est déposée.

® TROLLER (n. 62), II, 872.

% Suprab).

¢ Voir n. 20.

% Si la marque contient par exemple I'ap-
pellation d’origine «lentille du Puy», et
qulelle est destinée a des lentilles, le dépo-
sant devra désigner ses produits ainsi: len-
tilles bénéficiant de l'appellation d’ori-
gine «lentille du Puy».

Ainsi, par exemple pour une marque
Rock Fort devant désigner des fromages,
pour une marque contenant l'indication
«lentille Dupuis» et devant désigner des
lentilles, ou encore pour une marque con-
tenant l'indication «saucisson d’Ajoie» de-
vant désigner un saucisson (imitation de
la dénomination «saucisse d’Ajoie», le
saucisson devant assurément étre consi-
déré comme un produit similaire a la sau-
cisse [n. 48]).

Clest également ainsi que pratique
P'INPI. Limitation étant mieux visible en
'occurrence que la contrefagon ou 'usur-
pation (elle est en effet reconnaissable di-
rectement sur la base des documents de
dépor), Pon peut toutefois se demander si
I'IPI ne devrait pas purement et simple-
ment refuser 'enregistrement de marques
contenant une AOP ou une IGP imitée,
en se fondant sur l'art. 2 let. d LPM en re-
lation avec I'art. 16 al. 5 LAgr. S’il adopte
une telle pratique, il risque cependant de
se trouver rapidement confronté a des
difficultés d’appréciation, notamment
lorsqu'une AOP ou une IGP n’est imitée
qu’a un degré relativement faible (p. ex.:
«La Roche forte» pour des fromages), au
point de n'étre peut-étre quune évoca-
tion (art. 17 al. 2 let. a de 'ordonnance).
Plus la dénomination protégée est con-
nue, plus le risque de tromperie devrait
étre admis facilement si elle est évoquée,
sans étre A proprement parler imitée (ex:
Saucisse Lajoie, évocation de la désigna-
tion saucisse d’Ajoie), infra 3. d). La limi-
te entre imitation et évocation peut d’ail-
leurs s’avérer trés difficile a tracer (n. 70).

62

63
64

69

70

71

sic! 2/2000

Cette deuxieme situation pourrait
par exemple étre le fait d’'un produc-
teur agricole qui, grice a sa position,
entend parler d'un projet relatif a
Penregistrement d’une appellation
d'origine et qui sempresserait de
déposer une marque contenant la
dénomination en question, avant
que celle-ci ne fasse 'objet d’une de-
mande d’enregistrement. LIPI serait
toutefois dans 'impossibilité de tenir
compte d’une telle situation pour re-
fuser I'enregistrement de cette mar-
que, vu qU’il ne procede, comme cela
a déja éeé expliqué plus haut®, qua
un examen sommaire fondé sur les
seuls documents de dépot®™. Ce
serait donc également aux tribunaux
civils de trancher le litige issu d’une
éventuelle usurpation.

La contrefacon est 'usage par
un tiers d’'un signe identique a celui
du titulaire pour des produits iden-
tiques. Quant a I'imitation, elle dé-
signe a la fois 'usage d’un signe iden-
tique 4 celui du titulaire pour des
produits similaires (imitation quali-
fiée) et I'usage d’un signe similaire
pour des produits identiques ou si-
milaires (imitation simple)®. Appli-
quées a la protection des appellations
d’origine et indications géographi-
ques enregistrées, pour lesquelles la
notion de produit similaire est beau-
coup plus restrictive qu'en droit des
marquesGG, seules les notions de con-
trefacon et d’imitation simple telles
que définies ci-avant revétent une
véritable importance.

Clest a4 notre avis une combi-
naison des art. 2 let. d LPM, qui in-
terdit l'enregistrement des signes
contraires au droit en vigueur67, et 2
let. ¢ LPM, qui interdit I'enregistre-
ment des signes propres a induire en
erreur, qui doit guider I'examen des
demandes d’enregistrement de mar-
ques pouvant aboutir a une situation
de contrefagon ou d’imitation: afin
d’éviter qu'il ne puisse y avoir
contrefacon de la dénomination
protégée, il faudra exiger du dépo-
sant de la marque qu’il limite la dé-

signation de ses marchandises a des
produits bénéficiant de ladite déno-
mination®. Ainsi, il n’y aura pas, au
stade de I'examen sommaire pratiqué
par I'IPI, de contrefacon au sens de
lart. 16 al. 7 let. b LAgr. En revan-
che, le point de savoir si dans la réa-
lité, a savoir lors de l'usage de la
marque, les produits en cause corres-
pondent effectivement au cahier des
charges de 'appellation d’origine, est
une question qui échappe au pouvoir
d’examen de I'IPI et qui doit étre
laissée a 'appréciation des juges ci-
vils, par exemple dans le cadre d’une
action en nullité fondée sur l'art. 52
LPM. De méme, les art. 2 let. cet d
LPM doivent guider 'examen d’une
marque dans laquelle une appella-
tion d’origine ou une indication géo-
graphique protégée est imitée: si le
consommateur moyen risque d’étre
induit en erreur sur les qualités du
produit ainsi désigné, c’est-a-dire si
Iimitation de la dénomination
protégée éveille en lui des attentes
relatives au produit revétu de la mar-
que“, I'IPI devra dans ce cas aussi
exiger du déposant qu’il limite la dé-
signation de ses produits en consé-
quence’’. De la méme maniere, c’est
en se fondant sur les art. 2 let. cetd
LPM qu’il faudra examiner la mar-
que lorsque l'appellation d’origine
ou l'indication géographique proté-
gée n'est qu'évoquée sans étre A pro-
prement parler imitée (art. 17 al. 2
let. a de 'ordonnance); dans de telles
situations, la notoriété de la dénomi-
nation protégée aupres des destina-
taires du produit en cause pourrait par
ailleurs entrer en ligne de compte”'.

