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Les premiers jours de 1'été 1984 ont été favorables aux propriétés
intellectuelles puisque, en l'attente de textes nouveaux sur les dessins
et modeéles (1), le projet de réforme de la loi du 31 décembre 1964 sur les
marques était lancé, le 26 juin, par le Conseil Supérieur de la Propriété
Industrielle, l'Assemblée Nationale débattait, le 28 juin, de la réforme
des droits d'auteurs (2) et une loi n.84-500 venait, le 27 juin, "modifier
et campléter certaines dispositions de la loi n.68-1 du 2 janvier 1968 sur

les brevets d'invention" (3).

Au deld d'une procédure d'assistance prévue pour les personnes dému-
nies de moyens (4), ce texte, dbjet d'une navette rapide entre les deux
assemblées parlementaires (5), apporte a notre Droit des brevets une
triple réforme en instaurant une procldure d'interdiction provisoire de
La contrefacon (1), une action en déclaration de non-contrefagon (I1) et
une géndralisation de La compétence du Direteun de £'INPI en matiere de

nestawation des brevets (I111).



L)
I —(PROCEDURE D'INTERDICTION PROVISOIRE DE LA CONTREFACON

La force effective d'un droit se mesure & l'autorité et & la rapidité
des sanctions atteignant ceux qui le méconnaissent. La pratique francaise en
matiére de contrefacon des brevets a été critiquée tantdt & raison de la fai-
blesse et tantdt & raison de la tardiveté des sanctions atteignant le contre-

facteur.

Une indemnité de contrefacon mesurée aux dimensions du préjudice pou-
vant, seule, atteindre le contrefacteur, la sanction est, dans certains cas,
inférieure au profit obtenu par le fautif (6) et sa menace perd de son pou-
voir de dissuasion. Ta dépénalisationfdaﬁﬁggaggg par la plupart des commenta-
teurs (7), a, d'autre part, écarté un type particulier de sanction supplémen-
taire et, seule, une prise en compte par la jurisprudence de tous les types
de dammages ressentis par les brevet@s peut dans les faits aggraver la sanction

atteignant les contrefacteurs (8) .

Le législateur de 1984 se préoccupe du deuxiéme reproche adressé &
notre Droit de la contrefagon dans la mesure ol les lenteurs procédurales
peuvent installer un long temps entre le mament ol la contrefagon est cons-

' tatée, voire dénoncée aux autorités judiciaires, et celui ol une décision
rendue au principal peut poser les condamnations et, notamment, énoncer
l'interdiction d'exploiter la technique couverte par le brevet. Plus de la
moitié des jugements en matiére de contrefagon font l'objet d'un appel dont

le traitement prolonge sur quatre années, en moyenne, la durée d'une instance
en contrefacon. Le tribunal peut, sans doute, ordonner l'exécution provisoire
mais elle ne porte ordinairement pas jusqu'ici sur 1l'interdiction d'exploiter
(9) mais, simplement, sur le versement d'une indemnité provisionnelle et la
nanination~d un-expert. Il peut aussi prononcer une "interdiction sous astrein-
te" que la Cour, par arrét confirmatif, pourra liquider soit & compter de la

date du jugement soit & campter de sa propre décision (10).



"Dans une epoque marquie par une rapide évolution
des Ztechniques et,donc, par une erosion hapide des
innovations, cette Lenteur nend, dans une certaine
mesure, LLLusoine La protection du breveté" (11).

Missi la dix-septiéme mesure prévue en 1983 dans le plan gouvernemental
de pramtion de la propriété industrielle prévoyait-elle :

"Le titulaine d'un brevet explLoit? industriellement
en France et ayant intenté une action en contre-
gacon powrra gaire cessen La contregagon grice a
une procédure napide d'intendiction provisoine” (12}.

Pour la réalisation de cette mesure, le lé&gislateur frangais a pu rete-
nir l'espérience avortée de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1963 - inappli-
cable en matiére de propriété industrielle - dont le défaut de textes réglemen-—
taires a bloqué l'application :

"Tout commercant, Aindustrniel ou artisan qui Antro-
duit une action en néparation du préjudice subi

du fait d'actes de concwirence déloyale ou LLELCL-
fe peut, en outne, demanden, suivant une procédure
qui serna fixie pan décnet en Conseld d'Etat, que,
en attendant qu'il s04it définitivement statué au
fond, La cessation des agissements neprochls au
défendeun 304t ondonnée a titrhe provisoire el

sous astheinte comminatoine" (13).

le l&gislateur francais a &t&, sans doute, plus attentif & plusieurs

exeamples étrangers en la matiére.

Les tribunaux anglais appliquent dans les litiges en matiére de brevet
la technique de Droit camun de 1'"interlocutory injunction" :



"Aux tenmes de La Lod nelative a L'organisation
fudiciaine de La Cour Supréme (Suprime Court o4
Judicatur Act) de 1925 qui 4'est superposée & La
Lod d'organisation fudiciaine de 1973, une infonc-
tion provisoire peut éthe délivnée a chague {ods
qu'{L semble "juste et commode" au Tribunal d'en
delivren une, et La délivhance peut étre effectule
sans condltion ou a des conditions que Le Tribu-
nal considéne comme fustes.... Le facteurn Le plus
Amportant a prendre en consdidération en vue de La
décisdion d'accornder ou de refusern £'infonction
est L'equilibre des avantages et Ainconvénients
entre Les parties... L'estimation de Z'importance
du préjudice qui sera probablLement causé a une

des parnties, compare & celul probablLement causé

a L'autre par une décisdon qui 5'avene fausse
doit alors etrhe Le facteurn décisdis" (14).

La "Einstweiligeverfligung" du Droit allemand, réglée par les articles
935 et suivants du Code de procé&dure civile, permet au titulaire d'un droit
réel quelconque d'obtenir une "ordonnance provisoire" visant & faire cesser
le trouble dont il souffre. L'application de cette formule de droit camun
aux atteintes portées & des droits de brevet a été discutée mais parait au-
jourd‘'hui, admise depuis, notamment, un arrét de la Cour de KARLSRUHE du 11
juillet 1979. Cette procédure suppose, d'une part, que la violation du droit-
soit hautement probable, et, d'autre part, qu'il y ait urgence & faire cesser
cette violation. L'ordonnance provisoire en interdiction n'est pas né€cessaire-
ment accampagnée d'une astreinte mais celle-ci peut &tre demandée soit dés le
début de l'instance, soit aprés la formulation de 1'ofdonnance. La loi alleman-
de pemmet au tribunal d'exiger pour la mise en oeuvre de 1'ordonnance provisoi-
re que le demandeur fournisse une garantie ; l'article 945 du code de procédu-
re prévoit, en effet, que celui qui a obtenu une ordonnance provisoire porte

entiérement les risquesde la mesure sans qu'aucune faute de sa part n'ait a



&tre établie et Monsieur BISSINGER observe :

"La procldure hapide comporte un risque thls
8levé pour celul qui La déclenche, de se voin
condamné a des palements thes impontants avec
effet néthoactif. La procidure nrapide hestera,
donc, en matiere de contrefacon de brevet, un
Lnstuument qu' il gaut wtilisen avec beaucoup
de prudence" (15).

L'expérience américaine présente deux procédures rapides permettant

l'interdiction provisoire des contrefagons. Le demandeur en contrefagon peut,
tout d'abord, en début de procédure, recourir & l'"injonction préliminaire",
recours disponible dans presque toute action en justice devant les tribunaux.
L'accord de l'injonction préliminaire suppose "qu'il y ait une probabilite

de nBussite et afin de démontrern cette probabilité de néussite, Le demandeur
doit apporter La preuve de La validit? du brevet mentionné et de L'existence

d'une contregagon” :

"Dans La pratique, on peut Ldentifien deux situa-
tions dans Lesquelles Les tribunaux thouvent ré-
gulienement que Le demandeur a démontré La vali-
dite d'un brevet d'une manitre satisfaisante :

. quand Le brevet a déja fait £'objet d'une pro-
cédure en fjustice et que Les arguments contre La
validiLte ont 12 nejetes ;

. quand Ze brevet a 218 accessible au pubfic pen-
dant un centain temps et a fait L'objet d'un ac-
quiescement générnal (preuve par manque de contes-
tation, succls fginancien du brevet, demande de
Licence, absence de concurrents...)".



La loi exige, d'autre part, un "préjudice irréparable" :

"En général, Le tribunal considire que Les dom-
mages peuvent étre caleulds dans une action en
contregacon et neprisentent un hecourns adéquat.
1L gaut donc apportern La preuve que Les dommages-
intenets ne seralent pas satisfaisants : cas, par
exemple, ol Le contrefacteurn nisque de n'éthe pas
solvable a La gin de La procldure, od Le deman-
deuwr awrailt perndu un avantage commercial Lmportant,
ol La contregagon concernée awralt pu Lnciten
d'autrnes personnes a devenin contrefactewrs, ou
bien encone oi Les bénéfices Znormes escomptis
awralent rendu effectivement thés difgficile Le
calewl de dommages-intenéts".

