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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pble 5 - Chambre 1

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° 102/2024, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/04582 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIGO

Décision déférée ala Cour : décision du 01 février 2023 de I'Institut national de la propriété industrielle - Réf
n° DC21-0170/ NG

DECLARANT AU RECOURS

Monsieur [M] [W]
Né le 19 septembre 1965 a [Localité 7]
Demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]
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18 septembre 2024

Représenté par Me LucaDE MARIA dela SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au
barreau de PARIS, togue : L0018

Assistée de Me Jean-Frédéric GAULTIER dela SELARL TALIENS, avocat au barreau de PARIS, toque :
D0320

EN PRESENCE DE :

Monsieur le directeur général de I'Institut national de la propriété industrielle
[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par [A] [H], chargée de mission, munie d'un pouvoir général

APPELEE EN CAUSE
Madame [R] [Z]
Demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Marion AITELLI dela SELARL AL AVOCATS, avocat au barreau de
PARIS, toque : C1831

COMPOSITION DE LA COUR:
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En application des dispositions de I'article 805 et 907 du code de procédure civile, I'affaire a été débattue le
28 mai 2024, en audience publique, les avocats ne Sy étant pas opposes, devant Mme Isabelle DOUILLET,
présidente de chambre et Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exercant des fonctions
juridictionnelles.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
- Mme Frangoise BARUTEL, conseillére

- Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles.

Greffier lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRET :

contradictoire;

par mise adisposition de l'arrét au greffe de la Cour, les parties en ayant été préal ablement avisées dans les
conditions prévues au deuxieme alinéa de |'article 450 du code de procéedure civile ;

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Soufiane HASSAOUI, greffier auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* k%

Vu ladécision rendue le 1er février 2023 par le directeur général de I'Institut national de la propriété
industrielle (INPI) qui déclare M. [M] [W] déchu de ses droits, a compter du 10 novembre 2021, sur la
marque BASTILLE n°14/4101016, pour |'ensemble des produits désignés a l'enregistrement, motif pris du
défaut d'usage sérieux de lamarque.
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Vu le recours al'encontre de cette décision formé le 1er mars 2023 par M. [W].

Vu les derniéres conclusions (portant le n°4) remises au greffe et notifiées par voie éectronique le 21 mai
2024 par M. [W], demandeur au recours, qui sollicite de la cour de réformer la décision objet du recours, dire
gue I'action en déchéance doit étre suspendue conformément al'article R.716-9 du code de la propriété
industrielle, subsidiairement, rejeter I'action en déchéance de la marque, en tout état de cause, débouter Mme
[Z] de toutes ses demandes et la condamner alui verser la somme de 4.000 euros au titre de I'article 700 du
code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations écrites du directeur général de I'INPI en date du 18 avril 2024 concluant au bien fondé de
sa décision.

Vu les derniéres conclusions (dites récapitul atives) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21
mai 2024 par Mme [Z], défenderesse au recours, qui demande ala cour de confirmer la décision attaquée
sauf sur ladate de prise d'effet de la déchéance, de dire en conséquence M. [W] déchu de ses droits sur la
marque BASTILLE n°4101016, a compter du 17 octobre 2019, pour |'ensemble des produits désignés a
I'enregistrement et le condamner alui verser la somme de 4.000 euros au titre de I'article 700 du code de
procédure civile.

Le ministére public ayant été avisé de la date de |'audience tenue devant la cour le 28 mai 2024.

SUR CE, LA COUR:

Il résulte des dispositionsdes articles L. 411-4 alinéa 2 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle que
le directeur général de I'INPI connait des demandes en déchéance de marques et en particulier des demandes
en déchéance de marques pour défaut d'usage sérieux formées au fondement de l'article L. 714-5 de ce méme
code.

En lacause, le directeur général de I'INPI aété saisi, le 10 novembre 2021 d'une demande tendant avoir
déclarer M. [W] déchu de ses droits sur lamarque BASTILLE n°4101016 déposee le 26 juin 2014 et
enregistrée le 17 octobre 2014 pour désigner en classe 16 les 'Produits de I'imprimerie; photographies;
albums; journaux; objets d'art gravés ou lithographiés; dessins. La demande était présentée au motif que 'la
marque n'a pas fait I'objet d'un usage sérieux’ et portait sur la totalité des produits désignés a l'enregistrement
delamarque.
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L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire de la marque qui, sans justes
motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée,
pendant une période ininterrompue de cing ans, encourt la déchéance de ses droits.