3. Synthese des situations
pouvant se présenter lors du
dépdt d’'une marque
contenant une AOP/IGP

a)  Dépor d’une marque verbale qui
est une AOP ou une IGP

Si une appellation d’origine ou une
indication géographique est déposée
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comme marque verbale, quelle que
soit la nature des produits revendi-
qués par le déposant’, cette dénomi-
nation doit dans tous les cas étre
considérée comme une référence di-
recte a la provenance et/ou 4 la qua-
lité de ces produits, soit comme un
signe appartenant au domaine pu-
blic, et donc se voir refuser la protec-
tion 2 titre de marque sur la base de
lart. 2 let. a LPM.

b)  Dépot d'une marque combinée
dont le graphisme est suffisant
pour la rendre distinctive

Si une appellation d’origine ou une
indication géographique est déposée
comme élément d’'une marque com-
binée pour un produit identique”, la
désignation de ce produit doit alors
faire expressément référence au fait
quil bénéficie de la dénomination
protégée contenue dans la marque’.
Il sagit d'un cas d’application des
art. 2 let. ¢ et d LPM, qui excluent
de la protection les signes trompeurs
ainsi que les signes contraires au
droit en vigueur. La méme solution
doit étre retenue si le produit reven-
diqué est un produit similaire au
sens de 'art. 16 al. 5 LPM, étant en-
tendu que I'IPI n'a pas & examiner si
le produit en cause provient effec-
tivement de I'aire géographique con-
sidérée”.

En revanche, si le produit re-
vendiqué par le déposant est un pro-
duit différent de celui bénéficiant de
la dénomination protégée, I'IPI de-
vra considérer la marque déposée
comme contenant une indication de
provenance au sens des art. 47 ss
LPM, et s’assurer, en se fondant sur
Part. 2 let. ¢ LPM, que le produit
soit expressément limité comme pro-
venant du pays (voire du lieu) auquel
la  dénomination protégée fait
référence’®. LIPI n'a en effet pas a
examiner la question de savoir s’il y
a, le cas échéant, exploitation du re-
nom de cette dénomination au sens

de lart. 16 al. 7 let. a LAgr”.
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¢)  Dépét d’une marque (verbale ou

combinée) imitant une AOP ou
une IGP”®

Si I'imitation considérée est phoné-
tiquement identique ou trés sembla-
ble a 'appellation d’origine ou a I'in-
dication géographique contenue dans
la marque déposée, I'application des
art. 2 let. ¢ et d LPM doit conduire
IIPI a exiger du déposant qu'il dé-
signe son produit, s'il est identique
ou similaire, comme bénéficiaire de
la dénomination en cause: 'identité
phonétique sera en effet trés souvent
de nature 4 induire le consommateur
moyen en erreur sur la provenance et
les qualités du produit si celui-ci ne
bénéficie pas de la dénomination
imitée. Il ne faudrait toutefois pas se
montrer trop exigeant et admettre
comme fantaisiste une dénomina-
tion fortement mutilée, méme si
I'identité phonétique demeure”.

Pour un produit différent de ce-
lui bénéficiant de la dénomination
imitée, il faut, comme dans la situa-
tion d’'une marque combinée repro-
duisant fidelement une appellation
d’origine, considérer cette désigna-
tion comme une indication de pro-
venance simple et procéder a une li-
mitation des produits au pays auquel
cette indication fait référence®.

d)  Dépét d’une marque (verbale ou
combinée) évoquant une AOP

ou IGP

Lorsqu'une appellation d’origine ou
une indication de provenance n’est
qu'évoquée, sans que 'on puisse pro-
prement parler d’imitation®', Clest
également en se fondant sur les art. 2
let. ¢ et d LPM que I'on doit exami-
ner si la marque déposée risque d’in-
duire ou non le consommateur
moyen en erreur et si elle constitue
une violation de I'art. 16 al. 5 LAgr.
En présence d’'un produit identique
ou similaire A celui bénéficiant de la
dénomination évoquée, I'IPI devra
examiner si le consommateur moyen

risque d’étre induit en erreur sur la
provenance et les qualités du produit
dans 'hypothese ot celui-ci ne béné-
ficie pas de I'appellation ou de 'indi-
cation évoquée. Ce ne sera a notre
avis que rarement le cas®?, si bien
quen général, une marque ne conte-
nant que I'évocation d'une AOP ou
d’une IGP devra étre admise a I'enre-
gistrement méme pour des produits
identiques ou similaires®.

