REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS
Péle 5—Chambre 2
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/21159 —n° Portalis 35L7-V-B7C-
B6NCM

Décision déférée ala Cour : décision du 09 juillet 2018 — Institut National de la Propriété
Industrielle

- RG n°3910503

DECLARANT AU RECOURS

M.Y X

Néle[...] a[...]

De nationalité francaise

Exercant |a profession d' auteur — éditeur de services pro/grand public

Demeurant 251, route de Bois-de-Néfles— 97490 SAINT-DENIS

Comparant, non assisté

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ INSTITUT NATIONAL DE LA
PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)

[--]

[--]

[--]

Représenté par Mme Julie BENSADOU, Chargée de Mission

COMPOSITION DE LA COUR:

L’ affaire a éé débattue le 23 mai 2019, en audience publique, devant la Cour composeée de :

Mme Anne-Marie GABER, Présidente



Mme Laurence LEHMANN, Conseillere
Mme Francoise BARUTEL, Conseillére
qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté a I’ audience dans les conditions prévues par I’ article 785 du code de
procédure civile,

Greffiere lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le dossier a préalablement été transmis au Ministere Public, représenté lors des débats par
Mme Brigitte GARRIGUES, Substitute Générale, qui afait connaitre son avis

ARRET :
Contradictoire

Par mise adisposition de I’ arrét au greffe de la Cour, les parties en ayant été préal ablement
avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de I’ article 450 du code de procédure
civile

Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Karine ABELKALON,
Greffiere, alaquelle laminute du présent arrét a été remise par la magistrate signataire.

Vu lademande d enregistrement de marque n°15 4 211 828 portant sur le signe verbal PME
CONSULTANTS déposée le 3 avril 2012, par M. Y X pour désigner divers produits en classe
5,9, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45,

Vu ladécision dergjet partiel d’ enregistrement de la marque notifiée le 9 juillet 2018 par le
directeur général del’ Institut national de la propriété industrielle (INPI) considérant le signe
non distinctif pour les services suivants :

«publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciae; travaux de
bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimeés, échantillons) ;
services d abonnement a des journaux (pour destiers) ; services d’ abonnement a des services
de télécommunication pour lestiers; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour lavente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires;
comptabilité ; reproduction de documents; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d’ expositions a buts commerciaux ou de publicité; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires; locations d’ espaces publicitaires;
diffusion d’ annonces publicitaires; relations publiques; assurances; affaires financieres;
affaires monétaires; affairesimmobiliéres; services de caisse de prévoyance ; banque directe;
émission de chégues de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobiliéres; gestion
financiere; gérance de biensimmobiliers; services de financement ; analyse financiére;
constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matiere financiére ; estimations
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financiéres (assurances, banques, immobilier) ; placements de fonds ; télécommunications;
informations en matiére de tél écommunications ; communications par terminaux d’ ordinateurs
ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services
de radiotél éphonie mobile; fourniture d’ acces utilisateur a des réseaux informatiques
mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur I’ Internet ; fourniture d’ acces a des bases
de données; services d’ affichage él ectronique (tél écommunications) ; raccordement par
télécommunications a un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations
(nouvelles) ; location d’ appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou
télévisées; services de téléconférences; services de messagerie électronique ; location de
temps d’ accés a des réseaux informatiques mondiaux ; Transport ; emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matiére de transport ; services de
logistique en matiére de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux,

d’ éectricité ou d’ énergie; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de
garages ou de places de stationnement ; location de véhicules; services de taxis; réservation
de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles:
informations en matiére de divertissement ou d’ éducation ; recyclage professionnel ; misea
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres; préts de livres; production de
films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’ enregistrements
sonores; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors
de spectacles; montage de bandes vidéo ; services de photographie; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou
congrés; organisation d’ expositions a buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de
spectacles; services de jeu proposés en ligne a partir d’ un réseau informatique ; service de
jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition ;
Evaluations, estimations et recherches dans |es domaines scientifique et technol ogiques
rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ ordinateurs et de logiciels;
recherche et développement de nouveaux produits pour destiers; éude de projets techniques;
architecture ; décoration intérieure; élaboration (conception), installation, maintenance, mise
ajour ou location de logiciels; programmation pour ordinateur ; analyse de systémes
informatiques; conception de systémes informatiques ; consultation en matiére d ordinateurs;
conversion de données, et de programmes informatiques autre que conversion physique;
conversion de données ou de documents d’ un support physique vers un support éectronique;;
contréle technigue de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d’ arts graphiques;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d’ art ; Services juridiques;
médiation ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences de
surveillance nocturne; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matiére de
securité; location de vétements; agences de détectives; recherchesjudiciaires; consells en
propriété intellectuelle ».

