
PARIS 14 JANVIER 1985 
Aff. Sté Licensing c/ S.A. Galeries Lafayette DOSSIERS BREVETS 1985.II.6 

G U I D E D E L E C T U R E 

Contrefaçon - Irrecevabilité de la demande - Revendications inexistantes!' 



I - LES FAITS 

- 16 décembre 1975 Délivrance d'un brevet d'invention français sous 
le bénéfice d'une priorité américaine à licensing 
sous le n° 75 38 505 

- 9 avril 1980 : Licensing fait procéder à une saisie-contrefaçon 
dans les magasins de vente des Galeries Lafayette. 

- 23 avril 1980 : Licensing assigne les Galeries Lafayette en contre
façon, confiscation des objets saisis et paiement 
d'une indemnité. 

Les galleries Lafayette soulèvent une exception de 
nullité 2.a demande, rècl^ament l'annulation 
de la saisie-contrefaçon plus des dcranages et 
intérêts réservés pour procédure abusive. 

- 17 mars 1983 : Le Tribimal de grande instance de Paris : 
. annule la demande et par voie de conséquence la 
saisie contrefaçon, 

. fait droit à l'exception de nullité de la 
demande. 

La société Licensing interjette appel. 

Les Galeries Lafayette demandent confirmation du 
jugement. Montant des damiages-intérêts 30.000 F. 
plus 25.000 F. en application de l'article 700 
du nouveau Code de Procédure Civile. 

- 14 janvier 1985 La Cour d'appel de Paris confirme le jugement. 



II - LE DEDIT 

A - LE PROBLEME 

a) Le demandexxr (Licensing Co.Inc) 
même si l'assignation ne mentionne pas les moyens de la demande, le 

défendeur est suffisanment informé par la requête des revendications susceptibles 
de lui être opposées. 

b) Le défendeur (Galeries Lafayette) 
lorsque l'assignation ne mentionne pas les moyens de la demande, le 

défendeur ne peut être informé par la requête des revendications susceptibles 
de lui être opposées. 

2°) Enoncé_du_£n.qblme. 

Lorsque l'assignation ne mentionne pas les moyens de la demande, le 
défendeur peut-il être informé par la requête des revendications susceptibles 
de lui être opposées ? 

5 - LA SOLUTIOM 

D Enoncé, de la solution 

"Con&Á.d¿H.ant qui tej> GalMÂu La^ayeJXi iont valoin. à 
bon duoit qui ce n'ut peu, pcuicz que. VtxÁÁtmct du 
bKiveX italt ¿nvoquíí daYU> la n.zquQJ:z aux ^InÁ dz 
¿aÁ.oÁ.i¿-contAziaQ.on qu'elle 4e tfiouvaÁÁ. -inionmzz du 
Â.e.vindications ouscíptÁblu de lui éiA.e oppo^iiéu (¿t 
de ¿avoiA òi l u pKoduití> ¿OÁÁÁJ, ¿taiínt ou non cowtnz-
{¡ai^antí,". 



2°) CommiiwtaJjiz de la. solution 

La Cour d'appel a estimé, en l'espèce, que le défendeiar ne pouvait 
connaître les revendications : 

- ni par l'assignation en contrefaçon qui ne conportait aucune indication 
des inoyens, 

- ni par la requête en contrefaçon qui ne formulait aucune revendication 
et ne précisait pas en quoi les produits pourraient être contrefaisants. 