7> Identiques, similaires ou différents de ce-

lui bénéficiant de la dénomination
protégée.

Dans ce contexte, un produit est iden-
tique lorsqu’il provient de la méme aire
géographique que celui bénéficiant de la
dénomination protégée, par opposition
au produit similaire, qui est un produit
«identique» provenant d’une autre aire
géographique; voir supra 2. b).

Par exemple, dlentille bénéficiant de I'ap-
pellation d’origine controlée lentille du
Puy».

Supra 1. et 2. Autrement dit, I'IPI doit, en
exigeant du déposant qu’il désigne son
produit comme bénéficiaire de TAO/IG,
rétablir formellement «identité» de ce
produit au sens défini a la n. 73.

Prenons I'exemple d’'une marque dont un
élément est «du Puy» pour des carottes;
les produits devront étre libellés ainsi:
«carottes de provenance frangaise». Voir
également «Directives pour I'examen des
marques» (n. 37), 17 ss.

Supra 2 c).

Pour la notion d’imitation dans ce con-
texte, voir supra 2. d).

Il faut noter que I'INPI limiterait une
marque Rock Fort déposée pour du fro-
mage, & du fromage bénéficiant de I'ap-
pellation d’origine contrdlée Roquefort
(il s'agit-1a d’'un exemple purement fan-
taisiste). Voir toutefois n. 70 .

Ci-dessus b). A notre avis, il faut dans ce
cas également réserver I'hypothese d’'une
forte mutilation.

Par exemple: fromage «La Roche forte»,
évoquant 'AOC Roquefort.

Notamment lorsque la dénomination en
cause est trés fameuse, telle que TAOC
«Champagne» par exemple.

Etant entendu que les produits devront
étre limités en conséquence si I'évocation
en cause demeure néanmoins une indica-
tion de provenance au sens de l'art. 47
LPM. Il faut également réserver hypo-
these d’une action judiciaire en nullité de
la marque s’il savere que son utilisation
commerciale constitue une exploitation
du renom de la désignation évoquée (art.
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V. Le droit transitoire et les

rapports temporels entre
marques et AOP/IGP

A Tégard du droit des marques, il
faut déplorer que la nouvelle législa-
tion sur les appellations d’origine et
indications géographiques protégées
ne prévoie pas de régime transitoire,
pas plus quelle ne s'exprime sur la
question de savoir laquelle, de I'ap-
pellation d’origine ou de la marque,
doit avoir la primauté lorsque toutes
deux sont en cours d’examen®. Se
référer purement et simplement aux
art. 1 24 T.f. CC est délicat des lors
que ces dispositions énoncent les
regles générales du droit privé transi-
toire® alors que la législation sur les
appellations d’origine et indications

16 al. 7 let. a LAgr et 17 al. 1 let. b de
I'ordonnance); mais cela sort du champ
de examen sommaire pratiqué par I'IPI
au stade de la procédure d’enregistrement
de la marque, cf. supra 2. ).

Il est vrai que l'art. 16 al. 6 2*™ phrase
LAgr, qui réserve les droits des titulaires
de marques connues ou réputées et uti-
lisées depuis longtemps, a dans une cer-
taine mesure un contenu transitoire. Il est
toutefois loin de régler toutes les ques-
tions de droit transitoire que pose I'intro-
duction de I'art. 16 LAgr par rapport au
droit des marques. Il faut aussi signaler
I'existence de 'art. 17a de 'ordonnance,
entré en vigueur le 1¢ janvier 2000, et qui
permet d'utiliser une AOC ou une IGP
par des produits ne remplissant pas les
exigences requises, toutefois 3 des con-
ditions tres restrictives. Il ne sagit d’ail-
leurs pas d’une disposition transitoire,
raison pour laquelle ce nouvel article 17a
a pris place sous le chapitre 3 (protection)
de Pordonnance et signifié 'abrogation
de lart. 25 (cf. «Premier bilan de la ré-
forme agricole et propositions de modi-
fication des ordonnances PA 2002», DFE
5011-1).
I. CHERPILLOD, Le droit transitoire de la
nouvelle loi sur le droit d’auteur, RSPI
1994, 11.
La volonté du législateur est en effet que
la législation suisse soit eurocompatible
(n. 4, 650 et 655).
P. Moor, Droit administratif, 2t éd.,
Berne 1994, 170.
% MOOR (n. 87), 171; voir également ATF
107 Ib 133 et 191.
? Le 17 juillec 1997.
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géographiques protégées releve du
droit public. Néanmoins, il est pos-
sible de rechercher les réponses aux
nombreuses questions que pose cette
absence de régime transitoire en se
fondant sur les principes généraux
du droit intertemporel ainsi qu'en
sinspirant de la solution adoptée en
droit communautaire®.

1. Le droit transitoire

a)  Le principe de la non-rétroac-
tivité des lois et son application
aux Situarions soumises a autori-
sation

Le droit intertemporel est dominé
par le principe général de la non-
rétroactivité des lois. Il signifie que le
nouveau droit ne s'applique pas a des
faits antérieurs a sa mise en vigueur,
la rétroactivité n'étant admise qu’ex-
ceptionnellement. Inversement, le
nouveau droit ne saurait déployer
d’effets juridiques avant d’entrer en
vigueur (sous réserve de leffet dit
anticipé des normes)".