L'article L. 716-3 du méme code vient préciser, en son dernier alinéa, que la déchéance prend effet ala date
de la demande ou, sur requéte d'une partie, ala date alaquelle est survenu le motif de déchéance.

Il ressort enfin del'article L. 716-3-1 qu'il incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée
de rapporter la preuve d'un usage sérieux de la marque a moins qu'il ne justifie d'un juste motif de non usage
delamarque.

Aux termes de la décision objet du recours le directeur général de I'lNPI aretenu que letitulaire de la marque
dont la déchéance est demandée n'a pas démontré son usage sérieux pour les produits désignés a
I'enregistrement au cours de |a période pertinente de cing ans précédant |a demande en déchéance, soit du 10
novembre 2016 au 10 novembre 2021, pas plus qu'il n'ajustifié de justes motifs de non usage de la marque,
de sorte qu'il doit étre déchu de ses droits sur la marque pour |'ensemble des produits désignés a
I'enregistrement et ce, a compter du 10 novembre 2021, date de la demande.

Au soutien de son recours en réformation de cette décision, M. [W] fait valoir que I'instruction de la demande
en déchéance devait étre suspendue conformément aux dispositions de |'article R-716-9 5° du code de la
propriété intellectuelle, que la demande en déchéance doit étre rejetée comme constitutive d'un abus de droit,
gue ladissmulation de l'identité de son véritable initiateur caractérise une atteinte au droit au proces
équitable et une violation de |'article 6 de la Convention européenne des droits de I'Homme, enfin, que la
preuve est rapportée de justes motifs de non exploitation de la marque.

Il expose avoir déposé la marque litigieuse en vue de la commercialisation d'une publication intitul ée
BASTILLE alacréation delaquelleil a collaboré avec M. [Y] entre avril 2014 et juillet 2015. Cette
collaboration a abouti en mars 2015 al'éaboration d'un numéro pilote qui a été présenté a des investisseurs
potentiels mais sans succes. Faute de financement, il n'a pas été donné suite au projet. |1 devait cependant
découvrir que M. [Y], ason insu, faisait commercialiser, le ler décembre 2021, par I'entremise de la société
Bastille médiadont il est le dirigeant et I'unique actionnaire, larevue 'BASTILLE', aprés avoir dépose une
demande d'enregistrement de lamarque BASTILLE MAGAZINE pour notamment |es ‘produits de
I'imprimeri€e et 'journaux’ de la classe 16. Une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris
pour contrefagon de droits d'auteur et parasitisme, introduite par assignation du 4 mars 2022 et fixée pour
plaidoiries au 16 mai 2024. C'est dans ce contexte que M. [Y] afait présenter le 10 novembre 2021, par un
préte-nom afin de prévenir tout risque de poursuite par le titulaire de la marque sur le fondement de la
contrefacon de marque, la demande en déchéance des droits sur la marque.

Ceci posg, il importe de rappeler, concernant le grief tiré du refus de suspension de la procédure, que selon
les dispositions de I'article R.716-9,5° du code de la propriété intellectuelle, la procédure en déchéance de
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marque devant le directeur général de I'INPI peut étre suspendue 'notamment dans |'attente d'informations et
d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur I'issue du litige ou la situation des parties.

Pour demander au directeur général de I'INPI, au fondement des dispositions précitées, de suspendre la
procédure en déchéance, M. [W] faisait état de |'action judiciaire en contrefacon de droits d'auteur qu'il avait
initiée, suivant assigantion du 4 mars 2022, al'encontre de M. [Y], pour avoir fait paraitre, sans son accord, le
ler décembre 2021 le magazine 'BASTILLE', oeuvre de collaboration. I affirmait que I'issue de I'action en
contrefacon de droits d'auteur démontrerait la mauvaise foi de M. [Y], dont il prétendait qu'il serait al'origine
de lademande en déchéance, et qu'ellejustifierait, en outre, de I'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé
d'exploiter la marque contestée.