Bien qu'elle ait consenti à examiner la teneur du procès-verbal de 
saisie, la Cour d'appel a clairement manifesté un refus de principe : l'annulation 
encourrue par une demande en contrefaçon formulée sans aucune indication des 
revendicationsne peut être couverte par une sinple référence à la saisie-contre
façon préalable. 
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dì droit da l ' á v t d.̂  "ov loa*, dont le filèg® 
social eat à i¿bW ÏOEK ( U . J . A . ) 200 Park avenu«g 

ApiJainnte va prlncl;'il, 
Intináe incidcaxent, 
tíepréaentí̂ e par %ltro DAÍ'Í 'ZIIOH avoué, 
i\n£îia1:ée da Maitre Valéry COHEN avocat, 

I H socia ̂5 anonyme des SAl<5RlBS L A F A Ï ^ ' I B ^ 
dont le .i^ço acciai est à Paria (^ha») 40 bou
levard HauasBaon, 

ïutisae au principal. 
Apiolante incid̂ ifflcnent, 
Hsprésontéd par Maltr̂ î D A M Ï Ï Ï I L A Î U Z Î 3 B B 

avoué, 
1.N+.ée dfl «eitio L3 •ÎUÎUÎSC avocat, 

COhKismOH L\ COÏÏR lor? des débats et du 
délibéra î 

Préaident t Hoñsiur BODSTEH 
Oonseillf 3 î Jwneieur P O B I Q U E T 

Mfidaae iiOSML 

Mâraiour Fierre DtJTLîT 

Xcnaiiur L TT Avoc it General 

D.:.:i.T3 î 
à 1»audience . ubllqugén 26 nov^bie 

« contradi otnire « pycnonol pabllqueia^at | W 
Miiffiieus l«j lTé»ident SÛIKVXH loqttel a aig^ 
la alnuttì Hveo Monaibor Plurro DQPONÏ GaeeÎ2±®T9 
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2 eme page 

Statazaat sur l'appel formé le 10 nout 1983 par la a©ei té 
f»p9 LICEKSING CO INC (claprbs LIO:JNoING)de droit de l»lgtat de ÎJew» 
ïork contre ja jugement d» trilsunal d© gr.onde iaatanco de Paria (̂ èm® 
citTjabre 2hm section) du 17 mm 1 ^ 3 ^ a doelaré aullea l^asai^a»» 
tien lancée par alla et la^'alsiecontrofaçon aff, ctuéa Par elle en
vers la société OALifil'̂  LAFAÏETiii et sur l'appel incident et la de
mande reeonvtntionnell® de eet^e dernière BOelété» 

Faits et procédure •» 

A . - I l BUffit de rappeler qua LICuRjIîîG eat titulaire d'un 
bravot d'irventlon français n« 7 5 . 5 8 - 5 0 5 délivré le 16 décembre 1975 
sous le bénéfice d*tine priorité amériealne» 

B « - gstiœant qm les G.arJfilii; LAFAJEKS vend it dea .̂ rtidlea 
présentant les caractéristiques décrites au brevet susvisé, LICCKSING 
a fait prouder le 9 avril à une salsia^ntrefaçon dans les ma» 
gaslna d« vente dea G A L S R I > Í Í L A FA Y E W S , 

Puis elle a sesigné le 2> avril 1 9 8 0 les G A L E R I E ^ L A P A Ï J T -

03 en contrefaçon de brevet, en èonflsc.tlon des objets saisis et en 
paiGiaent d'une indeianitée 

Ce Lo tribunal de .írrindo instance as Paris daM son Jugement 
du 17 mars Ii»5 a déclaré s¿lea 1« assignatioa délivrée le 2^ avril 
1980 et piT voie de conséqueme la saisiesoateefaçon effectuée 1© 
9 avril 1 9 8 0 at en a donné mainlevée. 

H a donné acte us GAL^^íRÜ'-' L Í Í Pa I K S Í I Í de ce qu^ allas s© 
réservent le droit de chiffrer tatériôurement l'éteM\» de leur préju» 
dice du fait de la irooédur® îaUla® 

D . - UCSÎtîING a formé appel de cet o décision le 10 août 1983 
Dans S'-s conclusions du 10 avril 1984» cett socio té de

mande à 1G Goijir d'infirmer le Ju^ment attaqué et de déclaré valable 
l'assignation du 23 avril 1980| de déclarer en conséquence la demanda 
reoevablts 

E « » Lea SA-ÚSXÍLÍ-Í L : J ' A Ï 3 T T S dans laura conolusions dea IB jaâ
viar et 2f m i 1984 demande à la Cour de eonflrcer le jugement entre
prie dans toutes ses diopositiona et y ajoutant de condamner LICKiisIîJG 
à lui verser les nommes de 3 0 * 0 0 0 frs m réparation du préjudice à ©!• 
le oocasâomié et 25.000 frs aur le foisieaent de l'irtiola 700 du nou
V ̂'tt code de procédure civil®. 