En ce qui concerne les droits
soumis a autorisation, la jurispru-
dence est constante: le droit déter-
minant est celui qui est en vigueur le
jour oli I'autorité statue; c’est donc la
nouvelle législation qui est applica-
ble aux affaires pendantes. Cela s'ex-
plique par le fait que la demande
d’autorisation vise une situation fu-
ture, qui n’a pas encore eu lieu puis-
quelle doit étre autorisée. Lautorité
doit des lors tres logiquement appli-
quer le droit en vigueur au moment
ou la question de la conformité de la
situation en cause avec la loi se pose,
Cest-a-dire le jour ol elle statue®™.

b)  Application par analogie aux
marques déposées avant l'entrée
en vigueur de l'art. 16 LAgr

La situation qui résulte du dépot
d’une marque peut étre, a notre avis,
assimilée a celle décrite ci-dessus 2
I'égard des autorisations. Il est vrai
que lenregistrement d’une marque

nest pas a proprement parler une
autorisation. Toutefois, I'acquisition
de droits de marque est subordonnée
a l'enregistrement de celle-ci (art. 5
LPM), soit a une décision de I'IPI
prise a I'issue d’une procédure d’exa-
men du signe déposé. Cette situation
présente une analogie certaine avec
celle résultant d’'une procédure a
I'issue de laquelle le justiciable obti-
endra l'autorisation d’avoir un cer-
tain comportement: a l'issue de la
procédure d’examen, et pour autant
que lenregistrement de la marque
soit accordé, son titulaire acquiert le
droit 4 la marque et le bénéfice de la
protection spéciale de la LPM. Lap-
plication d’une nouvelle législation
qui peut avoir des conséquences sur
le droit a la marque futur d’un justi-
ciable dépend donc directement du
jour our I'IPI statue: si la nouvelle 1¢-
gislation en cause est entrée en vi-
gueur, elle doit s'appliquer méme si
la procédure d’examen (déclenchée
par le dépot de la marque) a com-
mencé sous lempire de Iancien
droit. Ainsi, il faut considérer que
Part. 16 al. 5 LAgr sapplique non
seulement aux marques déposées
depuis son entrée en vigueur®, mais
également a celles déposées avant,
mais enregistrées apres.

¢)  Situation des marques
enregistrées avant Lentrée en

vigueur de lart. 16 LAgr

Labsence de dispositions transitoires
est particulierement regrettable a
Iégard des marques enregistrées
avant 'entrée en vigueur de I'art. 16
LAgr pour la raison suivante: le titu-
laire d’'une marque enregistrée est au
bénéfice d’une situation durable,
puisque I'enregistrement est valable
pour dix ans et qu’il peut étre indéfi-
niment prolongg, sans autre examen,
par périodes de dix ans (art. 10 al. 1
et 2 LPM). Ainsi, le titulaire d’une
marque enregistrée avant I'entrée en
vigueur de I'art. 16 LAgr, et conte-
nant une désignation géographique,
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pourrait se trouver sans sa faute en
situation illicite apres le 1% juillet
1997 si la désignation contenue dans
sa marque était enregistrée comme
appellation d’origine protégée et que
son produit ne soit pas conforme au
cahier des charges de cette appella-
tion (art. 16 al. 6 LAgr)™. Sa marque
serait devenue illicite et trompeuse
indépendamment de sa volonté et de
ses actes.

D’une maniére générale, le prin-
cipe de la non-rétroactivité des nor-
mes ne garantit pas au justiciable que
la situation juridique dont il bénéfi-
cie en un point temporel donné per-
durera en dépit des modifications
législatives futures. Le principe de
lapplication générale du nouveau
droit s’y oppose, méme si la situation
juridique en cause, par hypothese
durable, a été créée par un fait
antérieur au changement législatif: le
nouveau droit sappliquera au ré-
gime juridique futur, alors méme
que la cause de ce dernier est
antérieure. C’est ce que I'on nomme
la rétroactivité improprement dite,
qui est admise par la jurisprudence”’.
Il n’existe d’exception a 'application
générale du nouveau droit que lors-
que la situation durable envisagée
présente un caractere d’irréversi-
bilité, a savoir lorsqu’il n’est pas pos-
sible de revenir en arriere sans un
sacrifice si lourd qu’il ne saurait étre
raisonnablement exigé de I'adminis-
tré”. Ainsi, les changements 1égisla-
tifs peuvent avoir de lourdes consé-
quences pour les justiciables; Cest
pourquoi l'ordre juridique peut de-
voir imposer des dispositions transi-
toires, afin d’atténuer ces conséquen-
ces”.

