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Brevet n.72-43908

GUIDE DE LECTURE

- MANDAT AU DEPOT ET PAIEMENT DES ANNUITES o




- ) -2

I- LES FAITS

- 1971-1972 : M.GHADIMI dépose deux demandes de brevet aux Etats-Unis

- 1972 : Contrat de mandat au dépot de brevet (et paiement des annuités ?)
entre MM.GHADIMI, mandant, et MADEUF, mandataires.

- 8 décembre 1972 MM.MADEUF déposent le brevet GHADIMI n.72-43908

- : Contrat de licence entre M.GHADIMI et SYNTHELABO

- 1982-1986 : MM.MADEUEF paient les cinq premieres annuités qui leur sont
réglées par M.GHADIMI

- 1977-1981 : MM.MADEUF paient les cing annuités suivantes qui leur sont réglées
par Melle S.GHADIMI-KATIRALI, ni¢ce du breveté

- 1982-1983 : MM.MADEUF appellent paiement des annuités aupres de Mme
S.GHADIMI-KATIRAI

- 31 aolit 1983 : Le Directeur de I'INPI prononce la déchéance du brevet GHADIMI
pour non paiement de la onzi€¢me annuité

- 19 septembre 1983 MM.MADEUF notifient la décision 8 Mme S.GHADIMI-KATIRAI

- 18 juillet 1984 : SYNTHELABO avise M.GHADIMI de la déchéance de son brevet

- 7 janvier 1985 : ‘M.GHADIMI assigne MM.MADEUF en réparation du dommage
résultant de leur négligence a s'adresser personnellement a lui

\l'instruction
- : MM.MADEUF forment une demande reconventionnelle en réparation -
- 14 février 1986 : TGI PARIS : . fait droit a la demande principale
. rejette la demande reconventionnelle

- 23 avril 1986 : MM.MADEUEF font appel

- 25 novembre 1987 La Cour de PARIS confirme le jugement

II- LE DROIT

PREMIER PROBLEME (Demande en annulation)
A - LE PROBLEME
I°) Prétention des parties

a) Le demandeur en annulation (MM.MADEUF)
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prétend qu'un mandataire au dépOt et entretien du brevet peut demander l'annulation de
celui-ci.

b) Le défendeur en annulation (M.GHADIMI)

prétend qu'un mandataire en dépOt et a l'entretien du brevet ne peut pas demander
l'annulation de celui-ci.

2°) Enoncé du probléme

Un mandataire en dépdt et entretien du brevet peut-il demander 'annulation de celui-ci ?
B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Les appelants -les mandataires : MM.MADEUF- apparaissent eux-
mémes irrecevables a engager la nullité du brevet litigieux pour
s'opposer a l'action engagée a4 leur encontre, dans la mesure ou sa
validité érait sans aucune incidence sur leurs propres obligations

puisqu'ils avaient précisément recu mandar de le maintenir en vigueur”.
2°) Commentaire de la solution

Le Tribunal ne déclare pas irrecevable toute action d'annulation d'un brevet formée par le
mandataire désigné par le breveté mais, constate que la validité du droit de propriété industrielle
n'ayant aucune incidence sur leurs obligations, il ne justifie d'aucun intérét évident a engager
pareille demande en annulation.

La solution parait peu discutable dans la mesure ou le contrat de mandat vise le dép6t du
brevet; elle pourrait, davantage, étre discutée dans la mesure ol le mandat s'élargit a l'entretien du
brevet. Si, en effet, le vice du brevet n'affecte pas la validité du contrat tendant au dépdt (& venir)
du titre de propriété industrielle, on peut se demander si le méme vice n'affecte pas le contrat
portant sur l'entretien dudit titre (déja existant) (V.sur ce point, P.PETEL, Les obligations du

“mandataire, Bibl.dr.entreprise n.20, Litec 1988).

DEUXIEME PROBLEME (Objet et exécution du contrat de mandat)

- La Cour se prononce, tout d'abord, sur I'objet du contrat de mandat pour décider :
"Considérant qu'il est constant que les dix premiéres annuités de ce
brevet ont été payées par leurs soins; que dés lors ils ne sauraient
contester qu'ils avaient également accepté de se charger de ce mandat”.

