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La société UNION CARBIDE est titulaire des
brevets francais 1.459.630 et 78-20.818 ayant
pour objet des enveloppes pour produits
alimentaires

UNION CARBIDE licencie VISCORA

La Société espagnole VISCOFAN vend & la Société
WILLIAM SAURIN des dispositifs suspects

VISCORA met en garde la Société WILLIAM SAURIN
contre d'éventuels achats auprés de VISCOFAM

L'introduction en France de boyaux contrefaisants
est établie ’

UNION CARBIDE fait procéder & une saisie-
contrefacon au siége de la Société WILLIAM SAURIN

UNION CARBIDE et VISCORA assignent en contrefacon
VISCOFAN qui a fabriqué les enveloppes saisies.

Jugement décidant une expertise

Nouvelle saisie~contrefacon mettant en évidence "un
accroissement sensible de 1'importation des produits
ineriminds'.

Dépot du rapport d'expertise qui conclut a la
contrefacon des trois premiéres revendications du
brevet 72-20.818

UNION CARBIDE et VISCORA assignent la Sté VISCOFAN
en interdiction provisoire (d'importation) devant le

juge des référés,

Le juge des référés se déclare compétent et fait
droit aux demandes des requérantes.

VISCOFAN fait appel

La Cour de PARIS confirme 1'ordonnance entreprise.




// IT - LE DROIT //

La décision apporte a 1'interprétation du nouvel article 54 de la

loil des brevets

"Lorsque le Tribunal est saist d'une action en
contrefagon sur le fondement d'un brevet faisant l'objet
en France d'une exploitation industrielle effective et
sérieuse, son Président, saisi et statuant en la forme
des référés, peut interdire A titre provisoire 8ous
astreinte la poursuite des actes argués de contrefagon

dés lors qu'ils entratneraient un préjudice diffictilement

réparable (C) et que l'action au fond lui apparalt

sérieuéq (B). La demande d'interdiction n'est admise que

et l'action en contrefagon a été engagée dans un bref

délai a compter du jour ou le breveté a eu comnaissance

des faits sur lesquels elle est fondée (A). Le Président

du Tribunal peut subordonner 1'interdiction 4 Ila
constitution par le demandeur de garanties destindes d
assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par
le défendeur  si l'action en  contrefagon  est

ultérieurement jugée non fondée'.

A - SUR L'ASSIGNATION A BREF DELAI

L'assignation en interdiction provisoire fondée sur 1l'article 54 de
la loi de 1968 doit €tre formée "d bref délai” & compter du jour ol le

breveté a eu connaissance des faits qui vont appuyer sa demande.

La Cour estime, comme le juge des référés, que tel est bien le cas,
comme en 1'espéce, quand 1'introduction des boyaux contrefaisants n'est
établie qu'a partir de 1982, une correspondance du 23 Décembre 1983
manifestant, de plus, que la demanderesse n'était pas encore assurée des
faits, et que l'assignation date du 20 Juillet 1983. Mais on reléve

particuliérement le considérant

"A moins d'agir avec légéreté, il est indispensable avant
de poursuivre en contrefagon la société VISCOFAN, de se
procurer des enveloppes exportées par elle en France et
de vérifier, parmi les six brevets dont la Société UNION

CARBIDE était propriétaire, lequel était contrefait...”




Le fait de s'assurer avant d'aglyr que la contrefagon soupconnée a
quelque véalité Jjusidifie qu'un certain délai s'écoule avant que

1'assignation ne soit lancée.

B - SUR LE CARACTERE SERIEUX DE L'ACTION

La Cour rveprend l'argument du juge des référés selon lequel le
responsable 1égal de la société poursuivie en contrefacon s'est rendu
coupable d’'agissements délictueux et spécialement de vol au préjudice
d'une des sociétés poursuivantes, 1l'assortissant d'une observation qu'il
faut relever, & savolr que de vils agissements sont "significatifs du
dessein formé par la société VISCOFAN d'entrer en possession de tout ce
qui peut l'aider & produire des boyaux présentant les . mémes
caractérisques que ceux de VISCORA". Elle s'appuie encore, comme le
Tribunal, sur le fait que des brevets paralléles ont pu étre délivrés &

1'étranger.