Malheureusement, la nouvelle
législation agricole ne prévoit pas de
régime transitoire au bénéfice des
marques enregistrées avant le 1 juil-
let 1997, 2 moins quelles ne soient
connues ou réputées et utilisées de-
puis longtemps™. Ainsi, en vertu du
principe de 'application générale du
nouveau droit, toutes les marques
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enregistrées contenant une désigna-
tion géographique doivent, des I'en-
registrement de cette derniére comme
AOP ou IGP, désigner des produits
conformes au cahier des charges sous
peine d’étre qualifides d’illicites ou
de trompeuses (art. 2 let. c et d LPM
en relation avec lart. 16 al. 6 I**
phrase LAgr). Leurs titulaires devrai-
ent donc étre capables — dans la me-
sure ou le cahier des charges ne
exclut pas d’emblée” — d’adapter
leur production avec effet immédiat
au jour de lenregistrement de
’AOC ou de 'GP en question. Lon
peut se demander si une telle exi-
gence est raisonnable et si le 1égis-
lateur n’aurait pas été mieux inspiré
de prévoir un régime transitoire en
vertu duquel un délai aurait été ac-
cordé aux titulaires de marques en-
registrées avant I'entrée en vigueur
de lart. 16 LAgr pour rendre leurs
produits conformes aux exigences du
cahier des charges™.

2. Les rapports temporels entre

marques et AOP/IGP

La nouvelle législation sur les appel-
lations d’origine et indications géo-
graphiques protégées ne contient pas
davantage de disposition réglant la
priorité entre une marque et une
AOP/IGP lorsque toutes deux sont
en cours d’examen et n’ont donc pas
encore été enregistrées.

Compte tenu de la volonté du
législateur de se rapprocher du droit
communautaire, ¢'est notamment en
sinspirant de l'art. 14 ch. 1 du Re-
glement (CEE) N° 2081/92 du 14
juillet 1992 qu’il est possible de re-
chercher des solutions.

D’apres cette disposition, 'en-
registrement d’une marque conten-
ant une appellation d’origine ou une
indication géographique n'est pro-
hibé qu’a la condition que la de-
mande d’enregistrement de la mar-
que soit présentée apres la date de la
publication de la dénomination en

cause (§ 1), ou, si elle est présentée
avant, a la condition que la publica-
tion de la demande d’enregistrement
de ’AO/IG ait néanmoins lieu avant
Penregistrement de la marque (§ 2).

Adapté en droit suisse, cela si-
gnifie que l'art. 16 al. 5 LAgr ne
serait applicable que dans les deux
situations suivantes:

—  lorsque le dépét de la marque
est postérieur a la publication
de la demande d’enregistrement
de 'appellation d’origine ou de
Iindication géographique con-
sidérée”’;

% La loi ne prévoit une exception qu'en fa-

veur des marques connues ou réputées
qui sont utilisées depuis longtemps (art.
16 al. 6 in fine LAgr).

MOoOR (n. 87), 173 et jurisprudence citée,
174 et 176.

Moor (n. 87), 172, qui cite le cas d’'un
batiment réguli¢rement construit qui de-
viendrait contraire au plan de zone a la
suite d’un changement de législation. Le
caractere d’irréversibilité correspond 2 la
notion de droits acquis utilisée a l'art. 4
Tit. Fin. CC.

Moor (n. 87), 176, qui releve que le
principe de 'aménagement d’un régime
transitoire reléve toutefois de I'apprécia-
tion du législateur, mais que le Tribunal
fédéral en a prononcé parfois 'obligation,
fondée sur le principe de la proportion-
nalité (voir jurisprudence citée par cet
auteur).

Cest dans cette mesure que l'art. 16 al. 6
Qeme phrase LAgr a un contenu transitoire
(n. 84): les titulaires de marques connues
ou réputées et utilisées depuis longtemps
sont de par la loi au bénéfice d’une situa-
tion irréversible, que 'on peut assimiler &
la notion de droit acquis au sens de lart.
4 Tit. Fin. CC (n. 92).

Par exemple parce qu'ils se trouvent hors
de l'aire géographique déterminante.
Notons que la question ne se pose pas
uniquement a I'égard des marques conte-
nant une désignation par la suite enregis-
trée comme AOP ou IGP, mais aussi a l’ég—
ard de tout usage fait de bonne foi d’une
telle indication avant I'entrée en vigueur
de l'art. 16 LAgr. Voir toutefois I'art. 17a
de Pordonnance ainsi que la n. 84 A ce su-
jet.

Les demandes d’enregistrement d’AOP/
IGP sont publiées a la Feuille officielle
suisse du commerce (FOSC) (art. 9 al. 2
de 'ordonnance).
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—  lorsque le dépot de la marque
est antérieur a la publication de
la demande d’enregistrement de
appellation d’origine ou de
I'indication géographique con-
sidérée, a condition que cette
publication ait lieu avant I'enre-
gistrement de la marque.

En conséquence, l'art. 16 al. 5
LAgr ne devrait pas trouver applica-
tion si la marque est enregistrée
avant la publication de la demande
d’enregistrement de [lappellation
d’origine ou de l'indication géogra-
phique en cause. Toutefois, il ne faut
pas oublier que l'art. 16 al. 6 LAgr

* Notion que la jurisprudence devra encore
définir.