Le Tribunal interprete par I'exécution qui lui en a été donnée l'objet du contrat de mandat
initialement conclu.

Le Tribunal se prononce, alors, sur I'exécution de celui-ci.

A - LE PROBLEME

I°) Prétention des parties
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a) Le demandeur en réparation (le mandant : GHADIMI)

prétend que ne pas avertir le mandant lui-méme de la déchéance du brevet et de la facult€ de
1'éviter par une action en restauration constitue une faute du mandataire.

b) Le défendeur en réparation (le mandataire : MADEUF)

prétend que ne pas avertir le mandant lui-méme de la déchéance du brevet et de la faculté de
l'éviter par une action en restauration ne constitue pas une faute du mandataire.

2°) Enoncé du probleme

Ne pas avertir le mandant lui-méme de la déchéance du brevet et de la faculté de I'éviter par
une action en restauration constitue-t-il une faute du mandataire ?

B - LA SOLUTION
1°) Enoncé de la solution

(1) "Considérant surtout qu'alors que la décision de déchéance leur avait
été personrellement notifiée le 31 aofit 1983, ils se devaient d'en aviser
sur le champ le breveté lui-méme qui seul avait qualité pour exercer le
recours en restauration dans le bref délai imparti par la loi.

Considérant qu'en s'abstenant de le faire et en le mettant ainsi dans
Uimpossibilité d'exercer ce recours, MM.MADEUF ont incontestable-
ment manqué qQ leurs obligations de conseil et commis une faute
engageant leur responsabilité.

(2) Considérant toutefois que les premiers juges ont, a juste titre, relevé
que M.GHADIMI s'étant abstenu de veiller personnellement aux
réglements ponctuels des annuités nécessaires au maintien en vigueur de
son brevet, a lui-méme concouru a la réalisation du dommage par lui
invoqué et décidé en conséquence qu'il devra en supporter la charge
pour un tiers”.

2°) Commentaire de la solution

(1) En n'indiquant point & leur mandant le risque de disparition de ses droits, les conseils
mandataires n'ont pas convenablement exécuté leur accord de mandat. La Cour n'a pas recherché en
vérité si le mandant s'était substitué un mandataire apparent dans l'exécution du contrat qui le liait &
ses mandataires.

(2) Au raisonnement qui lui était proposé, le Tribunal et la Cour ont substitu¢ un
raisonnement en termes de faute du mandant & ne pas avoir surveillé l'activité du mandataire. Sur ce
point, d'ailleurs, la formulation de la Cour comporte une ambiguité. La faute de M.GHADIMI
"s'étant abstenu de veiller personnellement au réglement ponctuel des annuités nécessaires au
maintien en vigueur de son brever”  ne consiste pas, bien entendu, a s'étre déchargé sur le
mandataire professionnel qu'étaient MM.MADEUF du soin d'assurer le réglement des annuités mais

de s'étre déchargé, un temps durant, sur sa ni¢ce du soin de surveiller I'exécution du mandat.
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demsurant A& Glen Cove MNoU=TORX 11542, 45 re
Spring Lane (ZTATS-UNI5 D'4uSiIQUE),

Intimé,

Représenté per la SCP BOLLZT-BASKAL,
titwledire d'un office d'avoud,

Assisté de ieiires BWRY et de SICESLLE
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délibéreé 2

Président 3 lonsieur RO3ICUZT
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GREFTIZR 3
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a 1'audience pudblique du I8 octobre I987
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= contradictoire = rrononcé publiquement par Honsleur le Conseiller
GUCBIE = signé par lionsieur le Président ROBIQU.T et per .ionsieur
Plerre DUPONT Greffiers
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) Statuant sur l'eppel formé le 23 evril I986 par
messieurs Claude et Rend MAIEUF contré le jugement rendu le 14 févriel
1986 per le tribunal de grende instance de Faris (Rme chambre- 22me
section) dans le 1iiige les opposant & ronsieur Bussein GEADINI.

Falts et procéddure =

Professéur de pédiatrie & l'université de New=Yor
ot spéciglisé dans le traitement des prématurés, le docteur Eussein
GHADIMI a mis au point une F composition d'aminc-acides. injectables
. appropride aux besoins anaboligues du corps humain ", nul a faif —
lt'objet de deux brevets d'invention déposés aux Stats-Unis d'iméri-
que le 9 décembre I97I sous le n°® 206.536 et le 17 aout 1372 sous le
n® 281.31I7. :

fan SRR .