Le prononcé de l'interdiction d'exploitation peut &tre subordonné par
le tribunal "aux conditions qu'il estime naisonnables" et, notamment, & la
constitution d'une caution "d'un montant que Le tribunal fjuge suffisant powr
pouvoir indemnisern L'autre partie au cas od celle-cl auwralt gain de cause a4
La in de La procédure" :

"En conclusion, on peut dire que L£'infonction
préliminaine est thes efficace mais qu'elle est
nelativement plus difficile a obtenin dans Le

cas d'une contrhefacon d'un brevet qu'a Lroccasdion
d'un autrhe £itige” (16).

On relévera, par ailleurs, la possibilité pour 1'International Trade
Camnission de prononcer l'interdiction provisoire d'importation d'un produit
jugé contrefaisant. Il s'agit d'une procédure administrative qui a, notamment,
été utilisé@e par les industriels américains pour freiner la pénétration du
marché par des objets jugés contrefaisants en provenance du Sud-Est asiati-

que (17F.



D'autres expériences en Beligique, au Danemark, et en Italie, notamment
(18) ont pu, &galement, servir d'exempleset pourront étre observées avec profit

dans le futur.

Les travaux préparant la convention relative & la contrefagon du brevet
camunautaire se sont, &galement, préoccupés de l'introduction de 1'injonction
provisoire de non-exploitation et, orientant cette réflexion, Me MATHELY s'est

montré favorable & pareille réception en maintenant de grandes protections :

"Si £'on devalt imstituern en Drodlt communautaire
Le systeme des Ainfonctlons provisoires, encone
faudrait-LiL que Le prononce de ces Linfonctions
provisoines fut garantl par deux précautions :

. qublles ne solent imposées que dans Le cas oil
un trouble {wlparable du breveté Le requiert ;
. qullles ne solent famais imposées s4 elles
doivent causern au contrefacteur un troublfe in-
reparable" (19]).

Tenant compte de ces expériences et de quelques autres, la réforme du
27 juin 1984, utilisant tel un Bernard-l%.ermite un dispositif vac :ant depuis
1978, a introduit -~ Wnarticle 54 nouveau dans la loi des brevets :

"Lonsque Le tribunal est saisd d'une action en
conthepacon sur Le gfondement d'un brevet failsant
L'objet en France d'une explodltation indusitrielle
effective et sénieuse, son président, saisd et
statuant en La forme des néfends, peut intendinre

a titne provisoine sous astheinte La pournsuite des
actes arguls de contrefacon des Lors qu'ils entrad-
nenadent un préfudice difficilement néparable et
que L'action au fond Lul apparalt sérieuse.

La demande d'intendiction n'est admise que 44
L'action en contrefacon a eté engagée dans un bref
défal a compten du journ ol Le brevet?é a eu connais-
sance des faits sun Lesquels elle est fondée.

Le président du trnibunal peut subordonnern £'inten-
diction a La comstitution par Le demandeur de ga-



~

nanties destinies & assurer L'indemnisation éven-
tuelle du préfudice subi parn Le défendeur s4 £'ac-
tion en contregacon est ultérnieuwrement fugée non
gondée",

Ce texte est d'application immédiate & raison du principe général de
solution des conflits de loisdans le temps qui décide l'effet immédiat des

textes en matiére de procédure (20).
Ce texte met, ainsi, & la disposition du breveté un nouveau moyen pro-

cé&dural dont il convient d'envisager, tour & tour, les conditions (A), les
efpets (B) et les necowns (C).

A - LES CONDITICNS DE L'INTERDICTION

Le législateur doit concilier deux préoccupations contradictoires de
défense des intéréts du breveté, d'une part, et de défense des intéréts tout
aussi respectables d'un industriel défendeur en contrefacon, d'autre part.
S'il est, en effet, légitime d'obtenir, le plus tét possible, la sanction du
droit du breveté et l'interdiction corrélative de toute exploitation contre-
faisante, il est tout aussi légitime de ne pas é&largir 1l'objet du droit de
brevet et de respecter l'activité industrielle licite d'un opérateur. Le souci
d'harmoniser ces soucis antagonistes a guidé le législateur dans 1'énoncé tant
des conditions de fond (1°) que des conditions de forme (2°) de 1'interdiction.

1°) Les conditions de fond

Les conditions de fond concernent tant le demandeur en justice (a) que
le défendeur (b).
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a) Les conditions relatives au demandeur en interdiction

La loi reconnait l'accés & la procédure d'interdiction provisoire &
"¢'auteun d'une action en contrefagon”, titulaire du brevet ou licencié
agissant dans les conditions de l'article 53 §2 et §3.

L'action en contrefagon doit &tre engagée sur la base d'un "brevet"
délivré et point seulement d'une demande. Si, aux termes de l'article 55 al.3
de la loi de 1968, l'action en contrefacon peut &tre engagée sur la base
d'une simple demande pour autant que les-conditions propres & la constitu-
tion de l'acte de contrefagon sont réunies, l'introduction de la procédure
en interdiction provisoire suppose la délivrance. Cette derniére condition
pourra &tre réalisée au cours de la procédure d'action en contrefagon. Elle
s'inspire des pﬁécédents étrangers généralement développés dans des lé&gisla-
tions pratiquant la délivrance contrdlée des brevets d'invention. Le maigre
pouvoir de rejet de 1'INPI offre moins de justification au transport de la
régle en Droit frangais ; plaident, toutefois, pour celui-ci, l'intéré&t pour
le juge saisi de connaitre l'avis documentaire et, surtout, sans doute, l'ap-
plicabilité de cette procédure aux brevets délivrés par 1'Office Européen
des Brevets au terme d'un tel contrdle, qui produisent ou produiront leurs

effets en France.

L'action dont il s'agit doit, en effet, avoir &té engagée "sur Le fon-
dement d'un brevet faisant £'objet en France..." ; il peut, donc, tout aussi
bien s'agir d'un brevet frangais que d'un brevet europ@en en tant qu'il dési-

gne la France et, éventuellement, demain, d'un brevet camwnautaire.

La procé&dure en interdiction provisoire sera, enfin, réservée & 1'hypo-
thése oll l'invention brevetée fait l'objet, chez nous d'une "exploifation in-
dustrnielle effective et strnieuse” par le titulaire du brevet ou un licencié.
L'exploitation requise s'entend assurément de l'exploitation pour fabrication.
Le terme "application industrielle" qui figurait dans les premiers-textes a
été écarté au profit de celui d'"exploitation industrielle" qui a, notamment,



11

‘un sens trés précis au regard de la jurisprudence appliquant 1l'obligation
d'exploitation de 1l'invention brevetée et sanctionnant son défaut, hier

par la déchéance, et, depuis longtemps désormais, par la procédure de li-
cence obligatoire (21). C'est, donc, uniquement dans la mesure ol 1l'inven-
tion brevetée fait l'cbjet sur le territoire francais d'une activité de
fabrication que l'article 54 pourra étre mis en oeuvre ; l'importateur en
France n'y aura point accés ; le souci protecteur de l'activité industrielle

nationale est manifeste (22).

La loi se soucie, également, du sérleux de La demande & travers 1'opi-
nion que le Président du Tribunal peut en avoir. Il ne prononcera l'interdic-

tion que si "£'action au fond Lul apparalt sérnieuse’

"Cotte condition, bien connue dans notre Dhoif,
Anvite Le Président du Trnibunal & examines,
avant de prononcer L'interdiction provisoire,
84 Les moyens présentés a L'appud de L'action
au gond sont tels que cette action a des chan-
ces serleuses d'aboutin, notamment compte tenu
de La natune des actes arguds de contregagon
et du caracterne "sérnieux" du brevet'" (23).

Cette exigence que l'on rencontre dans les expériences étrang@res dont
le législateur francais a retenu l'enseignement suppose qu'une véritable ins-
truction du prcabléme au fond soit assurée, rapidement sans doute, par le juge
de l'interdiction provisoire et qu'il considére tant les chances de succés de
la fréquente demande reconventionnelle en annulation opposée par le défendeur
que celles de l'action principale en contrefagon engagée par le breveté. Dans
ces conditions, il apparait que les problémes extrémement délicats liés tant
d l'appréciation de 1l'annulation d'un brevet qu'a celui de sa contrefagon de-
vront &tre examinés par le juge, trés tbt, sur cet incident de procédure. L'am-
pleur, la difficulté, les délais nécessaires au traitement de ces questions

freineront le réglement de ces demandes.
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Le juge n'accordera, enfin, l'interdiction provisoire que dans la
mesure ol le breveté serait menacé, & défaut d'interruption immédiate,
d'un "prejudice difficilement réparable". Le législateur n'a pas suivi
1l'expérience américaine exigeant un "pré&judice irréparable" dans la mesure
ol notre Droit francais admet comme principe de départ que tout dammage
est susceptible de réparation et l1l'on songe, sur ce point, & toutes les
discussions classiques engagées, voici plusieurs dizaines d'années, sur
la possibilité de réparer un dammage moral. Ce n'est, pa conséquent, que
dans la mesure ol le préjudice qui menace le breveté rique d'étre "diffici-
lement" effacé par l'allocation d'une indemnité que 1'interdiction provi-
soire pourra étre décidée. On peut, déja, s'interroger sur les situations
de fait auxquels le juge appliquant l'article 54 reconnaitra pareille qua-
lité. Sur ce point, les travaux préparatoires ne donnent guére d'informa-
tions (2M).

b) Les conditions relatives au défendeur en interdiction

Le défendeur a la procédure en interdiction sera le défendeur &
l'action principale en contrefagon. Peu importe la nature des actes pour-
suivis et peu importe, donc, qu'ils impliquent ou non un élé&ment moral .
la connaissance du caractére contrefaisant des activités & venir. L'interdic-
tion d'exploiter, qu'elle soit provisoire ou définitive, ne vise pas le passé

came le prononcé de domages et intéréts mais bien le futur.