Mais, argument plus intéressant encore et prenant le contre-pied de
ce qulovailt jugé, le 12 Juillet 1985 (Dossiers Brevets 1986.I1I1.5), dans
la prewiéve affalve de ce type, le Tribunal de Paris, la Cour, bien
gu'alle fasse état de la "eritique dénergique'" dont le brevet est
Liobjet, considéve comme sérieuse la position du breveté dés lors que la
validivé du titre smuppose une confrontation "serrde'" des éléments en

que le débat reste ouvert quant & une réalité qui ne

3

présence
saurail sans légéreté &tre rejetée en 1'état". Voila qui répond
certainement, bien davantage que la décision & 1l'instant rappelée, 2

Viesprdie de 1a loi et 3 1'intention du législateur.

C - SUR LE PREJUDICE DIFFICTLEMENT REPARABLE

Le Trdbunal (Dossievs Brevets précité), avait surtout mis en avant

"le fait que les sociétds poursuivantes avaient dil _renoncer d

o

L'installation d'une activité de production', La Cour préfére se placer

sur un autre terrain : le fait que les sociéités poursuivantes ne pouvant
manquer de se heurter & des difficultés d'exécution, liées, en falt, a
ce que le représentani 1égal du présumé contrefacteur s'est constamment
dérobé aux poursulives dont 11 a éré 1'objei et, en droit, a ce qu'il ne
faut pas tvop attendre des conventions nationales sur 1'exécution des

elal (6rant vappelé que la soclété est espagnole et

déeisions  Judd

§

5808 ent: ance) .
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AIDE JUDICIAIRE PARTIES EN CAUSE -
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" Amﬂmgondu \ 1°/ Ls société de droit espsgnol
./ au profit de VISCOFAN INDUSTRIA NAVARRA DE EIVOLUTRAS

&

CELLULOZICA4S v
Date de I'ordonnance de ’ dont le siege est & CALLE Ggrcis Castahon &
cléture : a PALPELUNE ( Navasrre ) ESPAGHE ,

agissant poursuites et diligences de ses
représentants legaux dom1c111es en cette
guslité sudit siege ,

Appelante , :
représentée par la SCP LEJOINDRE. FISSELITR-
BOULAY , avoué ,

assistée de Me G. GAULTIER , svocat ,
2°/ ls société de droit swéricain
UNION UARBIDE CCRFORATION
dont le sieége est & DANBURY ,
C nnecticut 068I7 ETAUS UNIS d' ALERIGUE ,
cia Ridgebury Roasd ,

prise en 1la personne de ses représentsnis
‘@ " ' légaux domiciliés en cette gualité sudit
siége ,

%°/ La société VISCORA |,

dont le siege est a ¢35 BAGNCLET ,

4O rue Jean-Keureés ,

prise en la personne de ses rerrésentants
légsux domiciliés en cette guslité sudit
siege ,

Intimées 3
représentées psr Ile NMOREAU , avoué ,
assistées de lie Ph. COMBEAU, avocat ;

COMFQSITICN DE L COUR
Lors des débets et du délibere g

Président : mon51eu* SONNEFCNT ,
Conseillers : ladsme BETEILLE et

M nsieur GOUGE ;
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GREFFIER : Msdeme J. TOUSSLINT ;

DE24TS : A l'sudience publlque du 17 septeumbre 15 ;
WRRET : Contradictoire ;

LS °

Prononcé publiquement psr Monsieur ECIIEFCIT , Frésident, lequel
8 signé ls minute svec kacdsume . TCUSSAINT , Greffier ;

FAITS ET PROCEDURE :

Le € juillet 1983 1s société de droit sméricsin UKION CARSID
CORPORATIOR fazisait pratigquer & ls société TEIBAULT des VIGKES

( 77 ) su siége de 1la société WILLIALK ZAURIN & une ssisie- contr
fagon portant sur des enveloppes cellulesigues tubulsires pour
prodults slimentsires constitusnt selon elle la contrefacon

des brevets frengsis 1 455 630 et 72 20218 dont elle étsit titu-

lsire o

la saisie sysnt révélé gque les enveloppes incriminées avsient
été fabrigquées par ls société espasgnole VISCCFAN , UIIION CARBIDE
et sa licenciée frangsise , ls société ViiCORL assignsient psr
exploit du 20 juillet 1583 1la société VISCCRA devsnt le Tribunsl
de grsnde instance de PiRIJ pour faire juger cue cette derniére
svgit coumis des sctes de contrefa¢cn des brevets susdésignés.

Uneé expertise sysnt dsns le cadre de 13 wise en état été ordonné
a4 l'effet de rechercher si les échantillons saisis le 8 juillet
1983 reproduissient les csrasctéristiques revendiguées dans le
brevet 72 208 18 , Karleskind ,- expert , dépossii le 25 juin
1985 un repport conclusnt & une contrefsgon des trois prewmiéres
revendicstions dudit brevet .