Sous le bénéfice de ceite priorité, cetie réuse

invention a également ¢ié déposée dans plusieurs pays dozmt la Frznce.

exergant leur activité d'ingérieurs—conseils en prorriété irdusiriells

Aprds avoir réglé en son nom les dix premidres

MADEU? se voyait notifier le 3I apout I983 une céeision du Directeur

N'ayant été informé de cette décision gue le
I8 juillet I984 par la société SYNTHELABO qui assure 1'exploitation
de 1'invention en France et se trouvant hors délal pour présenter wm
recours en restauration, monsieur GADII a par exploit du 7 Janvier
IG85 assigné messieurs Claude et Rend HaDIUF en demandant de les dé-
clarer entiérement responszbles de la déchéance du trévet Irangais
n® 72.439C8 et de les condammer solidairement & lui payer em re¢pera=
tion de son préjudice une indemnité provisiommelle de z25C.0C0 frs 3
valolr sur le coniant des dommages-intér®ts devant 8tre a-r8ié aprés
expertise.

Invoquant les négligences du brevetéd qui lalssedd
3 divers mandntaires successifs le soin de régler les annuités de 52%

brevet et falsant $iat de leurs propres diligences auprés de la ndd

de lir GHADIMI qui aveit réglé les trois deruidres smmuitds, messieurd

FR 1243908

\

J

' le brevet frangais emregistrd sous le n° 72.43308 A G \W . (p3C
a été déposé le 8 décembre IS72 pur messieurs Claude et René sADIUF B
E3CbYTJDC>tdIbYL

binet MADZ comne 4 , A .
:ze::iéagﬁ&, t HLDSTF et sc présentant mandataizes de mon— d &m\no-audu
LUnle e«tfar"}ec..

anmités dues pour le maintien en vigueur de son titre, le Cabinet CLheroimeQ{ oLy
15" .

! g
de 1'Inst<itut National de la Propriéfé Indnstrielle pronongant la dé—<,£)€i0t‘nu (l‘nn(r."c,
chéance des droits du breveté pour non paiement de la onzieme amuilt }m

due pour le 8 décembrd IS82, /& ted cdu o fus

AL QLAY |
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Claude et Aenéd MOZUF ont conclu au débouté en demandant reccnvention
nellement ls somme de I0C.,C00 frs ez répavation du trouble moral et

profesciornel ou'ils déclarent avoir zubl du falt de cette procédure
8t celle de I5.CCO f£rs en gpnlication de l'article 7CC du nouveau codg

de procédure civile. )

Par jugement du 14 février I986 le tridbunal de
grande instance g $ = dit qu'en n'=ffectuant aucune démarche aupres
de lir Hussedn GEADINII pour le compie duquel ils avaient déposé le bre
vet francals n® 72.43.908 et payalent les ammuités correspomiantes,
msssieurs Clasude et René MADZIUF, ingénieurs conseils, ont mancué A
leurs obligations, = dit toutefols que compte temn de la négligence
dont & fait preuve de son c8té MHxr Huasein GHADIMI, ils ne seront te-
nus de réparer que les deux tiers du dommage par lui subl du fait de
la déchéance de son dbrevet, "= commis Mr CUBALDIEU en qualité d'ex~
pert avec mission de fournir tous éléments nécessaires & la détermina
tion de ce préjudice en indiquani notemment le montant des redevances
que pouvait espérer Hr GHADIMI en ces de concession de licence pour
les armées A venir et la valeur du brevet en cas de vente, -~ condamné
messieurs Claude et Rend HADZUF A payer A kir Hussein GHADIMI la somme
de 50,000 fxs & titre de provision et ordomné l'exécution proviscire

de cette décision.

