PARIS 6 JANVIER 1983 DOSSIERS BREVETS 1983.III1.6

Aff. GOURDAIN c/GUETTA
et  STE MICRO-SYSTEME

Brevet n° 6918008

GUIDE DE LECTURE

-LICENCE . INIUITUS PERSONAE **




I - LES FAITS

- 2 Juin 1969 :Monsieur GUETTA dépose un brevet pour la protection d'un
"contrdleur d'appel d'indicatif ‘#31léphonique”.

- :I1 dépose un certain nombre de certificats d'addition ainsi
que la marque INFORMAPHONE

-19 Mars 1976 :I1 donne licence non-exclusive de ses divers droits a la
société SICAT.

- :La société SICAT tombe en liquidation . des biens.

- 1978 :Lé syndic de la Société SICAT entre en pourparlers avec la
société MICRO-SYSTEME

-Avril~-AOUT 1978 :La dite société envisage la reprise du contrat de licence

-3 Octobre 1978 :Le tribunal de Commerce de Paris autorise le\syndic“é né-
gocier la cession du fonds de commerce avec“reprise par le
cessionnaire de l'utilisation des brevets et marques.

- :Le breveté s'oppose au projet

- :I1 assigne le Syndic es-qualitéwenrésolution (résiliation?)
du contrat de licence (ainsi que la société MICRO-SYSTEME
en contrefacon de brevet et de marque et en concurrence dé-
loyale).

-3 Juillet 1981 :Le Tribunal de Grande Instance de PARIS prononce la résolu-
tion (résiliation?) du contrat de licence aux torts de la
société SICAT représentée par son syndic .

- :Le syndic es=quali'té interjette appel

-6 Janvier 1983 :La Cour d'appel de PARIS confirme le jugement . entrepris

II-1LE DROIT

A-LE PROBLEME

a)le demandeur (GUETTA)

prétend que le contrat qui l'unit a son licencié en liquidation des biens
peut étre résilié faute d'exécution de la contre prestation due (le paiement des
redevances) .

b)le défendeur (GOURDAIN)

prétend que le contrat qui wunit le licencié en liquidation des biens au
breveté ne peut pas &tre résilié malgré la non-exécution de la contre-prestation
due (le paiement des redevances).



2°)Enoncé du probléme

Le contrat qui unit un breveté et un licencié en liquidation des bienspeut-il
8tre résilié en cas d'inexécution de la contreprestation due par le licencié (le

paiement des redevances)?

* B-LA SOLUTION

1°)Enoncé de la_solution

ey L'article 38 de la lot du 13 Juillet 1967 habilite
généralement le syndic d poursui we l'exécution des contrats
en cours, encore est-ce d la condition, non remplie en 1'es-—
péce, de fournir la prestaticn promise au breveté, c'est &
dire de payer les redewnces dues d celui-ci-"

2°)Commentaire de la_solution

Sur le point précis ici retenu, 1'arrét ne fait gu'appliquer un point indiscuta=-
ble du droit (actuel) des procédures aollectives , exprimées en termes exprés par
l'article 28 de la loi de 1967 a savoir que "le syndic conserve en cas de réglement
judiciaire ou de liquidation des biens la faculté d'exiger l'exécution des contrats
en cours en fournissant la prestation promise a l'autre partie ™. Cela étant, était-il
besoin comme le fait par la suite l'arré&t,de se demander si le fait que le contrat
aitpl étre inséré dans une opération de cession de fonds de commerce et en prendre
peut-é&tre la nature juridique , portait atteinte a 1l'intuitus personz qui est atta-
ché aw contrats de licence et fait que ceux-ci échappent & la régle de l'article 382
Sans doute, non. La logique voulait qu'on écartdr éventuellement ce jeu de l'article 38@?
agu'a ne vas l'écarter on se posidt alors,-et seulement alors,-la question de savoir
comment l'appliqguer au cas. Le probléme essentiel était, donc, de savoir si l'intuitus
pexrsonae de la licence était tel qu'il faisait obstacle & l'article 38 de la loi de
1967. Le tribunal retient une solution positive.