Par silleurs , une nouvelle saisie~ contrefscon onérée le 21 uwsr
1685 svait mis en évidence un asccroissement sens Lole de l'imypor-
tation dds produits incriminés .

Ctest dans ces circonstsnces gue le 24 septeuwbre 1585 les

sociétés UNICN CARDIDE et VISCOFAN , sur le fondecment des dis-
positions de l'srticle 54 de la loi du 2 jonvier 1560 modifié pa
la loi du 27 juin 1984 , assignsient ls société VISCOTAN devsnt

16 Frésident des référeés suguel il étsit demsndé d'interdire
sous astreinte ls poursuite de l'introduction en France , de 1lt-
offire en vente et de ls "ente des enveloppes contreizissntes .

@

Las société VISCOFAN soulevsit l'incompétence du juge des réfireés
de PARIS su profit de celui de TCULOUSE et a titre suoswdﬂelr
s0 utenait gue les conditions d'spplication de l'srticle 5%

précité n'éyaient pas en l'eapece v‘eunzl.es .

L' CRDUMIANCE CRITICGUEE

e e -

Far son ordonnance du 23 décembre 15C5 , le uube des r\férés de
PRIS 8 notsumment :
- rejeté l'exception c incoupétence ,

“décleré les sociétés UNICH CLRRIDE et VISCORL recevebles &

demanue*

le bénsfice des dispositions de l'article 5% sushisé,
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¥ respecter le principe du contradictoire et qu'il s déposé son

"judice difficilement réparsble , .
. et en conséquence , psar infirmstion de 1l'ordonnsnce dont sppel

" de juger gque ne sont pas reuwplies en l'espéce les conditions
_écrites & 1l'srticle 54 prérappelé .

'SUR CE 14 COUR |,

- interdit & ls société VISCOFAN de continuer a introduire en
France , a cffrir en vente et a vendre des boysux cellulosigues
pour produits sliwentsires qui constituent la contrefscon du
brevet frangais 72.20818 aspvartensnt & UNICN CARBIDE et concédé
en licence & VISCCRA sous peine d'une sstreinte provisoire de

30C frencs par carton de boysux contrefsisants iwportés , offerts
~ én vente ou vendus postérieurewent & la signification de 1l'or-

donnence .
Ly AFPEL ¢

Appelante de l'ordonnance par déclsration du 21 wars 1986 et
sutorisée a sssigner les sociétés UNION CARBIDE et VISCORL &
1 audlence du 17 septemwbre 1986 , la société VISCOFAN prie 1s
Cour :

1°/ de dire que 1l'sssignstion en contrefsgon du 20 Julllet 1983
n's pass été délivrée a bref délsi ,

2°/ de constater gue la wission de l'expert s été étendue sans
rspport sans que les parties sient été invitées a lui fsire

conngitre leurs woyens concernsnt ls nouvelle wission qui lui
svait été confiée ; de juger en conséquence gue le juge des

référés ne pouvsit sffirmer que ls dewsnde lui psrsisssit sériepse

su vu d'un rapport étsbli dsns des condltlons irréguliéres ,

30/ de dlre gue les demsnderesses ne justifisient pas d'un pré-

Postérieurement a l'ordonnance critiquée , 1la sociétéUNION CARBIDE

8 cédé ls propriété du brevet 72.208I8 & 1la société de droit
swéricasin VISKASE CORPORATION qui par conclusions prises con-
jointewent svec UNION CARBIDE et VISCORA demsnde a ls Cour de
confirwer ls décision dont sppel- T T e e Al

gui pour un plus sumple exposé des faits, de la procédure et
des prétentions des parties se réfere a l'ordonngnce criti-
guée et sux écritures d'sppel ;

SUR L' ASSIGNATION A BREF DELAT :

CONSIDERANT gu'sux termes de l'srticle 54 de 1l loi du 2 jsn-
vier 1968 , 1ls demsnde d'interdiction & titre provisoire sous
estreinte des actes argués de contrefagon ne peut 8tre sdmise
que si l'sction en contrefsgon s été engsgée & bref délsi a
compter du jour ou le breveté s eu connaisssnce des fsits que
lesquels elle est fondée ;

CONSIDERANT gue ls société VISCOFAN , contestsnt gue 1l'sction
sit été introduite & bref délsi , fsit vasloir qu'elle ne 1l's