2°) Les conditions de forme

L'exigence essentielle tient & 1'"introduction d'une action en contre-
5a¢0n“dont la demande en interdiction provisoire apparait camme une suite,
immé&diate ou différée ; la procédure é&tudiée n'est pas une procédure autoname ;
c'est un incident d'une procédure en contrefagon. Les problémes de campétence
n'ont, en conséquence, aucune originalité et les magistrats de la juridiction
saisie au principal seront campétents & l'endroit de l'incident. Pour les
mémes raisons, les conditions de délais énoncées par la loi tiennent & l'intro-

duction de l'action en contrefacon et point de la demande en interdiction
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provisoire. L'article 54 alinéa 2 exige que "£'action en contrefacon ait été
engagée dans un bref délal a comptfer du fourn ot Le brevetd a eu connalssance
des faits surn Lesquels elle est fondée”. Du point de vue des délais, par con-
séquent, une distinction doit é&tre faite : l'action en contrefacon doit &tre
engagée dans un délai de trois ans & campter de l'accamplissement des actes
de contrefacgon ; tel est 1l'enseignement de l'article 58 de la loi des brevets
en matiére de prescription des actions en contrefagon "par thodis ans a4 compier
des faits qui en sont La cause'". La demande en interdiction d'exploitation ne
pourra étre formée que si pareille action en contrefagon "a 2té engagée dans
un bref délail a compter du fourn ot Le brevet? a eu connalssance des failts sun
Lesquels elles est fondée” ; il ne s'agit plus d'un délai relativement long
camme un délai de trois ans mais d'un "bref défal" ; le point de départ de ce
"bref délai" ne réside pas, en revanche, dans la date d'accamplissement des
faits suspects mais dans la date & laquelle "fe brevet? a eu connaissance’” de
ces faits. Il serait, en effet, anormal qu'un titulaire de brevet qui a toléré
pendant plusieurs mois des actes de contrefagon, veuille "biusquer une décision
du Président du Tribunal" (25). L'appréciation de ce délai sera confiée a la
sagesse du Président du Tribunal. En revanche, nulle condition n'est établie
quant, au délai séparant 1'introduction de l'action de la demande en interdic-
tion provisoire. La solution s'imposait dés lors que l'action en contrefagon
peut &tre engagée sur la base d'une demande alors que la requéte en interdic-
tion suppose une délivrance dont la date ne relé&ve pas de la volonté du bre-

veté.

Les conditions de forme mises au traitement de pareille requéte en
interdiction tiennent, essentiellement, au choix inéluctable d'une interven-—
tion judiciaire et, plus particuliérement, & celui de la procédure des réfé-
rés. La volonté du législateur a été, bien évidemment, de profiter des accé-
lérations de procédure que permmet la technique des référés pour obtenir 1'in-
terdiction de la poursuite des actes suspects de fagon anticip@e au regard
de la décision judiciaire finale. Les r&gles ordinaires de cette procédure
devront &tre respectées. Le juge des référés sera le Pré&sident du Tribunal
spécialisé en matiére de brevets saisi de l'action en contrefagon'confor—

mément & 1l'article 68 de la loi des brevets. Notons, toutefois, 1'observation
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suivante de 1l'exposé des motifs & 1'Assemblée qui tient compte de la gravité

PR < oA . . iaa
des intéréts en présence de la gravité de la mesure sollicitée :

"En ce qui concerne La procédure, L y a Lieu de
noten que, confonmément au Drnolt commun du re§eé-
né, Le texte adopté par Le Sénat pemmet au Pré-
sdident du Tribunal de grande Ainstance compétent,
s04t de statuen seul, s0it de renvoyern L'afgaire
devant La fommation coflégiale" (26).

En ce dernier cas, la camposition de la juridiction serait constante
qu'elle statue sur la mesure provisoire ou qu'elle statue sur l'action au
ford... sauf & considérer les changements de personnes qui peuvent intervenir
dans la composition d'un tribunal entre le jour de la mesure provisoire en
début de procédure, ordinairement, et le jour de la décision au fond qui peut

intervenir plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard.

B - LES EFFETS DE L'INTERDICTION

Si la juridiction canpétente rejette la demande en interdiction provi-
soire, la procé&dure principale au fond se poursuivra sans autre perturbation
et on ne saurait inférer de la décision négative prise par le Tribunal un
préjugé permettant d'augurer le rejet de l'action en contrefacon. Le fait que
la condition de sérieux de l'action au fond ne soit pas apparue au manent de
la demande en interdiction provisoire n'empéche pas que, par la suite, au

cours des débats judiciaires, le breveté parvienne.d convaincre les juges.

Il se pourra, aussi, que le tribunal estime les corditions réunies et
se prononce positivement sur la demande dont il a &té saisi. Sa décision
&noncera dans tous les cas une cbfigation pour Le dégendeurn condamné (1°) et;
éventuellement, . une obligation pour Le demandeur victornieux (2°).
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1°) L'cbligation du défendeur condamné

L'obligation du défendeur condamné sera une obligation de ne pas faire,
l'obligation de ne pas poursuivre les actes argués de contrefacon, quels
qu'ils soient. Dans l'attente de la décision au ford, le défendeur devra, par
conséquent, arréter son exploitation industrielle par fabrication ou utilisa-
tion, ou cammerciale, par introduction notamment, de l'invention brevetée.

La prohibition peut étre élargie aux actes d'autres natures - importation et
point seulement fabrication, par exemple - portant sur les mémes objets.

Le problame de la durée de cette obligation se pose. Il s'agit, tout
d'abord, de son point de départ qui sera, en principe, la date de la déci-
sion judiciaire l'ordonnant, éventuellement corrigée par le jeu des recours ;
On peut admettre, toutefois que le juge accorde des délais d'abandon de 1'ex-
ploitation comme il peut le faire dans sa décision finale, en décidant, par

.

exenple, que les astreintes ne cammenceront & courir qu'@ campter d'une date

distincte de la date de prononcé de la décision (27). Il s'agit, également,

de son point d'arrivée qui est la date de la décision au fond. Des collisions,
de traitement délicat, pourront se présenter au cas oll, aprés la mesure d'inter-
diction provisoire, le jugement rejetant l'action en contrefacon serait frappé
d'appel : dans l'attente de choix judiciaires prbbablement bien"éloignés, les
spécialistes de Droit judiciaire privé pourront conclure-d la prolongation auto-

matique des mesures d'interdiction prévues jusqu'au prononcé de la décision

d'appel.

Le respect de cette obligation de ne pas faire pourra &tre renforcée par
le prononcé des astreintes qui parait méme de droit si 1l'on s'en tient aux
termes de l'article 54 qui prévoit que le président "peut interdire & titre
provisoire sous astreinte", sans atténuation. Le Sénat avait choisi de retenir
1'expression d'"astreinte comminatoiré". Le qualificatif a &té &carté au cours
des débats devant 1l'Assemblée nationale et l'astreinte peut, par conséquent,
étre aussi bien provisoire que définitive ; il appartiendra au Tribunal d'en
décider. Les tribunaux appliqueront en la matiére l'expérience des astreintes

qu'ils ont développée:r dans les condamnations ordinaires pour contrefacon (28).
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2°) L'obligation du demandeur victorieux

L'article 54 alinéa 3 nouveau accorde au Tribunal la faculté de subor-

donner la mesure d'interdiction provisoire & la constitution de garanties :

"Le Présdident du Tribunal peut subordonnern £'in-
tendiction a La constitution par Le demandeur de
garanties destinies a assurern L'indemnisation

dventuelle du préjudice subd par Le dégendewr 44
L'action en contrefacon est ultérnieurement fugée

non fondée”.

Le Sénat avait prévu le devoir pour le Tribunal de procéder ainsi et
retenait, par conséquent, la généralisation de cette formule. L'Assemblée
nationale a préféré une formule plus légére. Cette mesure sera le régulateur
fondamental de ces procédures. Si les tribunaux ne recouraient qu'épisodique-
ment & cette exigence ou se satisfaisaient de garanties faibles, la pratique
de cette action se développerait. Elle sera freinée si les tribunaux subordon-
nent trés fréquemment l'action du breveté & la conditution de pareilles garan-
ties et certains font remarquer qu'elle réserverait la pratique de cette action
aux brevetés disposant de moyens financiers suffisament élévés pour consigner,
pendant de longsmois, voire des années, une samme importante ; cette observation
est exacte et explique justement les allégements finalement retenus par le texte
l&gislatif (29).