.

"...le brewté, a raitson du caractére essentiellement per-—
sonnel de la licence, est investi du pouwir de s'opposer
a ladite opération”.
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28 ¢ & 1'sudienve publique du 28 ocotobre 1982

ARRE? ¢ esentradietolre - prononcé publiguement par
Hensiewr POULOHY,Président, lequel a signé
1a mimute aveo Madame TOUSSAINT, greffiers

Ce litige oppose ¢

lauds GUETTA, titulaire d'un brevet d'im-
oisd le 2 mI%thmmnensun

a W ‘un hdiesbir uuphogiqu
d'addition et d'une warque

de &
o © |
2%°= Ne SOWDAIN, syndic b 1s liquidatioa de blens
ée 1a l“ sm. 1toenciée non exolusive de ces
titres 3
8

3% Ia Seeldté MICRO BYSTEME

" mg t evitigud, du
(68X, 1o Tri Grande Instanse de
tissbre, 2° sestion) a

gmantd sux torts dela std SICAT reprdsentde
m'c SOMMDATHY syndic & 1a liguidaticn de ses

18 pésslution du contrat de llcense brevet
: m‘a date du Y9 mars 1976 consenti pav

2'- AL 1a faute exelusive de Me  JOURDAIN
symdie & 1a liquidation des biens
u h soeidsé SICAT, la cessimn consentie au profit
uummmmxauwruoacu eontrét
48 Ideohes n's pu Stre rdalisde ;

- %% DIt que la sté BICAT étant en ligquidation des
Seuas denandes

prédootte: mi m‘é’?uz&aw L?
, pay par
W%mwu;

A% pEElard 18 sté SICAT wal fondée en se demande
tant en de =R mawmum son brevet 69 18008
o Bes qu' on eatvelagon de sa margue
chmaMQmmmmﬁ%

SidVd ¥ D 2@y dun



- 8% Rejeté dgalement m? ual foundde se demande
m sonsuITense déloyale & 1'encontre d¢e cette nbme
sooidtd j

6%« Dit sans objet 1la demande de Me . QOURDAIN
téds temdant B la rédalistition par 1la sté M
du aontrat de eession de la lisence dont BICAT
avait ls Windfiee )

7'«» nego é aomme mal fonddejfia demande d‘ Me ,COURDAIHN
obtenir la gu*mth ae M. GUETTA ;

8°= Ordonnd 1'éxésutien provisoire em ge qui soncerne
1a réselution du eecntrat 4u m mars 19763

g%« Dit que chasune des parties sonservert la eharge
dépeuns pur elle W,As‘ ‘
Devant . ls Cow Me GOURDAIN, m‘;g”.m:lm
reprenmnt uu W seusiliis par les
Juges, sollicite qu'il plauo A 1a Cour j§

~ dire qu'il n'y a 1oy b résolution de 1a eonses-
lia de liaenase §

2% l'autoriser l vre 1a osssion de la
lisence epn tamt qu' , 4w fords de commree |

-3% eomstater gque is vente do eo fomds do ecmmsrae

eat parfaite et condemmer IR s06idtd MICRO SYSTERME

& en payer le prix, rixd h 80,000 P ,;

4og mmmmmnt. sondasner M. QUETTA b le
garantiyr ;

5°. gondammer eslui-ei e ar0.00Q P, de dommages

 intéréts powr astion abusive j

En vole aontraire, M, GUETTA
sollseite ¢ C :

confirmation du . t, notemment en
u qu 11 = prononcé la lution du ocontrat de
licence de brevet et de margue du Ig mars IOT6
par lui consenti