Cependant, le directeur général de I'|NPI a pertinemment relevé, pour rejeter une telle demande, que la
décision aintervenir dans la procédure judiciaire fondée sur la contrefagon de droits d'auteur sur une revue
'‘BASTILLE' revendiquée par M. [W] atitre d'oeuvre de collaboration est dénuée de toute incidence sur la
procédure en déchéance de lamarque BASTILLE et n'est pas de nature ainfluer sur I'appréciation de I'usage
Sérieux de cette marque durant les cing années précédant la demande en déchéance. En effet, les droits
privatifs en cause dans les procédures respectives, droit d'auteur d'une part et droit de marque d'autre part,
sont différents et poursuivent des finalités différentes. Au surplus, seraient-ils établis, les actes de contrefagon
de droit d'auteur allégués, n'empéchaient aucunement M. [W] d'exploiter sa marque pour une autre revue et
/ou pour les autres produits visés dans I'enregistrement et ne sauraient constituer un juste motif du non usage
de lamarque.

Lerequérant prétend par ailleurs, que la demande en déchéance aurait été présentée sous un préte-nom et que
son auteur serait M. [Y]. Il en conclut, et c'est son deuxiéme grief, que la demande en déchéance est abusive
en ce qu'elle procéde d'une volonté de lui nuire.

Force est toutefois de constater avec le directeur général de I'lNPI que e requérant se borme a avancer des
allégations dont il ne rapporte pas la preuve.

La demande en déchéance a été présentée par Mme [R] [Z] sous la qualité de demandeur ainsi que par Me
[R] [Z]- [I] souslaqualité d'avocat mandataire. Le requérant soutient que I'avocat agirait en |'espéce pour le
compte de M. [Y] dont il représenterait les intéréts.

La demanderesse a la déchéance oppose que le secret des affaires lui impose de ne pas dévailer I'identité de
la personne pour le compte de laquelle elle a présenté |a demande en déchéance ajoutant qu'il ne Sagissait pas
de M. [Y] ni d'une société dont ce dernier serait le représentant.

En toute hypothese, il est rappelé que selon les dispositions de l'article L. 716-3 du code de la propriété
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intellectuelle les demandes en déchéance de marque fondées sur I'article L. 714-5 de ce méme code sont
introduites devant le directeur général de I'INPI 'par toute personne physique ou morale', tandis que devant
les tribunauix judiciaires compétents elles sont introduites' par toute personne intéressee'.

Il seninfere quelaloi octroie tres largement le droit d'agir en déchéance de marque pour défaut
d'exploitation devant le directeur général de I'INPI atoute personne physique ou morale qui se voit ouvrir,
guelle que soit sa qualité et sans avoir ajustifier d'un intérét personnel, lafaculté d'exercer ce droit.

L'intérét général commande en effet de rendre disponible alalibre concurrence un signe protégé par un droit
privatif de marque et qui ne serait pas utilisé danslavie des affaires conformément alafonction de lamarque
qui est de permetttre aux produits ou services marqués d'accéder au marché desdits produits ou services ou de
Sy maintenir.

La déchéance de la marque pour défaut d'usage répond a cet objectif d'intérét général ce qui autorise, selon
les dispositions précitées de |'article L. 716-3, le demandeur en déchéance a agir devant le directeur général
deI'INPI sans avoir a rendre compte des motifs pour lesquelsil agit.

En conséquence, la demande en déchéance formée par Mme [Z] en son nom personnel suffit asaisir
valablement le directeur général deI'INPI. La demande en déchéance n'est pas davantage critiquable en ce
gu'elle est au surplus formée par Me [Z]-[1] en qualité d'avocat mandataire et |e titulaire de la marque
attaquée ne saurait utilement démontrer qu'elle procéderait d'une intention de lui nuire du seul fait que
I'identité du client de I'avocat mandataire n'est pas révél ée.

Au demeurant, le requérant affirme que ce client n'est autre que M. [Y]. Il est ains mal fondé a soutenir, non
sans contradiction, que faute de connaitre |'identité du véritable demandeur en déchéance, il se trouverait
privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense et du droit & un procés équitable. Force est en effet
d'observer que le requérant a été mis en mesure d'opposer sa défense a la demande en déchéance et
d'articuler, dans le cadre de cette défense, en particulier au soutien du moyen tiré de I'intention de nuire, ses
griefsal'encontre de M. [ Y] dans le contexte conflictuel né de I'échec de leur projet commun de
commercialisation de larevue BASTILLE.

Enfin, quand bien méme M. [Y] serait al'origine de la demande en déchéance, I'intention de nuire n'est pas
caractérisée dés lors que celui-ci, peu important le litige I'opposant au requérant en matiére de droit d'auteur,
ne saurait se voir reprocher de rechercher la déchéance d'une marque non exploitée dans le but d'utiliser le
signe constitutif de cette marque pour ses propres affaires.