? Cela correspond a l'art. 14 ch. 2 du Re-
glement (CEE) N° 2081/92, qui prévoit
que l'usage de bonne foi d’'une marque
enregistrée avant la date de dépdt de la
demande d’enregistrement de I'appella-
tion d’origine ou de I'indication géogra-
phique peut se poursuivre nonobstant
lenregistrement d’une AO/IG, lorsque la
marque nwencourt aucun motif de nullité ou
de déchéance au sens de la Directive
89/104/CEE du Conseil, du 21 décem-
bre 1988, rapprochant les législations des
Etats membres sur les marques. Or, au
nombre des motifs de déchéance figure
précisément le fait que la marque, par
'usage qui en est fait apres la date de son
enregistrement, soit propre a induire le
public en erreur notamment sur la na-
ture, la qualité ou la provenance géogra-
phique des produits pour lesquels elle est
enregistrée (art. 12 ch. 2 let. b).

Qui est plus courte que la procédure
d’enregistrement d’'une AO/IG.

1l faut cependant réserver I'hypothese ol
le déposant de la marque refuse catégori-
quement la suspension de la procédure
d’enregistrement: I'interdiction prévue a
lart. 16 al. 5 LAgr ne vaut en effet qua
Iégard des AOP ou IGP enregistrées. De
lege lata, il reste ainsi possible de deman-
der lenregistrement de marques dont un
des éléments serait une désignation non
encore enregistrée comme AOP/IGP
mais déja déposée aupres de 'OFAG,
voire déja publiée a la FOSC. Le légis-
lateur suisse n’ayant pas prévu de disposi-
tion expresse en ce sens, la solution que
nous préconisons de suspendre la procé-
dure d’enregistrement de la marque n'est
praticable qu’a la condition que le dépo-
sant ne s’y oppose pas formellement.

10
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oblige quiconque utilise le nom
d’une appellation d’origine ou d’'une
indication géographique enregistrée
pour un produit similaire & remplir
les exigences du cahier des charges.
Cette disposition ne prévoit d’excep-
tion qu'en faveur des titulaires de
marques connues ou réputées qui
sont utilisées depuis longtemps™
(art. 16 al. 6 in fine LAgr). Ainsi,
méme celui qui obtient de bonne foi
Ienregistrement d’'une marque avant
la publication d’'une demande d’en-
registrement d’AO/IG devra se plier
au cahier des charges si celle-ci est
enregistrée, a moins que sa marque
ne soit connue ou réputée et utilisée
depuis longtemps™. C’est pourquoi
il sera toujours dans I'intérét de celui
qui dépose une marque a la méme
époque que le dépdt d’'une demande
d’enregistrement d’AO/IG, que la
procédure d’enregistrement de sa
marque'” soit suspendue jusqu’a
droit connu sur la procédure d’exa-
men de 'AO/IG déposée aupres de
I'OFAG. Il est vrai que le déposant
d’une marque a en principe intérét a
ce que sa demande soit examinée
dans les délais les plus brefs; cepen-
dant, il a un intérét encore plus
grand a ce que sa marque, une fois
enregistrée, ne soit pas entachée de
nullité (art. 2 let. d LPM en combi-
naison avec l'art. 16 al. 6 LAgr) des
le moment ot 'appellation d’origine
ou lindication géographique en
cause sera enregistrée'”".

Compte tenu de ce qui précede,
une tres bonne collaboration entre
POFAG et I'IPI est nécessaire; elle
doit a notre sens aller au-dela de la
consultation prévue a l'art. 8 al. 2 de
Iordonnance: afin que I'IPI puisse
efficacement veiller au respect de
Part. 16 al. 5, 6 et 7 LAgr, il faut
qu’il soit informé de toutes les de-
mandes d’enregistrement d’AO/IG
avant leur publication a la FOSC.
Cest le seul moyen pour qu'il puisse
suspendre 3 temps les demandes
d’enregistrement de marques dé-
posées avant cette date, et dont 'en-

registrement pourrait également in-
tervenir avant.

Résumé

La  pratique actuelle de [lnstitur
Fédéral de la Propriété Intellectuelle
(IPI) en matiére denregistrement des
marques contenant une indication de
provenance est applicable, du moins
dans son principe, aux marques conte-
nant une appellation dorigine ou une
indication géographique protégée. Elle
doit cependant étre affinée afin de
tenir compte de la nature particuliére
de ces désignations, qui sont des in-
dications de provenance «qualifiées».
Cette notion est plus étroite que celle
utilisée par UIPI dans ses «Directives
pour lexamen des marques», en ce sens
que les AOP et les IGP définissent
lorigine d'un  produit agricole non
seulement en fonction de sa provenance
géographique mais aussi en fonction
dautres criteres qualitatifs liés a cette
provenance. Ainsi, la pratique consis-
tant & limiter la liste des produits re-
vendiqués & des marchandises pro-
venant du pays ou du liew indiqué
dans la marque est insuffisante lorsque
le signe déposé contient une AOP ou
une IGP: elle doit étre plus précise en
exigeant une limitation relative au
produit lui-méme, cest-a-dire en exi-
geant que celui-ci soit indiqué comme
bénéficiaire de 'AOP ou de I'IGP en
cause.