3° page



é‘- par volie d'appel inscidemt, 1a condamnation de la
soaiété MICRO SYSTEME 2 lui pager ¢

a) 100,000 F, & titre 4'indenmnité ione
nelle pewr contrefagen de brevet det
de marque et powr comsurvrence ddloyale

b) 20,000 P, & u titre de 1l'article 700 du
nouvesu eode de proeédure sivile j;

Enfin, de son ¢8td la soeiétd MICRO
SYSTEME sollisite @

I°~ le débouté de Me . OOURDAIN ¢&8 qualité et de
M. GUETTA de leurs demsndes dirigées contre elle ;

2°- 1a gondammation de ceux-ei s * ou de qui d4'entre
oux mieux devra ¥ tant aux entiers dépemns qu'em
10.000 P, au_titre de l'artisle 700 &u pouvesu sode
de proadédwre edvile ;

SUR_QUOL. JA COUR..

qul s8¢ réfire au jugement vritiqué powr un pius ample
exposé des faits et de la procddure

o8 S, ’ et de llcencs
CONSIDERANT que Me GOURDAIN fait état

I°- de sa lettre dy I2 eetohre IGT8 dans Wquells 11
éorit A N, GUETTA ¢ ~ Jo suis suwr le point do cdder
le fends do geamerce Aves les brevets " ;

g pou appeesdiukive, puiaise 13 Tever (00
que pou ve ot mes
oertifiecats d addittoa).n’l pas eessé 4%0tre 1a
propriétéd de M. GUETTA )

' 2%- de sa lettre du I7 cefjobwre. I9TE dans 1le
11 éerit A son avosat ¢ " J?ai trouvéd wn aoégﬁgzur
suseeptidble de reprendrs lg fonds de aom=Eres meis
qui souhatte pouvoir utiliser ledit brevet " 3

3%« du jugement sur requfte du 30 gestolre 1978, par
lequel ls Tribhumel de Coamewce de Puris, atabunni o>
formdmart & 1'article 88 de 12 Lof I3.7.67, 1'a suterisé

8° page




i ascepter l'effre de MICRO DIFFUBION d'acquérir
ie fonds de commorce de la sté SICAT et de re-
yrondro l'utilisation des brebvets et margues

" QUETTA “ moyennant unprix de 241.8500 P,

Gi'en dépit des termes de ce
Jugement, il ne semble pas contesté gque celui-si
vigsait en r&ulit& un prejnt de cession & MICRR-
SYSTEME ;

Que dans bus oonclunioan du
31 soptembres 1982 puis A ia Barre, la société
MICRO SYSTEME fait au gentraire valeir qu'il n'a !
" Jamais $té question pour eile d'acquérir le
fonds de commerce ", mais seulement lo béméfice
du cantrat de licence j

_ 'Qna cette 3stsrtion trowve un
soutien dans les terwmes de ia lettre qu'elle adres-
sait le 24 avril I978 & Me. GOURDAIN et od elle
écrivait & ecelui~cl @ ¥ ..., nous pourrisns £
_done racheter & la société B8ICAT, par votre intere

médiaivre, sous la forme déjd dvoquée entrse
nous, le seul élément tangiblé du’elle possdde
en l'ocsurrence son sontrat avec }'invemtewnr de
1'INFORMAPHONR, M. GQUETTA §i.. " ot encere
% 11 conviendrait om sutre. de demender dans les
formes reoquises l'accord de cet inveateur au
sujet de la transmissien de som centrat de iigense
de la mecidtd SICAT A netre sociltd *

Qutells est encors confirmbeld

gar 1a Jettre do Me. GOURDAIN lui wdme du 3 selt

978 o) 41 dorit A MICRO SYSTEME : ¥ Je vous
‘demande de me faire temir rapidemsnt votre Propoe«=
sition en ce qui conserme le rachat du proeédé

NFORMAPHONE. Jeo vous ceafirme & nouveau gu'il

ppartient & la masse des coréanciers que je
représente de faire son affaire psrasonnelle des
problimes l'oppc-ant au sieur QUETTA "