Vu lerecours forméle 11 septembre 2018 par M. X,

Vu les mémoires, contenant |’ exposé des moyens du recours, recus au greffe les 12 octobre
2018 et 17 mai 2019 de M. X,

Vu les observations écrites du directeur de I’ INPI recues le 10 avril 2019 par le greffe,



Vu I"audience du 23 mai 2019,
Le ministére public entendu en ses observations orales.
SUR CE,

Il est expressément renvoyé aladécision ainsi qu’ aux écritures et observations susvisées,
lesquelles ont été reprises oralement al’ audience permettant un débat contradictoire.

L’article L 711-1 du code de |a propriété intellectuelle définit la marque comme étant un signe
«servant a distinguer les produits ou services d’ une personne physique ou morale".

L’article L 711-2 du méme code dispose que «sont dépourvus de caractére distinctif :

b) Les signes ou dénominations pouvant servir a désigner une caractéristique du produit ou du
service, et notamment |’ espece, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance
géographique, I’ époque de la production du bien ou de la prestation du service'.

Un signe pour étre distinctif doit revétir un caractere suffisammment arbitraire par rapport aux
produits ou services qu’il désigne et permettre au public concerné d’ attribuer a une entrepise
déterminée ces produits ou services.

Deplusil convient de vérifier que I’ adoption d’ un signe ne va pas conduire aentraver lalibre
concurrence en permettant le monopole, par un acteur, d un signe en lien direct avec les
produits et services désignés.

La demande d’ enregistrement présentée par M. X est contituée de I’ association de trois lettres
PME et du terme CONSULTANTS.

Commeretenu ajuste titre par I’ INPI, lestrois lettres PME seront immédiatement percues du
public concerné comme renvoyant au sigle usuel désignant |es petites et moyennes entreprises
et a supposer que ces initiales renvoient comme le prétend M. X aux initiales «Y X
Entreprise», ce sens ne pourra qu’ échapper au consommateur de référence.

Leterme CONSULTANTS désigne quant alui des prestataires de services en conseil, des
personnes qui donnent des consultations, des avis circonstanciés.

Ainsi, al’égard du public concerné, la simple association des termes PME et
CONSULTANTS seraimmédiatement percue comme désignant des consultants proposant
des services divers destinés aux petites et moyennes entreprises.

La cour constate que C'est ajuste titre et par une analyse exacte du signe et des produits et
services ci-dessus énoncés que I’ INPI aretenu que le signe dont S agit ne permet pas de
distinguer les services en cause de ceux d autres entreprises, tel que requis par |’ article L 711-
1 du code de la propriété intellectuelle. Le public concerné percevra en effet le signe dans son
ensemble comme lasimple indication qu'il s agit de services proposés par des consultants et
destinés aux PME, et non comme I’'indication de I’ origine commerciale de ces services.
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Ainsi égaement, le signe seraimmeédiatement percu comme la simple description des services
proposés par des consultants a destination des PME et ce méme si ces services peuvent étre a
destination d’ autres personnes physiques ou morales et ce contrairement aux exigences de
I’article L.711-2 b) du code de la propriété intellectuelle.

M. X invoque également pour S opposer aladécision de rejet partiel de I’ INPI une acquisition
du caractére distinctif du signe PME CONSULTANTS par I'usage qu’il en aurait fait depuis
30 ans.

L’ acquisition du caractere distinctif par I’ usage de la marque suppose gqu’ au moins une
fraction significative du public pertinent identifie les produits et services concernés comme
provenant d’ une entreprise déterminée.

La cour constate que dans les pieces versées aux débats par M. X leterme PME
CONSULTANTS n’est pas employé atitre de marque pour désigner les services visés par le
rejet partiel del’INPI mais uniquement comme dénomination sociale ou nom commercial de
I’entreprise al’ exception d'un produit, un logiciel, nommé ainsi dans une correspondance
unigue de 1996.

Déslors, I’ acquisition du caractére distinctif par I’ usage ne pourra étre retenue.

Ainsi, le recours formé par M. X serargeté.

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours formeé par M. X al’ encontre de ladécision du directeur général de I’ Institut
national de la propriétéindustrielle notifiée le 9 juillet 2018,

Dit que la présente décision seranotifiée par les soins du greffe, par |ettre recommandée avec
accusé de réception aM. X et amonsieur le directeur général de |’ Institut National de la
Propriété

Industrielle.

La Greffiére La Présidente



