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- LES FAITS

- 8 juilllet 1983

28 mars 1984

30 mars 1984

3 décembre 1984

19 mars 1985

Conclusion entre la société KIS, donneur

d'ordre, et M. BERNHEIM, ingénieur conseil,
entrepreneur, d'un "contrat de commande"
portant sur la "mise au point de l'analyse
couleur automatique'", allant du ler juillet
au 31 décembre 1983 pour une rémunération
mensuelle complétée "en cas de

fonctionnement satisfaisant au 31 décembre

1983" par une prime de 50.000 Francs.

: Prorogations du contrat jusqu'au 30 avril

1984.

: Réunion de travail :

. BERNHEIM signe une désignation
d'inventeur

. KIS préfére le secret au brevet

: BERNHEIM dépose une demande de brevet

concernant un '"procédé pour étalonner un

“appareil de tirage en couleur" sous le

numéro 84-05.596.

: KIS, demandeur, assigne BERNHEIM,

défendeur, en revendication

: BERNHEIM réplique par vole de défense au

fond contestant 1l'inclusion de son

invention dans la mission contractuelle.

¢+ TGI LYON :., fait droit a la demande de KIS.

— BERNHEIM fait appel
- KIS . conclut & la confirmation du
jugement

. demande le transfert & son profit

des brevets étrangers pris par BERNHEIM,




IT - LE DROIT

PREMIER PROBLEME : REVENDICATION DU BREVET FRANCAIS

La Cour reprend le raisonnement retenu par le Tribunal de Lyon
dans son jugement du 19 mars 1985 et le confilrme sans ajouter

d'information particuliérement intéressante.

DEUXIEME PROBLEME : DEMANDE DE TRANSFERT DES BREVETS ETRANGERS

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur au transfert (KIS)
prétend que le principe méme retenu par la décision sur l'action en
revendication de brevet francails lui permet d'obtenir le transfert des

brevets étrangers demandés par BERNHEIM.

b) Le défendeur au transfert (BERNHEIM)
prétend que le principe méme retenu par la décision sur l'action en
revendication de brevet francais ne lul permet pas d'obtenir le

transfert des brevets étrangers demandés par BERNHEIM.

2°) Enoncé du probléme

La solution de principe retenue par le tribunal sur l'action en
revendication du brevet francails justifie-t-elle 1l'extension de la

solution au transfert des brevets étrangers ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu que si les brevets étrangers demandés dans les
différents pays de 1'Union par des ressortissants de
1'Union sont indépendants des brevets obtenus en France

pour la méme invention, la société KIS ne demande pas



la reconnaissance d'un droit de propriété conformément
aux dispositions de l'article IV de la Convention
d'Union mais le transfert & son profit des brevets
étrangers qui ont pu étre demandés ou obtenus par M;

BERNHEIM pour l'étalonnage automatique ;

Attendu que cette demande qui tend a compléter les
effets de la décision concernant la demande de brevets
frangais, est recevable en la forme et gque, pour les

motifs exposés plus haut, elle est aussi fondée".

2°) Commentaire de la solution

- La solution est intéressant dans la mesure, tout d'abord, ou elle
admet la recevabilité en cause d'appel d'une demande de transfert de
brevets étrangers alors qu'en premier ressort il n'a été question que du

brevet francais couvrant 1'invention contractuelle.

- 11 faut approuver la Cour d'avoir noté que l'action engagée par
KIS & 1'égard des brevets étrangers n'était plus l1l'action en
revendication de 1l'article 2, celle-ci ne pouvant @&tre exercée qu'a
l'encontre des brevets francais, une juridiction francaise étant
incompétente pour décider le changement de titulaire de brevet étranger.
En revanche, une juridiction francaise est parfaitement compétente pour
ordonner & un titulaire de brevet les formalités propres & assurer un
transfert de brevet. (Rappr.Com.5 janvier 1973,A,1973,245, note JM.
MOUSSERON) .