La question peut se poser de savoir quelles sont les garanties suscepti-
bles d'dtre requises et fournies. Le dépdt de fonds & un campte: bloqué auprés
d'une banque représentera’ -, trds certainement, la meilleur formule. Elle n'est
pas exclusive de toute autre, des garanties personnelles camme une caution,
voire des garanhties réelles comme un nantissement de fonds de commerce ou une
hydthéque sur des biens immobiliers pourrait &tre retenue... voire (pourquoi
pas ?) la mise en gage du brevet (30). On peut, rapidement s'interroger sur le
point de savoir si le défendeur pourrait exciper de la non constitution de la
garantie par le breveté pour se soustraire & l'obligation de non exploitation

fixée par le juge. C'est, sans doute, une réponse négative qui devrait é&tre
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donnée. Tout au plus pourrait-on envisager la possibilité pour le défendeur
de saisir le juge des référés en "main levée" de 1l'interdiction provisoire
qu'il a prononcée si le demandeur, de son cbté, ne satisfaisait pas aux

exigences posées par 1l'ordonnawe.

C - LES RECOURS SUR L'INTERDICTION

L'ordonnance de ré&féré est susceptible de recours et la décision prise
par le juge des ré&férés pourra &tre contestée devant la Cour d'aopel dans les
termes ordinaires de recours contre les mesures de référés, tant par le deman-
deur éconduit que le défendeur condamné (31). Il y a lieu, sur ce point, de
noter que, dans ce cas, l'appel est suspensif (32). Le défendeur en contrefa-
¢on désireux de faire trainer les choses pourra frapper d'appel la mesure
d'interdiction provisoire énoncée contre lui ; bien entendu, le volume des
actes de contrefacon ultérieurement sanctionnés par 1'octroi d'une indemnité

se trouvera accru par la poursuite de son exploitation.

L'article 54 in fine envisage le régulateur‘a terme de ces actions en
interdiction provisoire. Il vise le cas ol la décision provisoire aurait don-
né satisfaction au demandeur ultérieurement éconduit par la décision définiti-
ve. Le défendeur en contrefagdn pourra, en effet, ajouter & l'arsenal de ses
répliques ordinaires comme la demande reconventionnelle en annulation de bre-
vet et les défenses au fond contestant 1l'un des éléments constitutifs de 1l'ac-
te suspect, une demande reconventionnelle en réparation pour procédure abusive.
Il faudra, encore, bien s'entendre car le texte cité parait se situer au-deld
des formules habituelles d'abus du droit d'ester en justice. Le texte subordon-
ne, en effet, l'accord d'une indemnité@ non pas & la faute comise par le breve-
té dans le déclenchement de la procédure en interdiction provisoire mais & la
seule condition que "2'action est ultrieurement fugée non fondée” ; le breve-
té, provisoirement victorieux,ne pourra pas, ultérieurement, s'autoriser de ce
que le tribunal avait, initialement, considéré son action camme sérieuse. On
ferait inutilement savoir que le tribunal s'est, également, tramp@ ; il n'est
pras question pour le défenaeur de demander des indemnités au service public de
la justice mais uniquement au particulier qui a suscité la mesure qui'lui a

fait grief. Dans ces conditions, par conséquent, le dé&fendeur pourra en cas
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d'interdiction provisoire demander une indemnité qui sera distincte de 1'indem-
nité qu'il recherchera par la voie classique de l'action en abus de droit d'es-—
ter en Jjustice, l'action en réparation pour action abusive en contrefacon. En
obtenant, de bonne foi , l'interdiction provisoire d'une activité que le juge
tiendra, finalement, pour réguliére, le breveté a initié un risque dont il doit,

a défaut de faute de la victime, supporter la charge définitive.

IT - L'ACTION EN DECLARATION DE NON CONTREFACON

La dix-septiéme mesure présentée au Conseil des ministres, le 3 aofit
1983, retenait, également, le projet suivant présenté en camplément de l'action

en interdiction provisoire de contrefacgon :

"Conndlativement, La secunité juridique des entre-
prises sena améliorie en Leur donnant La possibi-
Lite de veniflen plus aisiment qu'elles ne sont
pas conthefactrices”.

Le projet de loi note cette relation :

"Contrheparntie du henforcement des droilts du breve-
te, V'anticke 2 du projet, afoutant un arnticle 58
bis nouveau a La Lod du 2 funvdiern 1968, vised
accrodlthe La sBcurnité des entheprises de bonmne fod
qui peavent parfols hesditer sur Le point de savoir
84 un brevet fait ou non obstacle 4 une pabrication
qu'elles se proposent d'entreprendre (33).

La formule francaise s'inspire des précédents de quelques voisins et

d'expériences en cours de mise en place :

"Des actions en déclaration de non contrhefacon
de méme nature que celle proposée au présent
article, existent dans plusieurns pays ewropens,
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s04i%t en application des regles générales de La
procldure civile (Republique Fédérnale allemande),
504t en application de regles propres au Drolt

des brevets (Grande-Bretagne, Autrniche).

Engin, Le principe d'une telle action a &té ne-
cemment retenu par Le Comite Intérnimaire institul
pour préparer L'entrnie en viguewr de La Convention
de Luxembourg relative au brevet communautaire"
(34).

Ile texte, introduit en article 58 bis dans la loi des brevets d'inven-
tion, tient campte de ces différentes expériences et &loigne toute possibilité
d'écart entre les mesures applicables aux brevets frangais ou européens et aux
brevets commnautaires en tant qu'ils s'exercent et s'exerceront sur le territoi-

re francais :

"Toute personne qui fustifie d'une exploitation
industrnielle surh Le terrnitoire francals ou de
préparatifs effectifs et sérleux a cet effet, peut
Lnvitern Le titulaire d'un brevet a prendre parti
s L' opposabi it de son tithe a L'égand de cetfe
exploitation dont La description Lui est communi-
quee.

S{ Ladite personne conteste La nlponse qui Lul est
faite ou 84 Le Titulainre du brevet n'a pas pris
parti dans un déladl de thods mois, elle peut as-
signen ce dernien devant Le tribunal poun faire
fjuger que Le brevet ne fait pas obstacle a £'ex-
ploitation en cause, et ce sans préjudice de
L'action en nullite du brevet et d'une action
wltirnieure en conthefacon dans Le cas ol £'explol-
tation n'est pas rnéalisée dans Les conditions 4pe-
clfiles dans La descrniption visée a £'alinla pre-
cédent.
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Les depens affirents a L'action institude a
L'alina précédent sont a La charge du deman-
deun'.

L'application dans le temps de ce texte ne souléve pas de probléme
et depuis, environ, le ler juillet 1984, date d'entrée en vigueur de la loi
que nulle disposition ne différe et dont la mise en oceuvre ne suppose pas
la publication des textes ré&glementaires annoncés, les actions en déclara-

tion de non contrefagon peuvent &tre portées devant les tribunaux.

Moins camplexe que la précédent, l'étude de cette action suppose, &ga-
lement, l'observation de ses conditions (A), effets (B) et necouwrs (C).

A - LES CONDITIONS DE L'ACTION EN DECLARATTON

Nous distinguerons, sans grande originalité, entre conditions de fond
(1°) et conditions de forme (2°).

1°) les conditions de fond

Les conditions de fond tiennent au demandeur (a) et au défendeur (b)

a pareille action en déclaration de non contrefacgon.

a) Les conditions relatives au demandeur

L'intérét & agir en justice exigé de tout demandeur devant les tribu-

naux est précisé par l'article 58 bis alinéa 1 nouveau.

g Le demandeur devra justifier d'une "exploltation industriefle", qui
sera, comme nous l'avons plus tét observé, une action de fabrication dont
la loi ne requiert, alors, ni effectivité ni sérieux, sans qu'il y ait lieu,
pensons-nous, d'en tirer conséquence. Nous noterons que l'importateur ou le
candidat importateur sur le marché francais de produits fabriqués & l'é&tranger
ne pourra pas demander au tribunal de se prononcer sur le caractére non contre-

faisant des objets introduits qu'il cammercialise ou entend cammercialiser sur
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notre territoire. Le demardeur pourra, également, s'autoriser "de paéparatifs
efpectifs et sérnieux a cet effet”. On retrouve sur ce point 1'expression méme
de l'article 32 de la loi des brevets relatif aux licences obligatoires sauf
que l'exploitation ou les préparatifs & cette fin sont, aujourd'hui, exigés

de l'adversaire du brevet et non de son titulaire comme dans le texte cité et
vise la fabrication de produits extérieurs au brevet et point de produits cou-
verts par celui-ci. Cette exigence implique que 1l'industriel ait déja effectué
des investissements sérieux en vue de l'exploitation de 1l'invention ; pareille
action ne devrait pas étre engagée au début des préparatifs de 1l'industriel. On
peut considérer que le sérieux de son action sera révélé par les investissements

réalisés.

Il faut, bien entendu, que cette exploitation ou ces préparatifs se dé-
veloppent sur le ferrifoire grancals puisque c'est uniquement de ce territoire

et des brevets le couvrant que le législateur de 1984 se soucie.