Lart. 16 al. 5 LAgr ninterdit
lenregistrement d’AOP  ou d’IGP
comme marques que pour un «produit
similaire». I faut entendre par pro-
duit similaire au sens de cette disposi-
tion un produit identique ou qui, par
son nom, préte a confusion avec le pro-
duit d'origine et dont le consommateur
moyen peut croire quil provient du
liew réputé, et de la lui attribuer la
méme renommée. Cette définition
avait déja été donnée par Guyet sous
Lempire de lalLMF (art. 19). Elle a
lavantage d'éviter ['écueil consistant a
définir les produits similaires en fonc-
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tion d’une famille & laquelle ils appar-
tiennent (p. ex. les légumes, les pro-
duits laitiers, les produits carnés, etc.),
ce qui aurait pour néfaste effet
d'empécher les producteurs régionaux
de produits parents, mais non iden-
tiques, de faire usage d’une indication
de provenance exacte. Cette définition
du produit similaire nest pas contraire
alart. 16 al. 7 LAgr qui interdit toute
utilisation commerciale d’une AOP ou
dune IGP pour dautres produits ex-
ploitant le renom de la désignation
protégée (let. a) ainsi que toute usur-
pation, contrefacon ou  imitation
(let. b). En effet, l'examen des deman-
des d'enregistrement de marques a lieu
selon une procédure sommaire, fondée
sur les seuls éléments du dossier. LIPI
ne dispose pas des moyens dinstruction
suffisants pour trancher une question
aussi délicate que celle de savoir si le
déposant d'une marque exploite ou a
lintention d'exploiter le renom de
IAOP ou de 'IGP contenue dans sa
marque. I faut donc laisser le soin aux
Juges civils de statuer sur ce point dans
le cadre d’une action en nullité fondée
sur lart. 52 LPM. Devant une éven-
tuelle contrefagon ou imitation d’une
AOP ou d’'une IGD la pratique consis-
tant a exiger que les produits revendi-
qués soient indiqués comme bénéfi-
ciaires de la désignation protégée per-
met de faire coincider ['enregistrement
de la marque avec lart. 16 al. 5 et 7
let. b LAgr, la question de savoir si
dans la réalité lesdits produits respec-
tent effectivement cette indication de-
vant elle aussi étre laissée a lapprécia-
tion des juges civils.

Devant l'absence de régle transi-
toire au bénéfice des marques enregis-
trées avant ['entrée en vigueur de l'art.
16 LAgr, l'on peut se demander si le
législateur naurait pas di prévoir un
régime en vertu duquel un délai aurait
été accordé aux titulaires de ces mar-
ques pour adapter leur production aux
exigences des cahiers des charges des dé-
signations contenues dans leurs signes.

La LAgr ne prévoit pas davan-
tage de disposition fixant les rapports
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temporels entre une marque dune part
et une AOP ou une IGP d'autre part
lorsque toutes deux sont en cours d'exa-
men. Vu la volonté deurocompatibi-
lité du législateur, c'est notamment en
sinspirant de lart. 14 ch. 1 du Régle-
ment (CEE) N° 2081/92 du 14 juil-
let 1992 qu’il est possible de rechercher
des solutions. Cependant, la présence
de lart. 16 al. 6 LAgr empéche en dé-
[initive qu'une marque puisse déroger
au régime dune désignation protégée a
moins quelle ne soit connue ou réputée
et quelle ne soit utilisée depuis long-
temps. Ainsi, et afin d’éviter que le ti-
tulaire de bonne foi dune marque
contenant une désignation qui pour-
rait recevoir la protection comme AOP
ou comme IGP ne se trouve en situa-
tion illicite, mieux vaut suspendre les
demandes d'enregistrement de marques
aussitét que UIPI a connaissance du
dépét d’une désignation en vue de l'0b-
tention dune AOP ou dune IGP
Pour quun tel systéme soit efficace, il
est nécessaire que UIPI soit informé des
demandes de protection déposées aupres
de 'OFAG avant leur publication a la
FOSC, ce qui implique une étroite
collaboration entre ces deux adminis-
trations.

Zusammenfassung

Die aktuelle Praxis des eidgendssischen
Institutes fiir Geistiges Eigentum (IGE)
im Bereich der Eintragung von Mar-
ken, die eine Herkunfisangabe bein-
halten, ist — mindestens dem Grund-
satz nach — auf Marken anwendbar,
die eine geschijtzte Ursprungsbezeich-
nung oder geographische Angabe be-
inhalten. Sie muss jedoch verfeinert
werden, um der aussergewohnlichen
Natur dieser Bezeichnungen Rech-
nung zu tragen, die als «qualifizierte»
Herkunfisangaben zu betrachten sind.
Diese Begriffsumschreibung ist enger
als die vom IGE in seinen «Richtlinien
fiir die Markenpriifung» gebrauchte,
weil die GUB und die GGA den Ur-
sprung eines landwirtschaftlichen Er-

zeugnisses nicht nur beziiglich seiner
geographischen Herkunft bestimmen,
sondern auch beziiglich anderer qua-
litativer Kriterien, die mit der Her-
kunft verbunden sind. Die Praxis, wo-
nach das Verzeichnis der beanspruch-
ten Erzeugnisse auf Waren begrenzt
wird, die aus dem in der Marke an-
gegebenen Land oder Ort kommen, ist
deshalb ungeniigend, wenn das hin-
terlegte Zeichen eine GUB oder eine
GGA enthiilt: Sie muss genauer sein,
indem eine Begrenzung beziiglich des
Produktes selber zu verlangen ist, d.h.,
dass das Produkt als Begiinstigte der
betreffenden GUB oder GGA angege-
ben werden soll.