- La décision est surtout intéressante par l'extension dont elle
est susceptible & propos des brevets étrangers couvrant des inventions
de salarié, La loi du 13 juillet 1978 n'a pas traité du probléme des
brevets étrangers couvrant des inventions de salarié relevant d'un
contrat de travail de Droit framcais. Les commentateurs de la loi ont,
toutefois, noté la lacune et, immédiatement, opiné en faveur de la
gsoumission aux régles d'attribution des brevets francails, des brevets
étrangers susceptibles de prouver une invention de salarié. La CNIS a
heureusement conclu en ce sens, (10 février 1981, 3 avril 1981, Dossiers
Brevets 1981,III.5, 28 avril 1981 et 11 juin 1981 Dossiers Brevets
1981.VI.4)., L'arrét de la Cour de Lyon confirme, dans la situation
voisine des inventions de commande, une interprétation de la plus grande

importance pour les inventions de salarié. Elle doit &tre largement

approuvée.
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Société KIS

sudience publigue de la PREMIERE Chambre
civile de la Cour d'appel de LYON du
25 JUIN 1585,

ENTRE : Monsieur Marxc BERNHEIM, ingénieur
conceil, demeurant-34 rue du Qenéral Mangin
a GRENORLE (38100).

ent du Tribunal de Grance
(3¢é¢me Chambre) du 19 mars

APPELANT d'un dugen
Instance de LYON

1985, suivant déclaraticn d'appel du 5 avril
1985.
INTIME INCIDEMMENWNT

CCMPARANT par Me GONTIER, Avoud.

. au capitel de

IS, S.A
16.605.00 O Frs, inscrite au R.C.S5. de
GRENOBLE sous ]e n® B 065 500 472, dont le
siege est avenue Marie Reynoard a GRENORLE

(38000} .
INTIMEE ET APPIZLANTE INCIDEMMENT, ccmparant
per Mes JUNILLON-WICKY, Avoués associés.

D'AUTRE PART,

La rrésente affaire préalablement
conclue par ies Avouds des parties et dispen-
sée du tour de r8le, l'appelant ayant assigne
a jour fixe en vertu de 1l'ordonnance du

o
i

=)

23 avril 1985, de Monsieur le Premier Frési-
dent de la Ccur d'appcl de LYON, a éte appelc

tére Chamkre
céans, Gu

2 l'audience publigue de la
civile de la Ccur d'appel de
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4 3uin 1935, ou siigeaient Monsieur AUBIN, Président,.
Monsieur MAILHES et Madame MERMET, Conseillers.

Me LEREL, Avocat au Barreau de PARIS assisté
de Me GONTIER, Avoué et Me VERON, Avocat au Barreau de LYON
assisté de Mes JUNILLON-WICKY, Avoués associés ont été
entendus en leurs plaidoiries.

Sur quoi, lesdits Magistrats en ont délibéré

conformément a la Loi, puis & l'audience publique de ce
jour, 25 juin 1985, il a été rendu l'arrét suivant :

— FTAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES -

) Le 7 juillet 1982 M. BERHEIM, ingénieur
de 1'Ecole Nationale Supérieure d'Informatigue et de é%
Mathématiques Appliquées de GRENOBLE, remettait a la
société KIS une note énumérant les probléemes les plus
urgents & résoudre pour l'automatisation des tireuses

3e négatifs photographiqgues. N
3 P grapniqg GE,

Il les classait ainsi : analyse couleur,
analyse densité, visée réflexe, calibrage des filtres sur
un gris test, rejet automatigue des négatifs non tirables,
rapidité.

Le 8 juillet 1983, la société KIS confiait
& M. BERNHEIM la mission de mise au point de 4'analyse
couleur auvtomatique, devant se terminer le 31 décembre
1983 et moyennant un honcraire mensuel de 10.000 Frs ; cette
mission, acceptée par M. BERNHEIM le 12 juillet 1983, était
successivement prorogée jusqu'au 28 février 1984, puis
Jjusgu'au 30 avril 1984.

‘ Le 28 mars, au cours d'une réunion au siege
SGe la société KIS, M. BERKHEIM remettalit & M. LAURENT,
conseil en brevets dela société KIS, les données techni—é@
gues nécessaires & l'élaboration d'un avant-projet de
brevet concernant l'étalonnage d'un appareil de tirage
de photographies en couleurs ; Messieurs LECERF et THEBAULT,
salariés de la société KIS, assistaient a la réunion.

M. LAURENT faisait remplir par M. BERNHEIM, Qg
M. LECERF et M. THEBAULT le document destiné a accompagner
la requéte en délivrance de brevet dans le cas ou le deman-
deur n'est pas l'inventeur ; chacune de ces trois personnes

inscrivait son.nom et son adrescse suivis de la mention
"invention de mission"” et de sa signature.