DISCUSSION • 

Sur la nullité de l ;̂i8sif3i.a.tioa et de Ir^ opisio-^ntref^i^qp, «• 

Â»«» Considérant que los proMero ont estimé qu'aucm mO' 
yen n'était îavoq[trf dans le mr^ d© a*a®3Í^tioa| qu® d'aatr© part 
la rcqui'te ppfcoirté* attx tM» da s&isie^ecmteefaçea n® fomulai* auc» 
ne reveMimtioa e.t m ^é^salt pos m qsoi les ̂ ^alts oalsia se
raient Qoateefalsant»! qm 1M 'brevet tovoq»! eo«portait dix sept reve^» 
dicatioM at qu'il a'étml* №fl ̂ ssibla de savoir att»iU®ll«s m r.'fé
rait LIOEKSIW où qtt®ll#8 ̂ raetériatlqaag da bwvel auraient été re
produite par les objets s^aiai que l®a;8Í^ti©n était don© null® el 
qu'il y avait dono 1 1 « d® prononwr mU@ nallité ainsi que, par voit 



de conséqmncûg celle ,ie la salsieeoiitrefaçong 

Ba Conaidéi'.̂ .nt qm pour demasdsr 1' 
qti© ai l^asaignatloa as aentionne pâs les nœjetù 

0 en 

elle était 
d^lmpression 

traasfert ou re 
permattaBt la 

ction à^ijâ&ma 
a 

dès lors les (lAtËHIEJ LtfâïEÎTE savaient .qtt« 11 leur 
avoir " tttilleé dans l'enssoM,® de aea élfcents " le 
9 pour leo pyodaita qn^elle v®adait# 

Considérant qu*à titre oubsîdiaire LICEMSING fait vn.-
loir qua la société GAlESia^ h0AlW£ n«a aubl aueun préjudice du 
fait de l'irrégularité de l'asaig^tlon) que cette aoeiét n'a d'ail
leurs fait que se réserver le droit da demander réparation du préju
diee causé et qu'il lui suffisait d'attendre que des conclusions plus 
détaillées viennent expliciter les moyens exposés dans 1'exploit in
troductif d'instance qui doit, de par as nature, être ooncla, 

C,^ Mais considérant qu'un tel raisonaeMnt m ^ut ttr© 
retenu. 

Considérant que las GALEEIE3 L A P A Y B T T E font valoir à 
'bon droit que ce n'est pas parce que l'existence du brevet était in
voquée dans la requête aux fins de s^iaieoontrefagon qu'elle se trou
vait Informée dea revendications susceptibles de lui être opposas 
^et de savoir si lea produits saisis étaient ou nia contrefaisants, 

Que cela est si vrai que mêm en se référant aU procès 
verbal de .aisiecontrefaçon du 9 avril 1980, les G A L B E I Î T ; L A F A I B M 
na pouvaient connaître la teneur d'tm quslccmqu© grief à l'égard des

dits produits, puifque ce procèsverbal ne faisait mention que de la 
saisie réelle de^^« produits ( ohort, sorviotte, coussin, alip)aam 
en préciser les caractéristiques et sans donner la moindre descrip
tion des procédés au moyen duquel ces objets avalant été fabriquée, 
ce qui er.t d'autant plua surprenant que le brevet revendiqué est un 
brevet de procédé. 