1ls couplexité des snalyses vortsnt sur ls couposition du produity

été gue le 20 juillet 1983 alors que le IS octobre 1681 1g
sosiéte VISCORL svait sdressé une wniss en goerde a la société
WILLIAM SAURIFN pour l'inciter 4 ne pss donner suite a des offres
de VISCORA: 3

CCNSIDERANT cependant gue ls mise en gsrde dont s fsgit . si elle
rappelait & WILLIAM SAURIN gue les bovsux cellulosiques de VI3COXa
étaient couverts par des brevels et gue la sociétéd VISCOFAL étaiy
visée par deux procédures dont une intentés en Espagne pour usurd
pation de brevets , ne contensit sucun terme tendsnt & l'affir-
mation gue des boysux contrefsisants avsient été introduits an
France ou mdue seulewent offerts en vente ;

\

-

Que du reste , dsuos une correspondsnce ultérieure du 23 décembre
1983 , trés révélatrices de l'asbsence de certitudes ou se trouvsilt
ls société VISCORA , celle-ci se bornsit & indiquer qu'elle
pourrsit 8tre smenée & entsmer une procédure partout o étant
protégée par des brevets , elle constatergit le coumerce ou 1'-
utilisstion de boysux estiwés psr elle contrefaisants ;

CCNSIDERANT qu'il ressort des documents versés aux débats que
l'introduction en France de boysux contrefaisants n'est établie
gu'd partir de 1982 ;

Qu'a moins d'sgir svec légéreté , il étsit indispensable , svaent
de poursuivre en coutrefagon la société VISCOFAN de se procurer
des enveloppes exportéss per elle en Irance et de vérifier ,

paruwi les six brevets dont ls société UNION CARBIDE étsit proprid
taire , lequel gtait contrefait !, l'expertise diligentée ultérieu
renent dans le cadre de la procédure de contrefsgon sysnt uontré

t

¥

CONSIDERANT donec gue , coume le prewlier juge l'a asdmis , l'sction
en contrefacon & été engagée dans un délai n'lexclusnt pss ls
recevabilité de lg demsnde forumée sur le fondement de l'article
54 précité ’

SUR LE CARACTERE SERIEUY DE L' ACTION

CONSIDERANT gue le brevet 72 20818 s pour objet , selon ls reven=

divgtioa T, Ugg euvelnppe ¢6llulesiguée tubulaire couportant a
sa surface interne un revétement d'un wmélange houmogéne d'au moins
deoux constitusnts dont l'un est un éther hydrosolubls de cellu-
lose , l'sutre étsnt choisi dans un enseuble constitué psr des
huiles snimsles et végétalsd et gui est présent en une guantité
ne représentant pss plus d'environ guinze fois la gquantité du
premier constitusnt gui selon ls revendicastion 2 est de la’
carboxyméthyl cellulose ou de ls carboxyuéthyl - hydroxyethyg

cellulose et 5 selon le revendicstion 2 . oot pvvabmnt en —une

ijproduits alimentaires pouvant. s enlever facilement sans que ls

W

guentité d'sy wmoins C,C155 mg/ dum 2 de surfsce internc d'envelopp
et notsumment en une guantité comprise entre environ 0,037 mg et
1,05 mg / du 2 de surfsce d'enveloppe;

COKSIDERANT que l'invention vise a l'obtention d'enveloppes pour

cheir qu'elles contiennent y sdhére et les suive au moment de

"l‘enlevemenu et est particuliérenent util

~lisanle dans l'lndusurle

a_ la e
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CONSIDERANT que l'expert , syrés exsmen de l'échantillon ssisi ’
8 conclu 2 une composition conforme sux revendications 1,2 et 3

CCHSIDERANT que pour contester le csractére sérieux de l'sction
ls société VISCOFAN invoque dsns ses écritures d'sppel des snté-
riorités qui , & 1l'en croire , sffectersient ls validité 2u brev
litigieux et contestant en outre ls contrefagon s, soutient gue
dans le produit incriminé , le wélange” homonénité microscorvique
caractérisasnt les boysux protézés ; o

CONSIDERANT que le preuier juge , su vu desantériorités proposéeF
1

s relevé des éléments de nature a justifier qu'elles ne soient p
retenues;que sens entrer dans ls discussion sppronfondie qu'il
sppsrtiendrs su juge du fond de conduire , force est de convenir
que ls vslidité du brevet 72 20818 , si elle se heurte & une
critique énergigque est coumbsttue psr des srguments qui , certes
non dénues de sérieux s n'emportent pes ls conviction de fagon
péreuptoire et ne pourront 8tre ratifiés que psr une confronts-
tion besucoup plus serrée des théses en présence ;