Le 30 mars 1983 M. LAURENT informait M. BERNHEIM
de la décision de la société KIS de ne pas déposer la deman-
de de brevet.

Le méme Jjour, M. BERNHEIM déposait une de-
mande de brevet d'un procédé pour étalonner un appereil
de tirage en couleur.
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Le 19 décembre 19 1z sociétéd KIS assignait
M. BERNHEIM pour cnuendre dire que i'invention protecce
par la demandcde de brevet dépocee par M. BERNHEIM est une
invention de commande, gqu'elle est sa propridté.

» Pax jucgement en date du 79 mars 1985 le Tribunail
de Grande Instance de LYON a fait droit & cette demande ;

il a, d'autre part, sur la demande reconventionnelle de

¥. BERNHEIM, concdamné la société XIS a payer a ce dernier
50.000 Frs & titre de prime conitrazctuelle ; M. BERNHEIM

a réguliérement interjeté appel de cette décision.

Il prétend que les recherches qu'il a effectuées
en exécution de la mission & luil confiée par la société
KIS étaient limitées & l'analyse couleur, gu'elles ne
portaient pas sur le dispositif d'étalonnage automaticgue
de la tireuse, qgue la signature du document du 28 mars
1983, annexé & lz demande de brevet, lul a été surprise
par dol.

I1 demande 50.000 Frs de dommages-—intéréts
pour procédure abusive et la confirmation de la dispositicn
lui accordant paiement de la prime de 50.000 Frs.

La société XIS conclut & la confirmaticn sur la
demande principale ; elle demande en outre, a étre déclarée
seule titulaire des brevets étrangers concernant le procédé
de l'étalcuiage autcmatigue gue M. BERNHEIM aurait pu
déposer.

Formant appel incident, elle soutient gqu'elle
ne doit pas la prime de 50.0C0C Frs, et dimande 20.0C0 Frs
pour résistance abusive. ‘

M. BERNHEIM conteste la recevabilité de la

deﬂa“ue nouvelle concernant les brevets étrangers ; il
prétend, de plus, cue cette demande est mal fondée,

- MOTIFS ET DECISION -

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu que, selon 1ltarticle 1 bis de la Lei
du 2 janvier 1958, modifiée par la Lci du 15 juillet 1878,

le droit au titre de propriété industrielle appartient a
l'inventeur ou & scn ayant cause ;

Attendu gu'aux termes du contrat des 8 et 12
Juillet 1983 la société KIS a cenfié a M. BERNHEIM la mis-
sion de mise au point, avant le 31 décembre 1983, de
l'analyse couleur automatique ; cue, le 5 aodt 1983, .
BERNEEIM a déposé une envelopwe SOLEAU & 1'Institut Naticnal
de la Propriété Industrielle, gue le contenu de cette
enveloppe est relatif a 1'¢talcnnage autcmatigue de tireuse
de photographies en couleur, cue M. BERNHEIM rermargue, cn
Plé~Lm1ﬁdlfe, que cette invention ne correspond pas & un
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contrat .gui.le-lic actuellement & la sociétéd KIS ; cu'enf*
M. BERNHEIM ne revendique pas la propriété des procédés de
mise au point de l'analyse couleur automatigue ;

Attendu gu'il suit de 12 qu'il était de la
commune intention des parties de transférer l'invention
de M. BERNHEIM au bénéfice de la société XIS, laguelle
est l'ayant cause de M. BERNHEIM ;

Attendu gue les premiers juges ont justement
recherché la commune intention des parties quant a l'objet

et 1l'étendue de la recherche confiée par la société XIS i
M. BERNHEIM ;