‘ :§ qu'il résulte de
ce qui précdde que ‘an mois d'aoﬁt 1978,
lt'accent était mig uur l'intention de HICRO
SYSTEME d'acquériyr le bénéfics du contrat de li-
cence | qu'au contraire 4 partir d'octebre 1978,
Me. GOURDAIN prévoit une cession du fends de
commerce

5° page



Gue si l'article 38 de la Lei
du I3 Juilléet X967 habilite généralement le syndic
4 peursuivre l'exécution des cengrats em cours,
encore est-ce & la condition, mon rempliec en
1l'espéce, de fournir la prestation promise au
breveté, c'estid dire de payer les redevances dues
4 celui-ci

Que les termes de l'article X
du centrat " Les présentes conventions vaudront
"de plein droit pour les ayaats droit des parties
"contractantes em cas de mutation de propriété de
"l'une ou 1l'autre des parties contractantes, sous
“réserve de s'informer mutuellement des mutatiens
"intervenues "; démentrent qu'il a été éerit dans
la considération de 1l'éventualité d'un décéds du
braveté, de la cessien par celui-ci de son contrat.
ou du changement de contrdle de la sté SICAT ¥
mals mon pour le cas d'une cession par celle~ci
de son fonds de commerce ; qu'on n'en saurait en
tous eas déduire que les partiss omt par 1i en-
tendw retirer au contrat sem caractire 4' "intuitus
persaras "

‘ Que dis lors et &4 admettre que
l'op6rntton ouvi.ag&o a'analyse comme un transfert
du fends de commerce, le breveté, A raison dw
carastire essenticllement persomnel de¢ la licence,
osttxuvbsti du pouvoir de s'opposer A ladite eopé-
ratien |

. Qu'il était d'antant mieux
fondé A le faire que la licenmce en gquestion cons-
tituait £la principale sinen la seule valeur du
fonds de commerce (V.lettre pricitée et men
démentie dé MICRO SYSTEME du R4 avril 1978)

Que M. GUITTA aynnt ainsi des
objeations valables A oppaser su yrtjot de cession
4 la SICAT, qui ne lui apparaissait pas cemme
dun licenoid qualifié, ce quel'évinement s cenfir-
mé, a porté Pes_ sbdjections A de multiples reprises
ot sans u&bigu!t&, 4 la connaissance du Syndic
(qui a alors boritgd A SICAI la lettre précitée du
3 aoft 1978);

6* page



+ versés

Que 6'est done aves raisen et par
des motifas que l1la Cour adopte, gue le Tribumal a ¢

I°= prenonséd la réselution du contrat de 1i-
cence |

8%« retenu la grave imprudence de Me.QOURDAIN
es-qualitéd (qui a d'ailleurs en défimitive judi-
cisusement mukkufexd restitué 4 MICRO SYSTEME les
30.000 F. par dette société 4 titre d'acempte)]

Bur les d es dirigées contre lg

H]

CONSIDERANT que par des motifs gque la
Cour adopte, le Tribunaleencere exactement éecartéd
les griefs de contrefagom de brevet et de marque,
ainsi que de concurremce déloyale, artieculés par
M, GUETTA¢ contre la sociédéd MICRO-SYSTRME

Gu'eun égard & la résolution prenencée,
41 é¢het pareillement de débeuter Me. GOURDAIYN
de la demande en pajlement d'une somme de 80.000 P.
par lui dirigée contre MICRO SYSTEME

Qu'il n'existe aucune raisen peur que
M. GUETTA garantisse Me. GOURDAIN ez qualité

Qu'il »n'y & lieu de faire applicatiorn
en &a sause des dispositions de l'article 700 du
nouvea: code de prosédure sgivile

PAR_CES MOTIFS

et ceux non contraires des Premiers Jjuges %

Confirme dans toutes ses dispositions
le jugement critiqué

Laisse & ia charge de chacune des
parties les dépens par elle exposé§ j.

7° et dernidre page.