Que lea GaL S H I I S LaFa I B T T B ne pouvaient comaitr© quel
les étaient les revendications qui.lai étaiŒt opposées paraii les 
dix sept figurant au brevet litigieux| qu'allas étaient en conséquen
ce dans l'impossibilité da préparer leur défense. 

Considérant qua lea dispoaitiona do l'article 56 du 
nouveau code de procédure oivUe n'ont pas davantag® été invoquées 
Par LICEÎÎSIHG puisque celleci n'a paa fourni davantage de préci
sions d a œ 368 écritures ultérieuréSa 

Considérant que LICEISIIft ne ̂ u t soutenir que les OÂ« 
LEIÏEJ WaTETIS n' ont pas subi do préjudice de Q§ fait et qu'elles 
auraient TCSomu ce petot m se réservant la faculté de eonolwi ul
téeieta'CTent à la nullité des reveadisatioa» q M 1«! aéraient 

Consi érant qm par cette formule lea ' O A L B R I E S U F A Ï № 

se réservaient seulement le droit de conclure aur le fond dana le 
003 pointa, oe qu'elle 

4"»Gh A du 
14 janv 1985 

!•• page 



mota T^te atde 

page et 

SALEEIBS LAFAÏBTTl en l'obligeant à jËttiÉtt procéder à une étude du 
doeeier dans dea services Juridiques, puia à s'entourer de conseils 

Considérant qu'en conséquonoe, 1оз О А Х Я Ш З З L A ^ A J S T T S 
sollieltent l'allocatioa'd^une аорше d® ЗОвОШ frs pour préjudice a»« 
bl et do 25.000 frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code 
de procédure civile, 

Вф«. Considérant que LICilHSinG n© î^ut soutenir que les G A L B ^ 
RI2J L A P A Ï E T T S n'ont subi aucun préjudice né de l'irrégularité de 
l'assignation puisqu'il lui a été nécessaire de préparer за défense 
à ce stade de la procédure. 

Que LICEHSINO ne peut faire valoir que ce serait à tort 
que le tribunal aurait retenu d'office un tel préjudice qui n'était 
^ invoqué dans les conclusions des SALSHlïikJ L A ? A Ï 3 Î T E Î que tout au 
eontraire ееИшмг! ont subi un préjudice diredt et certain du fait de 
la saisiecontrefaçon, 

C«« Considérant eu définitive qu'il y a lieu de condamner 
bIGEÏÏSlIO à verser la somme de lo.OOO frs de doeaaagesiutérêts en ré
paration du préjudice résultant du caractère abusif do la procédure 
suivie contre lo3 G A L E H I S J Ь А Р А Х Ж О З , 

Considérant d'autre part qu'il serait inéquitable de 
laisser à la charge des G A L K R I B S L A F A T E Ï Ï E qui obtiennent gain de cau
se en première instance еежа© en appel les frais irrépétiblee à elle 
occasionnéa par la procédure, 

Q » la Gour possède les éléments nécensaires pour cond̂ tfi

ner LICEHSIHO à verser aux G A L E R I E J L A F A Y S Î T E la somme de 8.000 frs 
вш» le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 

PAR GG. M O T I F S ot ceux non contraires des premiers Juges, 

Confi»© en toutes ses dispositions le jugement du tribu
nal de grande instance de Paris du 17 mars 1963, 

I ajoutant I 

Condamne la société P.P. LICEHSIÎB 00 I H C à verser è, la 
sooiétl des G№SHIBS Х^^РАПЖГЕ las soaaes de % 

^ Ю*000 frs à titre ds doamagesintérêts, 
« 8eÔ00 frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau 

oode de procédure civile« 
Condamne la société P.P. LICENSING СО IIK à tous les dé

pens d«appels 
Bit que Maitre D A N U L ^ I ^ H Â S I E S S , avoué, poîirra recouvrer 

directemunt contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance в an» 
avoir reçu provision» 

UQWdèree/« 