Le succés de l'action suppose, enfin et surtout, que le demandeur éta-
blisse le caractére non contrefaisant de son exploitation, que ses actes, réa-
lisés ou préparés,ne valent pas - ne vaudront pas - actes de contrefacon (35).
Dans la majorité des cas, le demandeur établira le défaut d'élé&ment matériel de
la contrefagon ; il prouvera que ses produits ou procédés, voisins sans doute
des produits ou procédés couverts par le brevet: , &chappent & celui-ci et ne
reproduisent point son enseignement (36). Il pourra, également sans doute, éta-
blir le défaut d'élément 1légal de la contrefagon en faisant valoir un bé&néfice
de possession personnelle antérieure (37) ; on peut imagyner le propriétaire
d'une entreprise qui, pour la céder avec le bénéfice de possession personnelle,
établirait l'existence et 1l'autorité de celui-ci. On voit mal, en revanche, une
action engagée sur la base d'un él&ment moral défaillant, celui-ci consistant
dans la connaissance par l'auteur des actes de cammercialisation ou d'utilisation,

du caractére contrefaisant de 1l'objet breveté (38).

b) Les conditions relatives au défendeur

L'action doit é&tre engagée contre le titufaire du brevet seul et point
contre son licencié exclusif sur le territoire frangais s'il s'agit, par exem-

ple, d'un breveté étranger.
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Il doit s'agir d'un brevet et point d'une simple demande de brevet.
Les conditions plus haut rencontrées se retrouvent au niveau de 1l'article 58

bis.

Le brevet dont le défaut d'effet est ainsi recherché@ sera un brevet
visant La France et peut &tre aussi bien un brevet frangais qu'un brevet euro-

péen désignant la France voire, demain, un brevet cammnautaire.

2°) Les conditions de forme

La natwre (a) de l'action appelle cbservation tout autant que son
négime (b).

a) La nature de l'action

La nature de l'action introduite par la réforme de 1984 est désignée
par son intitulé d'"action en déclaration de non contrefacgon". L'exposé des

motifs accampagnant le projet de loi & l'Assemblée cbserve :

"Ce type d'action préventive ou déclaratoire
intentie en L'absence d'un vénitable Litige,

n'est pas trhes repandu en drolt grancals. Ce-
pendant, Les textes et La jurnisprudencel'admet-
tent dans Les cas ol une personne fustifie d'un
néel Ainténét a demander que sa situation 504t
fudiciainement définie :

. action déclaratoine de nationalite (ant.129 &
131 du code de La nationalite),

. action en désaveu de paternité (ant.326 du code
clvid),

. action admise par La junisprudence, {ntentée par
un fermien en vue de faire déclarer judiciairement
qu'il a bien La qualite de preneur".
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Jusqu'ici en effet, 1l'industriel qui s'interrcgeait sur la portée
d'un brevet avait & sa disposition 1l'action principale en annulation (39)
mais n'avait pas l'action en déclaration deoQ?osabilité du bfevet d ses
actes d'exploitation. C'est cette possibilité, autrefois refusée, qui lui
est aujourd'hui accordée par le nouvel article 58 bis de notre loi des

brevets.

b) Le ré&gime de l'action

Le régime de cette procédure camporte un temps amiable et un temps

judiciaire.

Le temps amiable est prévu par les deux premiers alinéas de l'arti-
cle 58 bis nouveau. L'échange entre 1l'industriel et le breveté débute par
une démarche ol le premier invite "fe titulaire d'un brevet a prendre parti
sun L'opposablLite de son titrhe @ L'egand de cette exploiltation dont La
descniption Lul est communiquée" ; cette piéce sera essentielle puisque, en
fait, c'est & son &gard que le breveté établira son opinion et que, en droit,
c'est & son &gard, également, que le débat judiciaire se développera, se
concluera et produira ses effets. On peut imaginer que, pour s'assurer de
l'exactitude de cette description, le breveté fasse procéder & une saisie-
contrefacon ; en ce cas, le débat judiciaire sera délimité par le procés-—
verbal de saisie. Le titulaire du brevet dispose d'un délai, assez bref, de
trois mois pour répondre & pareille initiative. Si le breveté reconnait, for-
mellement, que les produits ou procédés exploités par 1l'auteur de cette ini-
tiative n'entrent point dans le champ de son brevet, 1'industriel aura satis-
faction et nul développement procédural ne s'en suivra. On peut s'interroger sur
l'autorité de pareille reconnaissance. A notre avis, elle ne vaut pas transac-
tion et le breveté pourrait ultérieurement considérer s'&tre trampé dans 1'in-
terprétation de son brevet et engager une action en contrefacon. Seule,la bon-
ne foi de 1'industriel, alors défendeur en contrefagon, pourrait résulter de
la déclaration premiére mais nous savons qu'en cas de fabrication, l'acte de
contrefacon ne suppose pointdélé&ment moral. L'industriel ayant obtenu satis-

faction dans cette premiére démarche doit,donc, savoir qu'il ne bénéficie pas
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d'une protection absolue mé@me si celle-ci est extrémement intéressante. Cette
protection serait inférieure & celle que lui obtiendrait une licence, gratui-
te ou onéreuse, accordée par le breveté. Mais la rechercher autrement qu'a
titre subsidiaire - solution conseillée - suppose une démarche inverse de
1'industriel, admettant, alors, que son activité entre dans le damaine réservé
au breveté. Il se peut aussi que le breveté affirme le caractére contrefaisant
des actes réalis&s ou préparés par le demandeur ; l'article 58 bis al.23as-
simile 1'hypothése du silence observé, trois mois durant, par le breveté sol-
licité et qui ne saurait &tre assimilé & une reconnaissance du caractére non
contrefaisant de 1l'exploitation engagée par 1'industriel concerné (40). Dans
ce cas 13, la phase amiable aura échoué& pour 1l'industriel qui en aura pris

1'initiative.

Le temps judiclaire pourra, alors, s'ouvrir. L'industriel éconduit par
le breveté aura, en effet, la faculté de mettre en oeuvre la procédure introdui-
te par l'article 58 bis nouveau. Le tribunal campétent sera le tribunal de la
contrefagon en application de l'article 68 bis de la loi des brevets. Nul dé-
lai de saisine n'est requis aprés l'expiration de la phase amiable. La procé-
dure sera la procédure ordinaire et, bien entendu, les régles du référé pré-
vues par l'article 54 n'auront aucune raison de s'appliquer avec l'article 58

bis nouveau.

B - LES EFFETS DE L'ACTION EN DECLARATION

Dans son action en déclaration de non contrefacon, l'industriel peut
gchouen (1°) ou néussirn (2°), étant entendu que, dans 1l'un et l'autre cas, il

devra supporter "les dépens afférents & l'action " :

"L industnied qui souhaite se vodrn accorder par
Le trnibunal une sorte de droit a une exploditation
Andustriielle trhanquille peut assumer La conthepar-
tie financiene, repriésentée par Les dépens, de
L'octnod de ce drolt" (41).
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Le Rapporteur & l'Assemblée a précisé la ré&gle posée par l'article 58
bis al.3 :

"1Z convient de Limiter La prnise en charge obli-
gatoine par Le demandeur aux seuls dépens, etant
précise, en outre, qu'en application du droit
commun (ant.700 du nouveau Code de procédure ci-
vile), "Lorsqu'il paroiit equitable de Laissern &
La charnge d'une partie Les sommes exposées par
elle et non comprises dans Les dépens, Le juge
peut condamner L'autre partie a Lui payer Le
montant qu'il détermine” (42).

1°) Premiére hypothése : échec de 1l'action

L'industriel peut, tout d'abord, &chouer et se heurter au refus par le
tribunal de reconnaitre ses actes d'exploitation, réalisés ou préparés, came
réguliers et non contrefaisants. Sa demande, principale, sera, alors, écartée
camne non fondée. Si le breveté, défendeur & cette action, n'a pas formé de
demande reconventionnelle en contrefagon, le breveté n'cbtiendra pas, faute
de les avoir demandées en temps utile, les mesures sanctionnant les actes du
demandeur principal autant, bien entendu, que ceux-ci puissent consgituer des
actes de contrefacon, de simples préparatifs n'ayant point cette qualité. Une

seconde procédure, principale en contrefagon, sera, alors, nécessaire.

Bien plus fréquemment, pensons-nous, le breveté aura formé une demande
reconventionnelle en contrefagon. La guastion se pose, seulement, de savoir a
quel moment ultime la demande reconventionnelle en contrefagon pourra &tre for-
mée par le breveté : pour que la demande principale et la demande reconvention-
nelle puissent é&tre traitées en méme temps, elle dévra intervenir avant que le

jugement se pronongant sur la premiére demande soit intervenu (43).
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2°) Deuxiéme hypothése : succés de 1'action

L'hypothése la plus fréquente sera, sans doute, celle ol le demandeur
obtiendra satisfaction car il est peu probable qu'un industriel s'engage dans

pareille démarche s'il n'est pas tré@s assuré de ses droits.