Art. 16 Abs. 5 LwG verbietet die
Eintragung von GUB und GGA als
Marken nur fiir «Erzeugnisse gleicher
Art». Ein Erzeugnis gleicher Art im
Sinne dieser Bestimmung ist ein glei-
ches Erzeugnis oder eins, das durch
seinen Namen eine Verwirrung mit
dem  Ursprungserzeugnis veranlasst,
und von dem der durchschnittliche
Konsument annehmen kann, es komme
vom bekannten Ort, und ihm deshalb
den gleichen Ruf zuschreibt. Diese Be-
griffsumschreibung wurde schon von
GUYET unter dem aMSchG (Art. 19)
[festgehalten. Sie hat den Vorteil, die
Klippe zu wumgehen, die entstehen
wiirde, wenn Erzeugnisse gleicher Art
in Bezug auf deren Familie bestimmt
wiirden (z.B. Gemiise, Milchprodukte,
Fleischwaren, wusw.); was bedeuten
wiirde, dass regionale Produzenten
von verwandten, aber nicht gleichar-
tigen Waren daran gebindert wiirden,
eine genaue Herkunfisangabe verwen-
den zu konnen. Diese Begriffsum-
schreibung des Erzeugnisses gleicher
Art widerspricht nicht Art. 16 Abs. 7
LwG, wonach jede kommerzielle Ver-
wendung einer GUB oder einer GGA
flir andere Erzeugnisse verboten ist,
die den Ruf der geschiitzten Bezeich-
nung ausniitzen (lit. a), sowie auch
jede Anmassung, Nachmachung und
Nachahmung (lit. b). Die Priifung der
Eintragungsgesuche erfolgt nimlich in

einem summarischen Verfahren, das
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nur auf den Akten berubt. Das IGE
verfiigt nicht iiber ausreichende Unter-
suchungsmittel, um iiber so heikle Fra-
gen wie jene zu befinden, ob der Hin-
terleger einer Marke den mit der GUB
oder GGA verbundenen Ruf braucht
oder zu gebrauchen beabsichtigt. Diese
Frage muss folglich im Rabhmen einer
Nichtigkeitsklage 1.5.v. Art. 52 MSchG
dem Urteil des Zivilrichters iiberlassen
werden. Beziiglich einer allfilligen
Nachmachung oder Nachahmung einer
GUB oder GGA erlaubr die Praxis,
wonach die beanspruchten Erzeugnisse
als Begiinstigte der geschiitzten Her-
kunfisangaben angegeben werden miis-
sen, die Eintragung der Marke mit
Art. 16 Abs. 5 und 7 lit. b LwG zeit-
lich zusammenfallen zu lassen. Die
Frage, ob die besagten Erzeugnisse
tatsiichlich der Bezeichnung entspre-
chen, muss ebenfalls dem Urteil des

Zivilrichters iiberlassen werden.
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Mangels Ubergangsregelungen zu-
gunsten von Marken, die vor dem In-
krafitreten des Art. 16 LwG hinterlegt
wurden, kann man sich fragen, ob der
Gesetzgeber nicht den Inhabern sol-
cher Marken eine Frist hiitte ansetzen
miissen, damit diese ihre Produktion
den Anforderungen der Pflichtenbefie
der einzelnen Bezeichnungen ihres
Zeichens anpassen kinnen.

Das LwG enthiilt auch keine Be-
stimmung, die die zeitliche Beziehung
zwischen einer Marke und einer GUB
oder GGA regelt, wenn beide gleich-
zeitig gepriift werden. Angesichts des
Willens des Gesetzgebers zur Europa-
kompatibilitit kionnen Lisungen ins-
besondere anhand von Art. 14 Ziff. 1
des Reglementes (EWG) Nr. 2081/92
vom 14. Juli 1992 abgeleitet werden.
Jedoch verhindert Art. 16 Abs. 6 LwG
letztlich, dass sich eine Marke der Re-
gelung der geschiitzten Bezeichnung

entziehen kann, es sei denn, sie sei
bekannt oder beriihmt und werde seit
langem gebraucht. Aus diesem Grund,
und um zugleich zu verhindern, dass
der gutgliubige Inhaber einer Marke,
die eine Bezeichnung beinhaltet, die
als GUB oder GGA eingetragen wer-
den konnte, sich in einer rechtswid-
rigen Lage befindet, ist es besser, das
Eintragungsverfahren der Marke ein-
zustellen, sobald das IGE vom Hinter-
legungsgesuch einer Bezeichnung als
GUB oder GGA Kenntnis hat. Damit
ein solches System wirksam ist, sollte
das IGE iiber die beim BLW hin-
terlegten Registriergesuche vor deren
Publikation im SHAB benachrichtigr
werden, was eine enge Zusammenar-
beit dieser beiden Verwaltungen vor-
aussetzt.
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