Qu'su reste , coumuwe le premier juge l's judicieusewent observé,

le fait gue des brevets correspondsnt su brevet frasngsis invoqué|

sient été délivrés dsns dfsutres psys dont les exsminsteurs ont
écarté lesdites sntériorilés confirme bien que le débast reste
ouvert gusnt a une vslidité qui ne ssursit sans légéreté 8&tre
rejetée en l'étst ;

CONSIDERANT que que%éue soit le bien~ fondé des critigues adres-
sées & l'expert concernsnt tsnt l'élargissement de ss mission
gue l'sffirmstion de l'homogénéité du mélsnge , il reste gue son
traveil , conduit selon des wéthodes d'un nivesu scientifigue
élevé , débouche sur des indications qui sersient- elles l'objet
d'un débast trés poussé entre spécislistes devant le juge du

fond , conférent en tout cas & la poursuite en contrefsgon un
caractére de sérieux indiscutsbles en 1l'étst ;

CONSIDERANT de surcroit que Michelina~ Glazabsl , responsasble
légsl de ls société VISCOFAN , s'est rendu xmmmpxiim coumplice
de vols commis su préjudice de ls société VISCORA par ses
propres sslariés ;

Qu'il & corrompu ces derniers pour obtenir des données technolo=-
gigues relatives sux fsbrications de VISCORA ;

Que psr jugement du 18 wsi 19€¢3 , il s été condsmné & notsument

trois snnées d'eumprisonneument , le Tribunsl de gresnde instsnce dp

BEAUVAIS sysnt décerné wandat d'srr8t 3 son encontre eu égard a
son défsut

Que si les sgissements délictueux sinsi ssnctionnés ne portent
pas sur une invention couverte psr un brevet , ils n'en sont pss
woins significstifs du dessein formé psr ls sociéteé YISCOFA¥
d'entrer en possession de tout ce gul peut l'sider a oproduire
des boysux présentsnt les wmdumes casractéristigues gue ceux @g .
VISCORA , que les woysns utilisés psr cette derniére societe
relévent ou non de la propriété in dustrielle j

t
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CONSIDERANT donc gu'a bon droit le premisr juge s sdmis le
-

ceractére sérieux de l'sction en contrefsgon exizé ver l'asrti-
cle 54 de ls loi du 2 jsnvier 1958 wodifiée ;

SUR LE PREJUDICE DIFTriCILEMENT REFARAIIE

COFZIDERANT gue l'importsnce des gusntités de boysux srgués de
contrefagon introduits en France sst reconnugpsr ls société
VISCOFAN puisgu'elle-méme sllégue que l'interdiction scllicitde
lui csusersit " le plus grave préjudice ' ;

CONSIDERANT qu'il n'est pes contests per la société VISCOFAN
gu'elle n's sucun établissement en France ;

Qu'elle ne ssursit d'sutre psrt disconvenir gue son représentsnt
légsl s'est constsument dérobé sux poursuites pénsles dont il
était l'objet , le jugement prérsppelé du Tribunsl de grsnde
instance de BEAUVAIS mentionnsnt gque dés le 28 jsnvier 1680 , 1le
megistrat instructeur svgit dft délivrer un mandst d'srrét ;

Que dés lors , et en dépit des conventions lisnt ls Frsnce a 1'-
ESpsgne en vue de l'exécution des décisions judicisires , les
sociétés intimées sont des plus fondées & prétendre que si ls
contrefsgon étsit retenue psr ls juridiction du fond , elles
courrsient un tres. grand risgue de non- exécution des mesures
réperstrices d'un préjudice rendu tres lourd psr 1l'dmportsnce

de ls masse contrefsisante ;

CONSIDERANT gue pour les motifs susexposés , les conditions d'-
application de l'article 54 de 1ls loi du 2. jsnvier. I958 sont
réunies j ;

Que l'ordonnsnce déférée sers psr suite confirumée ;
FPAR CES MOTIFS et ceux non contrsires du preumier juge ;
Déboute ls société VISCOFAN de son sppel ;

Confirme l'ordonnsnce ;

Dit que ls société VISCORL supporters les frsis de l'sppel qui
seront recouvrés directewment par Me MOREAU, svoué, conformément
sux dispositions de 1l'article 699 du nouvesu Code de procédure

civile »

Approuvé mot -
rasyé nul et
renvoi en marge

Ut