La décision affirmant le caractére non contrefaisant des actes réali-
s€s ou préparés aura l'autorité de chose jugée et fera obstacle & 1l'action en
contrefacon ultérieurement engagée par le titulaire du méme brevet contre les
auteurs de cette méme exploitation ou leurs ayants cause. Le législateur a,
d'autre part, précisé, pour autant qu'il en &tait besoin, que la décision favo-
‘rable du juge ne ferait pas obstacle & "une action wltérieuwre en contrefagon”
~en précisant bien "dans Le cas ol £'exploitation n'est pas raliste dans Les
- conditions spécifites dans La description visée a £'alina pricédent"”. Pareille
.formule‘affirmeﬁle caract@re désormais incontestable du caractére non contre-
faisant dés aétes d'exploitation réalisés ou préparés par l'industriel dans les
termes de la description initiale qu'il a communiquéeau breveté puis, ultérieu-
rement, au tribunal. Des tiers ayant la méme activité ne pourront pas, en revan-—

che, s'en‘prévaloir:pour bloquer 1l'action en contrefacon du breveté.

Pareil succ@s intervient, donc, corrélativement "sans prZjudice... d'une
action ulteniewre en contrefacon dans Le cas ol L'exploitation n'est pas néali-
s2e dans Les conditions spécifiles dans La descrniption visée a L'alina préce-
dent". 8i le demandeur victorieux modifie par la suite ses produits, il peut en-
trer dans le champ couvert par le brevet et s'exposer & condamnation sur action

en contrefacon librement engagée par le breveté.

Inversement, pareil succ@s intervient "sans préjudice de £'action en
nullite du brevet" et, par la suite, l'industriel pourrait agir en annulation
du brevet soit & propos des actes d'exploitation qu'il avait décrits et, par
conséquent, au titre d'une action principale en annulation, soit pour défendre
d'autres actes & raison, par conséquent, alors, d'une demande reconventionnel-
le en annulation. De la méme fagon, notre industriel bénéficiera de 1'annula-
tion du brevet obtenue par un tiers dans la mesure oli il pourra se prévaloir
des effets erga ammes des décisions d'annulation désormais prévuspar l'article

50 bis de notre loi des brevets (44).
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C - LES RECOURS

La procédure en déclaration de non contrefagon est une procédure ordi-
naire camportant, par conséquent, accés aux voies de recours ordinaires, telles
qu'appel, voire pourvoi en cassation, & l'initiative de la partie mécontente
de la décision de justice rendue : 1l'industriel demandeur en cas d'insuccés et

le breveté défendeur, bien entendu, en cas de succés de 1'action.

ITI ~{'UNIFORMISATION DE LA PROCEDURE DE RESTAURATION

Dans le prolongement de la Convention d'Union, la loi du 2 janvier 1968
a introduit la restauration des brevets déchus pour défaut de paiement des an-
nuités en temps utile (45) ; cette procé&dure é&tait confiée & la campétence ex-—
clusive de la Cour d'appel de Paris. La ré&forme du 13 juillet 1978 affectant
l'article 68 §2 avait maintenu la formule de restauration dont elle modifiait
les délais en répartissant les campétences entre une autorité de droit cammun,
la Cour d'appel de Paris, et une autorité d'exception, le Directeur de 1.'INPI, .
habilité & statuer sur les recours en restauration "Lorsque L£'errewr dans Le
taux des taxes, L'erreun de L'administration ou Le déces du propriitaire du bre-
vet sont invoqués a tithe d'excuse Légitime" (46). La réforme du 27 juin 1984
achéve 1'évdlution en généralisant la campétence du directeur de 1'INPI & 1'é-
gard de tous les recours en restauration et l'article 67 al.2 de la loi des bre-

vets est, désormais, ainsi rédigé

"1L - Le dinecteun de £'INPI - prend Les décisions
prévues par La présente Lod, notamment swr Les
necowrns en restawration. Toute décisdon de nejet
doit Stne motivée et notigite au demandeun dans
Les conditions et délais §ixés par décret".

L'article 68 §2 est, lui méme, simplifié :
"la Coun d'appel de Paris comnait directement des

necowns formés contrhe Les décisdons du Directeur
de Z'INPI prises en application de La présente Lol'.
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L'application de ce texte soulé&vera des conflits de loi dans le temps.
A notre sentiment, le choix entre le régime ancien (1968-1978) et la campétence
d'exception du Directeur de 1'INPI, d'une part, et le ré&gime nouveau (1968-1978-
1984) et la compétence généralisée du Directeur de 1'INPI, d'autre part, tient
a4 la localisation par rapport & la date d'entrée en vigueur de la loi du "fait
générateur”, du terme a quo du délai de recours, & savoir la notification au
breveté ou, s'il est étranger, & son mandataire, de la décision du Directeur de
1'INPI constatant la déchéance. L'article 48 §1 al.3 et 4 et §2 al.l dispose,

en effet :

"ELLe - fLa déchBance - est constatie par une décd-
sdon du Dinectewr de £'INPT ou, a £a requéte du
brevet? ou d'un tiens, dans Les conditions gixees
par décret.

La décision est publite et notifife au breveté.

Le breveté peut, dans Les trnodis mods suivant La
notiglcation de La décisdon, presenter un recouss
en vue d'étne nestaunl dans ses drnodits s'AL fus-
tigie d'une excuse Légitime du non palement de

L' annuite, "

Toutes les décisions de déchéance constatées par des décisions du Direc-
teur de 1'INPI notifiées & partir du ler juillet 1984 relévent du ré&gime nouveau ;

les autres demeurent soumises au ré&gime ancien.

les modalités (A) de l'intervention du directeur de 1'INPI soulé@&veront

moins d'observations que sa nature (B).

A - ILES MODALITES DE L'INTERVENTICN DU DIRECTEUR DE L'INPI

ILe directeur de 1'INPI sera, désormais, campdtent sur tous les recours
en restauration des brevets déchus faute de paiement en temps utile des annui-

tés.

Pareille généralisation de la campétence du directeur de 1'INPI ne
soulévera guére d'observation dans la mesure ol le taux de restauration a tou-

jours été trés élevé et oll la jurisprudence des quinze-derniéres années a fixé
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les excuses légitimes susceptibles d'étre retenues ; il faut souhaiter que le
directeur de 1'INPI maintienne la jurisprudence de la Cour de Paris pour ne pas
introduire de désordre dans le Broit des brevets.

Voudrait-il s'en éloigner, dans un sens plus restrictif, tout au moins,
que ses interventions pourraient é&tre redressées par la Cour de Paris & raison
de l'article 68 §2 de la loi des brevets. Pareille solution, qui alldge le tex—
te précédent, n'apporte rien de nouveau dans la mesure ol il était parfaitement
admis que les décisions du girecteur de 1'INPI, rejetant une demande en restau-
ration, pouvaient faire l'objet d'un recours devant la Cour de Paris & raison
de sa compétence générale & 1l'égard des décisions prises par le directeur de

l'Institut. Citons en ce sens nos colldgues A.CHAVANNE et J.J.BURST :

"le dinecteur de L'INPT est habilit? a statuen
sun Les recouns en restawration Lorsque L£'esreur
dans Les taux des taxes, L'erwreuwr de L'admimstra-
ton ou Le déces du proprittaire sont Lnvoqués a
tithe d'excuse Legitime. La décision alors prise
par Le dinectewr de L'INPT est susceptible d'un
necouns devant La Cour de Parnis" (47).

Relevons dans le méme sens l'opinion des Professeurs A.CHAVANNE et
J.AZEMA :

"Bien entendu, La décision du dirnectewr de £'INPI
est, elle-méme, susceptible d'un recours devant
La Cour de Parnis™ (48).

La solution aura, seulement, un damaine d'application élargi puisque les

interventions du Directeur de 1'INPI se trouvent généralisées.

B - LA NATURE DES INTERVENTIONS DU DIRECTEUR DE L'INPI

Les observations les plus importantes devraient porter sur la nature
des interventions du directeur de 1'INPI & l'occasion d'un certain nowbre de
déclarations faites au Parlement, & l'occasion de l'extension de 4a campétente(bﬁ.
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a) Constatation des déclarations

Le rapport présentant la réforme & l'Assemblée nationale observait &

bon escient :

"€ y a Lieu de noter que Le Directeur de £'INPI
peut exercer ses compétences en toute Lndépendan-
ce, pulsqu'il n'est pas soumls a4 L'autorndite de
futelle dans L'exercice des pouvoirs de décision
qu'il tient de La Loi sur Les brevets d'invention"
(dennier alina de L'anticle 67 de La Lod du 2
janvier 1968) (50)"

Une discussion accessoire s'est alors établie & propos de 1'intervention

de la Cour de Paris :

en premier et dernier ressort" proposait le Sénat, "direc—

tement" préférait 1l'Assemblée qui eut le dernier mot. Le choix des termes résul-

tait, dit-on, d'une opinion sur la "nature des décisdons du Dirnecteurn de L'INPI".