Il doit étre a cet égard relevé que le requérant impute vainement a M. [Y] laresponsabilité de lanon
exploitation de lamarque. Outre qu'il ne montre pas que I'échec de leur projet commun de commercialisation
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de larevue BASTILLE résulterait d'une faute délibérée ou d'une négligence de M. [Y] dans la collecte des
financements, force est de constater que cet échec, avéré des mars 2015 avec le lancement resté sans suite du
numeéro pilote, n'était pas de nature a faire obstacle a une exploitation de la marque pour les différents
produits désignés dans I'enregistrement au cours de la période écoul ée entre le 10 novembre 2016 au 10
novembre 2021, qui lui est postérieure.

Or, ainsi qu'il a été justement observe par le directeur géenéral de I'INPI, M. [W] ne produit aucune piéce
justifiant de ce qu'il aurait entrepris, ou tenté d'entreprendre, au cours des cing années précédant |a demande
en déchéance, d'exploiter lamarque, dont il était seul titulaire, pour une revue distincte ou pour tout autre
produit de |a catégorie des 'Produits de I'imprimerie; photographies; albums; journaux; objets d'art gravés ou
lithographiés; dessins couverts par la marque.

Selon la Cour de justice de I'Union européenne, constituent de justes motifs de non usage d'une marque les
‘obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou
déraisonnable I'usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque’ (CJUE,
14 juin 2007, Armin Haupl, C-246 /05, point 54).

En I'espéce, au regard de ce qui précede, M. [W] n'établit aucunement avoir rencontré un obstacle
indépendant de sa volonté ayant rendu impossible ou dérai sonnabl e |'usage de sa marque.

Il sensuit que le non usage de la marque BASTILLE n°4101016 entre le 10 novembre 2016 et le 10
novembre 2021, qui n'est pas contesté, ne résulte pas d'un juste motif, qui n'est pas démontré.

Ladécision du directeur général de I'IlNPI est deslors bien fondée en ce qu'elle adéclaré letitulaire de la
marque déchu de ses droits sur la marque pour défaut d'usage et ce pour I'ensemble des produits visés dans
I'enregi strement.

Mme [Z], défenderesse au recours, demande que la déchéance de la marque prenne effet a compter du 17
octobre 2019 soit cing ans apres son enregistrement. Elle se borne a affirmer qu'une telle demande serait
justifiée car il 'est désormais établi que M. [W] n‘ajamais procédé a l'exploitation de la marque'.

Selon les dispositions de I'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, 'La déchéance prend effet a
la date de la demande ou, sur requéte d'une partie, ala date alaguelle est survenu le motif de déchéance.'

Sil est justifié en I'espéce que lamarque n'a pas été exploitée au cours des cing ans précédant la demande en

déchéance, seule période a avoir été examinée tant par le directeur général de I'INPI que par la cour car
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retenue atitre de période pertinente, il n'est pas montré, et il n'est pas permis d'affirmer, qu'elle n'aurait fait
I'objet, antérieurement a la période pertinente, d'aucune exploitation pour aucun des produits de
I'enregistrement. Il n'est pas établi en conséquence que le motif de déchéance serait survenu désle 17 octobre
2019.

Le directeur général de I'NPI n'est pas critiquable en ce qu'il fixe ladate d'effet de la déchéance des droits
sur lamarque ala date de la demande soit le 10 novembre 2021.

Il sera, enfin, approuvé en ce que, faisant droit ala demande de la partie gagnante, il met alacharge de M.
[W], partie perdante, au fondement de I'article L. 716-1-1 du code de la propriéte intellectuelle, la somme de
350 euros au titre des frais exposés.

Ladécision attaquée est des lors confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectivement formeées au titre des frais irrépétibl es.

La demande concernant les dépens ne saurait davantage prospérer, les recours al'encontre des décisions du
directeur général de I'lNPI ne donnant pas lieu a condamnation a dépens.

PAR CES MOTIFS,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du directeur général de I'Institut national de la propriété
industrielle,

Rejette |es demandes formées au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu a condamnation aux dépens,

Dit que le présent arrét sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier
aux parties et au directeur général de I'lnstitut national de la propriété industrielle.
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LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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