Attendu que, bien qu'ayant réservé ses droits
d'inventeur d'un procédé d'étalonnage automatigue par le
dépbt d'une enveloppe SOLEAU le 5 aolt 1983, M. RBRERNHEIM
a demandé a la société KIS, et obtenu le 2 septembre -
1983, ltavance par ladite société des frais d'établis-~
sement d'un projet de revendication de ce procédé ; que
ce projet a été établi le 19 septembre 1983 par le bureau
CASALONGA ; gque la veille, le 18 %ept@mbre 1283, 1l avait
remis & la société KIS la copie & tm document contenu .
dans l'enveloppe SOLEAU, dans laquelle copie id avait ‘
supprimé la remarque préliminaire sur la propriété ce
l'invention ;

ol

» Attendu que les premiers juges ont exactement
“2laté les diverses notes remises par M. BERNHEIM & la
’“iété KIS faisant successivement le point des recherches
de M. BERNHEIM sur les problémes d'étalonnage, d'analyse
c&leur, de densité-contraste, de rejet des négatifs ; gque
&g notes sont en date du 5 octobre 1983, des 8, g, 20 oc-

cobre 1983, du 12 février 1984 ;

Attendu, enfin, que le ?8 mars 1084 en accep-
tant de s'inscrire comme inveniteny YIe mission® sur le
document annexé a la demande ce brevet du procédé d'étalcn-—
nage automatique que devait déposer la société KIS,

M. BERNHEIM a reconnu que la mise au point de ce procé-
dé était incluse dans sa mission ;

Attendu gque M. BERNHEIM soutient gque cette
reconnaissance a été obtenuve par le dol commis par »
M. LAURENT, mandataire de la scciété KIS, gui lui a 6;
fait croire "a une formelité et non pas & un acte le

dépouillant de—~son brevet" ;

Mais attendu que les premiers juges ont Jjusterme:
dait gue les manoeuvres dolosives ne sont pas établies ;

Attendu, deés lors, gue si, saisie par M. BERNHE!
d'une proposition portant sur p1u51°urs problém s, la
scciété KIS a choisi, le 8 juillet 1983, de limiter le
ccntrat de recherche & l'analyse couleur, ce gue M. 5EANHZ
a accepté le 12 juillet 1983, les partics ont, uliéri
c¢'un commun accord, étendu cette mission & l'é*“ﬂnra

automatigue ;
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Attendu que la disposition du jugement déféré
sur la demande principale sera confirmée

SUR LA DEMANDE NOUVELL™

Attendu que si les brevets étrangers demandés
dans les différents pays de 1'Unicn par des ressortissants
de 1*Union sont indépendants des brevets obtenus en France
pour la méme invention, la société KIS ne demande pas la
reconnaissance d'un droit de propriété conformément aux
dispositions de l'article 4 de la convention d'Union, mais
le transfert a son profit des brevets étrangers gudont pu
étre demandés ou obtenus par M. BERNHEIM pour l'étalonnage
auvtomatique ;

Attendu gue cette demande, qui tend & compléter
les effets de la décision concernant la demande de brevet
frangais, est recevable en la forme ; gque, pour les motifs
exposés plus haut, elle est aussi fondée ;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Attendu gue les premiers juges ont exactement

rapporté, les convethons des parties et ont, & bon droit,
déclaré fondé par des motifs gue la Cour s'approprie ;

P
=

SUR LES DEMANDES DE “-VMACESMTNTERETS ET SUR
L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu gue les demandes de dommages-intéréts
ne sont pas plus dustifides 1l'une gue l'lautre ; que, spécia=-
lement, la résistance de M. BERENHEIM n'est pas abusive ;

Attendu que ce n'est pas le cas d'appllquer
ttarticie 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoiremen-

et en dexrnier ressort,

Recgoit,
et la

en la forme, les appels principal et

incidéent, demande nouvelle de la société KIS

Confirme les dispositions du jugement déféré
sur la demande principale, la demande reconventionnelle,
dommages—-intéréts et l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile ;

les

Ajoutant
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Déclare la société KIS seule titulaire des
brevets étrangers gui auraient pu &tre déposés par
M. BERNHEIM sous priorité du brevet francais n® 84 0596
se rapportant au procédé de l'étalonnage automatigue des
tireuses photographiques ;

Le condamne aux entiers dépens de premiére
instance et d'appel ;

Autorise Mes JUNILLON et WICKY, Avoués associés
a8 recouvrer directement contre lui ceux dont ils ont fait
l'avance sans avoir regu provision.

Ainsi prononcé en audience publique de la
PREMIERE Chambre civile de la Cour d'ZAppel de LYON
du 25 Juin 1985 par Monsieur AUBIN, Président.

.

En foi de guoi la présente minute a été é?
signée par Monsieur AUBIN, Président et Madame MONTAGNE,
Greffier.

"
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