Le Rapporteur & 1'Assemblé&e, dont on peut estimer qu'il exprimait

une position personnelle, a, en effet, ocbservé :

"La Courn d'appel de Parnis, sur La base de £'actuel-
Le nédaction du paragraphe 2 de La Loi du 2 janvier
1968 congerant implicitement au Dinecteur de £'INPI
des pouvoirs quasd jurdidictionnels, a efabore un
"conps de doctrine”" qud n'est pas actuellement con-
feste et qu'il ne paralt pas opportun de remettre
en cause sans examen au pond. C'est ainsd que La
Cour d'appel de Paris considérne Les décisions pri-
ses par Le Dinecteur de L'INPI non pas comme des
décisions adminisitnatives, mals comme des déeisions
judiciaines, et en tire notamment Les conséquences
sulvantes

. Le défaut de néponse _du Dinectewr de L£'INPT ne
vaut pas décision implicite de refet, comme ce Ae-
nalt Le cas pour une dédisdon administhative ;
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. de méme, Le recourns "gracleux" ne suspend pas
Le délail de recourns contentieux, comme ce serait
Le cas en Droit administrhatif" (57)

Alerté sur lg caractére iconoclaste de 1'amendement sé&natorial, le Rap-

porteur de la Commission des lois du Sénat battit sa coulpe :

"1Z nous availt semblfé que Les termes "en premien
et en derndien nessont" cornespondalent mieux d

La venite jurnidique. En healite, nous avions né-
glige une donnée. En effet, une conthoverse 4'é-
talt instaunde au sufet de La nature exacte des
pouvoins du Directewr de L'INPT : étalent-ce des
pouvoins admindstratifs ou des pouvoins quasd-jurd-
dictionneds 7 La jurnisprudence a tranché en disant
qu'il 5'agissait de pouvoins quasi-furidictionneds.
Parce que nous ne voulons pas revemin sur cette
notion de pouvoins quasdi-furddictionnels, parce
qu'en L'espece Le Directeur n'est pas soumis &
tutelle quand LL prend ses décisions et que, &'LL
néglige de népondre, on ne considéne pas son dé-
faut de néponse comme un acquiescement quelconque,
nows estimons qu'il vaut mieux dire que "La Cour
d'appel de Parnis connalt directement des recowns” "
(52).

b) Discussion des déclarations

Pareilles observations appellent un double camentaire des points de
vue technique et fondamental.

D'un point de vue technique, nous constatons que l'appel au caractére

quasi-juridictionnel - é&trange -,voire judiciaire - délirant ? - des interven-

{
tions du directeur de 1'INPI est parfaitement inutile pour expliquer certains

de leurs aspects.
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Il n'est pas nécessaire d'évoquer le caractdre juridictionnel, voire
judiciaire, des interventions du directeur de 1'INPI pour expliquer qu'il n'est
pas, alors, soumis & l'autorité de tutelle. Sa situation résulte des termes
méme de l'article 67 de la loi des brevets dés sa rédaction de 1968 non modifiée
par la réforme de 1978. La solution n'est pas isolée : les décisions de 1'ins-
pecteur du travail, par exemple, ne sont soumises ni & l'autorité de tutelle, ni

a l'autorité hiérarchique et nul ne prétend qu'il s'agisse de mesures de justice.

Il n'est pas nécessaire d'évoquer le caractére juridictionnel, voire
judiciaire, des interventions du directeur de 1'INPI pour expliquer qu'a la dif-
férence des décisions administratives, le défaut de réponse de 1'Institut ne
vaut pas décision implicite de rejet. La solution résulte, tout simplement, des
articles 108 & 110 du décret de 1979. L'article 108 prévoit le recours en res-—
tauration adressé au gdirecteur de 1'INPI, l'article 109, le recours formé& devant
la Cour de Paris contre les décisions du directeur de 1'INPI et 1l'article 110

précise, alors :

"Le délal de necouns prévu a L'anticle précédent
count a compten de La date de néception de La
notification aw demandeur de La décision du Direc-
feun de £'INPI".

La décision du directeur de 1'INPI ne peut, donc, pas &tre implicite et
doit nécessairement consister en une décision expresse dont, seule, la notifica-

tion au demandeur fait courir les délais de recours.

Il n'est pas nécessaire d'évoquer le caractére juridictionnel, voire ju-
diciaire, des interventions du directeur de 1'INPI pour expliquer que le recours
gracieux ne suspend pas le délai de recours contentieux. En organisant une pro-
cédure spéciale de recours, le législateur a exclu que la décision du directeur
de 1'INPI puisse faire 1l'objet d'un recours administratif gracieux de droit com-—
mun. Cette solution n'est pas sans précédent (53). Faute de recours administra-
tif possible, la question de la prorogation des délais par de pareils recours ne

saurait bien évidemment, se poser.
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D'un point de vue plus fondamental, il faut bien noter que la nature
des actes du directeur de 1'INPI ne nous parait pas relever d'une catégorie
spéciale d'"actes quasd-jwuldictionnels” ou, a fortiori, de la catégorie or-
dinaire des "actes judiciaires". Sur ce point nous ne connaissonspas la fa-
meuse jurisprudence de la Cour d'appel de Paris & laquelle, sans référence,

il est fait allusion dans les deux rapports & l'Assemblée et au Sénat. Nous
nous permettons, par conséquent, de répéter purement et simplement les cbser-
vations que nous avions faites avant cette réforme et qui n'ontpar conséquent,

aucun lien avec elle :

"1L ne nous semble cependant ni nécessaire, ni
méme, sans doute, possible de netenin au dela

de £'image £'Bvocation d'un caractere juwiidic-
tionnel des décisions du Dinecteun de £'INPI.
Paréille auto-promotion du Directeun de £'INPI

au rang de juwiidiction ne paralt, en effet,

guene gondée en Droit. Une jwuidiction suppose

une Lnvestiture Légake... qui falt Lcd dégaut...
une procédure organisée dans Le soucd de fusti-
clable parn La Lod que ne représente pas La note
interne de 1978, prise, par alllewrs, avec dix

ans de retarnd sur La Lol de 1968. La juridiction
est en prineipe, colligiale et ne peut déléguer
ses pouvoins comme Le Directeur de £'INPI peut

Le faire ; L'auto-saisine pratiquée par Le Dinrec-
teun de L'INPI constatant, par exemple, une dé-
chéance de brevet, n'est pas de pratique familiire
pour Les juwildictions, fudiciairnes ou non. Par
alllewrs, Le criterne de L'acte juwldictionnel tient,
ondinainement, a4 L'existence d'un conglit que nous
ne rencontrons ondinairement pas dans Les situa-
tions trnanchies par une décisdon du Directeur de
L'INPI. Les décisdons de La Coun de Parnis, engdn,
ne congiument ou n'infiument point des decisions
de juiidiction du fond mais hefettent un recowrs ou
annulent La décifion d'un agent administratif.
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Nous nows trhouvons donc, en présence de décisions
adminis thatives cowrantes dont La technique, aty-
plque sans doute, de contrdle ne sauwrait modifien
La nature juldique ; Le fait qu'une décisdion
adminis thative échappe au contrdle du Tribunal
administhatif pour nelever directement du Conseil
d'Etat n'en a jamais fait un acte juwldictionnel.
La négularite de ces décisans administratives
demeune, bien entendu, soumise , en L'absence de
dispositions parnticulilrnes exphesses, aux noames
ondinaines du Droit administratif général. A dé-
faut de negle spéceiale du Drhoit des brevets, La
negle applicable au contrile des actes administra-
Lifs que sont Les décisans du Dirnecteur de £'INPI
est La rnegle du Drnoit administrhatif :

"La juwildiction judiciaire a institul par voie
junisprudentielle Le principe selon Lequel (Lons-
qu'aucune Lod ne 5'y oppose) elle a "Le pouvoir
et Le devoin de se néfénren aux negles de Droit
public" Lorsqu'elle est compétente pour connaiire
du contentieux d'opérations de puissance pubfique"
(54).

Nos sentiments en fin de lecture sont partagés. Le juriste spécialisé
en propriété industrielle approuvera, en termes d'opportunité, la généralisa-
tion de la compétence du directeur de 1'INPI en matiére de restauration des
brevets en espérant que ce traitement accélérera la réponse et que, pour une
fois, la charge de l'autorité judiciaire sera allégée. Il appréciera, en gour-—
met, la création des deux procédures construites par les nouveaux articles 54

et 58 bis de la loi mais sera plus réservé sur 1l'opportunité de ces modifica-
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tions. Elles représentent, un enrichissement de principe de notre Droit des
brevets mais la question générale est posée de savoir si notre Droit des bre-
vets va effectivement s'améliorer & ces ajouts réguliers. On a dénoncé dans
le passé la fragilité d'un Droit des sociétés dont on ne parvenait plus a
suivre les mcdifications législatives. En l'occurence, il ne s'agit ni du
méme taux de réforme, ni, & proprement parler, de modifications puisqu'il y

a davantage enrichissement que transformation du Droit des brevets. Les en—
richissements qui lui ont été apportés par les réformes internes de 1968,
1978 et, aujourd'hui, 1984, par les modifications réglementaires qui ont
suivi ou vont suivre (55) et, surtout, l'heureuse mise en place des grandes
constructions européenne et internationale, voire cammnautaire demain...
risquent de renforcer chez le non spécialiste qu'il convient d'attirer & la
propriété industrielle 1'impression, dissuasive, qu'elle constitue une machi-
nerie extré@mement (excessivement ?) camplexe. Le temps n'est pas venu d'ac-
cuser cette image du Droit des brevets au temps méme ol un parlementaire s'in-
quidte (déja !) de la camplication que les instructions les plus élémentaires
de 1'INPI présentent pour les éventuels demandeurs de brevet (56).

En ce damaine came en bien d'autres le temps est moins & la modifica-
tion des régles qu'ad leur application, plus efficace et plus rapide. Le ren-
forcement des sanctions par la diversification et 1l'accroissement des indemni-
tés, voire la mise en place,en Droit commun, d'amendes civiles atteignant les
canportements dolosifs... l'accélération des procédures ordinaires par la vo-
lonté des magistrats et la discipline des conseils... éviteraient les mauggue

la loi de 1984 vise & guérir.

I1 faut aujourd'hui moins se soucier de l'amé&lioration de 1'instrument
que de l'extension de sa mise en oeuvre. L'enfer est souvent pavé des meilleures

intentions.

Jean-Marc MOUSSERON

Professeur & la Faculté de Droit de Montpellier.
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NOTES

fe
no
(1) - La mesure n°20 du plan gouvernemental (v.infra .13) prévoyait une

réforme des textes en matiére de dessins et modéles. Aprés les tra-
vaux de deux groupes d'étude animés par le Conseiller BERARD et Me
MATHELY, un projet a été é&tabli par 1'INPI (rep.min. L.FABIUS & P.
COUSTE, 26 mars 1984). V.D. MEYER, La qualité apparente d'auteur
dans les activités de création d'art industriel, th.dr.Montpellier,
1983.

(2) - Projet de loi n.2169, annexé au P.V., Ass.nat. 4 juin 1984.

(3) ~ JO, Débats Ass.nat. 28 juin 1984, p.3822 et 3833 et 29 juin 1984, p.3901.
V. premiery commentaires : R.V.BLAUSTEIN, L'action en cessation en matiére
de brevets d'invention, Gaz.Pal. 12 juillet 1984 et Revue Fiduciaire 16
juillet 1984.

(4) - Loi 27 juin 1984, art.5 ajoutant & l'art.70 ter de la loi du 2 janvier
1968 : "Sur leur demande, ces personnes peuvent, en outre, bénéficier
de l'assistance d'un conseil en brevets d'invention dans les procédures
devant 1l'Institut national de la propriété industrielle. Cette assistance
est prise en charge par 1l'Institut." Sur l'application de ces textes
v. rapport P.CHOMAT infra, p.28 et 29.

(5) - Travaux préparatoires : . Sénat : projet de loi n.248, rapport M.CICCOLINI
n.266, débats 25 avril 1984 ;
. Assemblée nationale : projet n.2074, rapport
P. CHOMAT n.2110, débats 23 mai 1984 ;
. Sénat : projet n.335, rapport M.CICCOLINI n.366,
débats 12 juin 1984.
Les débats ont &té publiés par PIBD.1984.351.IV.131
Le texte a été publié aux Dossiers Brevets 1984.III, au JCP-E 1984
au D. 1984.1 388.
Notons que les amendements du Sénat allaient dans le sens d'un renforcement

des exigences et d'un moindre rdle de l'action (?)
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(10) -
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V. A.CHAVANNE et J.AZEMA, Chr."Propriétés incorporelle}', Rev.tr.dr.camm.
1984, p3277, obs. sous Paris 31 janvier 1984.

A. MAURAND-SONNIER, Cbjectifs, moyens et résultats de la réforme 1978-
1980 du Droit francais des brevets d'inventicn, th.dr.Montpellier 1981,
n.444 et s., p.436 et s. ; Dossiers Brevets 1982.I,n.122 et s., p.60

et s. ; J.M. MOUSSERON, Traité des Brevets, T.1 L'cbtention des brevets
coll. CEIPI XXX, Litec 1984 n.70, p.79 ; A.CHAVANNE et J.AZEMA, lLe
nouveau régime des brevets d'invention, &d.sirey 1979 n.200, p.159.
Contra : G.GAULTIER,conmunic & LES-FRANCE, Les procédures rapides d'in-

terdiction provisoire des contrefagons, Paris 19 Janvier 1984,p.27.

V. J.P.STENGER, J.~Cl. Brevets d'invention, £.440, Sanctions de la
contrefacon, 1981, n.47, p.56 a 103.

G.GAULTTIER, communic citée : "Il y a une dizaine d'années, certains
magistrats auprés desquels les avocats avaient protesté sur les len-
teurs de la justice, répordaient avec bon sens :"flemandez-nous 1'exé-
cution provisoire et nous vous l'accorderons". En fait, les queldques
fois ol elle a été accordée, les défendeurs se sont "précipités"
devant le premier président qui généralement a suspendu l'exécution

provisoire" (p.23).
G.GAULTIER, ibidem.
P.CHOMAT, rapport cité, p.15.

Ministre de 1l'Industrie et de la Recherche, Vingt mesures destinées &
promouvoir la propriété industrielle présentées au Conseil des ministres
du 3 aoft 1983, cité in P.CHOMAT, rapport cité, p.10 et s..

V. Y.SAINT-GAL, La nouvelle loi francaise instituant une action en ces-

sation en matiére de concurrence déloyale et sa place dans la Cammunauté

Econamique Européenne, Rev.tr.dr.Bur. 1965.94 ; A.PIROVANO, Vo. concur-

rence déloyale, Rep.dr.cami. 1973, n.259.&4 262. ‘
bo.u.b,éd.
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R.GRAHAM, L'injonction en cessation et les astreintes in Colloque inter-
national de Strasbourg 1976, La contrefacon de brevet camwunautaire ,

PIBD n.sp.l1977, p.170 et s. .
M.BISSINGER, cammnic & LES, op.cit., p.2, 11.
R.POLIACK, ibidem, p.12,17.

A rapprocher la procédure de saisie en douane aujourd'hui retenue par
l'article 35 du projet de réforme du Droit des marques et envisagée
pour bloquer l'importation de produits suspects. Adde rep.min. JO Sénat
29 décembre 1983, JO Ass.nat. 2 juillet 1984, p.3067.

V.FEMIPI, 2° séminaire de propriété industrielle : Constatations et
sanctions de la contrefagon, Paris 1976, Dossiers Brevets 1977.ITI.
Relevons, tout particuliérement les camunication de M.CHOME (Belgique):
"Théoriquement, l'on pourrait envisager une procédure en référé tendant
& obtenir une ordonnance de cessation" (p.ll1)...H. ANDREASEN (Danemark) :
Une décision provisoire ne peut &tre obtenue qu'a@ l'encontre d'actes qui,
selon toute vraisemblance, portent atteinte aux droits du demandeur... En
général, une décision d'une telle nature est conditionnée par le dépdt
d'une caution, caution qui consiste souvent en une garantie bancaire. Les
droits du demapdeur doivent é&tre fondés sur un brevet ; une demande de
brevet, n@hmfgsoir &té rendue publique, ne suffit pas" (p.17)... P.
MARCHETTT (Italie) : "Si l'action en cessation a déja été& regue en cours
de procés, le jugement définitif devra confirmer ou révoquer la mesure
déja prise" (p.66)... mais, aussi, A.ZEWEN (Luxembourg) : "La procédure
d'injonction ne s'applique pas dans le danaine de la propriété industriel-
le. Une injonction ne pourra étre prononcée qu'en matiére de concurrence
déloyale" (p.30). |

P.MATHELY, Propositions pour une régle communautaire, colloque 1976 cité,
p.222,230.
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(20) - J.M.MOUSSERON, 1844, 1968, 1978 : la loi applicable, Dossiers Brevets

1979.I11; Traité cité, n.101, p.113.

J .M.MOUSSERON, L'abus de monopole conféré par le brevet d'invention, Mé-
langes H.CABRILIAC, Litec 1968, p.345 ; M.SABATIER, L'exploitation des
brevets d'invention et 1l'intérét général d'ordre économique, coll.CEIPI
XIT, 1976, p.135 et s.

P.CHOMAT rapport cité : "La condition tenant & 1l'existence d'une exploi-
tation effective et sérieuse en France est destinée notamment a éviter
que des brevets servant simplement de supports & des importations ne
permettent d'obtenir 1l'interdiction de fabrications industrielles réali-
sées sur le territoire national. Le caract@re exceptionnel de la nouvelle
procédure justifie, en effet, qu'elle soit réservée & la protection des
seuls brevets dont 1'exploitation participe au développement de 1'é&cono-
mie nationale, quelle que soit, bien sr, la nationalité de leurs proprié-

taires" (p.l17).

Ibidem, p.18.

P.CHOMAT rapport cité : "Les actes argués de contrefacon doivent &tre
susceptibles d'entrainer, pour le propriétaire du brevet, un préjudice
difficilement réparable... il s'agit de réserver le prononcé de 1'inter-
diction provisoire aux seuls cas ol la poursuite de 1l'exploitation ris-
querait d'entrainer des consé&quences donmageables telles qu'une indem-
nité ne les réparerait qu'imparfaitement ou imcamplétement” (p.18).
P.CHOMAT, ibidem, p.18.

P.CHOMAT, ibidem, p.24.

P.MATHELY, op.cit., p.231.

J.P.STINGER, op.cit., n.10 3 14.
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