Apres avoir interjeté appel ls 23 avril I986, nes
sieurs MADZUF ont, par conclusions du 30 Janvier I987, demardé 3

= de confimer le jugement sus-visé en ce gu'il al
recomnu qus la négligence de itr GHADIMI avait engegé sa resronsabilio

t4 quant & la déchéance du brevet,
= maly de 1'infirmer pour le surplus et statuant

4 nouveau, = de constater qu'en avisant réguliérement le
mandataire apparent de lirGHADEAI , sa nidce Sylvie, qui réglait les
annuités depuis les itroils dernidres années mrécédant le non pglement
ayant entrafnéd la déchéance du dbrevet, nessieurs MADZUF n'ont fait
freuve d'sucuns négligence et n'étalent tenus d'aucune obligation sup
plémentaire & 1'ézard de la personne du dreveté en vue du réglement

de la onzidme annuité,
= de dire en conséquence que compte tenu des cire

constances de la cause, ils n'ont pas engagé leur responsabilité pro-
fessionrelle,

= de consiater de surcroft las mullité du brevet
14tigieux au vu des pddces régulierement versées auxr débats devaent hﬂ
Couz, ‘= de dire en conséquence que Kr Eunssein GEZDIMI
ne Jugtifie d'sucun Intérét 3 agir et que sa demands est tant irrece-
vable qus mal fordde,

¥

umn procds fondé suxr une faute professionnelle et ce malgré 1'existen—
ce d'un mardataire apmrent et d'une négligence indiscutde du drevetd,
Mr GELDIDU leur a causé un préjudice moral et commercial certain,

= de le condamner en conséouence & leur payer la
somme de ICC.0C0 frs & tiire de dommages-intéréts et celle de 20.000
frs en application de l'aerticle 700 du nouveau code de procidure civy

les

Faisant valoir gue les appelants sont irreceva-
bles et mal fordés & invoquer la nullité du brevet par euz déposé en
son nom et émimirant les diverses fautes per eux comnises dans 1'exé-
cution de leur mandat, #r GH.DIIL 4 conelu le 15 octobre I967 a la
confirmation du Jugement cntrepris en demandant le renmvol de 1'affads
re dovant la juridiciion du premler degré pour qu'il solt status sur
son préjudics au vu des conclisions de l'expert ainsi gue sur 1l'inde
nité qu'il se rdservait de solliciter en application de 1'article 6

- de dire enfin qu'en intentant A messleurs MADZUR

ch  4eme

date

25 novembre 1967



R Y ¥ -

A

5 en el ans o hs 0b e A

8¢ 178

twp. Gsolte C A. PASIS

du pouveau code de procédure civile.

Puis par conclusions additionreiles du méme Jour,
il a réfuté les divers srguments invoqués par les appelants pour conJ
tester la validité de son brevet.

Zrfin, se bornant & déclarer que ces conclusions
¢étaient dénudes de pertinence, messieurs MADLUF ont demandé le 18 oc-—
tobre I967 de leur adjucer le bénéfice de leurs précddentes écritures)
de dire en conséquence n'y avoir lisu i renvoyer les pcrties devant
les premiers juges et de condammer Xr GHADIMI A leur rembourser la
somme de 50.000 fr3 par eux peyée dans le cadre de l'exécution provio

s0ire,.

DISCTEEION =
Sur h I‘éCGVg.Oilité H »

Congidérant que les appelants demandent tout
dtagbord de déelarer i GHADIMI irrecevahle en scn action, en falsant
valoir qu'il ne peut demander réparation du préjudice gqu'il déclare
avolr subi du fait de la déchéance de ses droits sur le drevet n® 72
43908,alors qu'ils ont pu s'apercevoir au cours des opérations d'ex-
pertise que ce brevet &tait ml, dans la mesure o}, d'une part, la
demande de brevet initisle déposée aux Etata-Unis le 9 décembre ISTI
a été rejetée et ol,d'autre p rt, le breveté avait publié antérieure-
ment dans la revue " Pédiatrics ® mn article divulguant la composi-
tion du produit en question,

¥ais ¢onsidérant que loin de conclure & la pulldd
té du brevet dont il avait pour mission de déterminer la valeur, 1l'ex
pert reléve au contraire gue le refus de délivrance sux Etats«Unis
de ls premidre des priorités invoquées ne saurait induire une éven-
tuelle nullité du trevet frangais et qus la publication effectude darh
la revue " Pédlatrics " le 6 décembre I97I est trds insuffisante pouxs
porter atteinte awx 22 revendicgtions du brevet frangals,

Considérant surtout que les appelants aprarsissent
eux-némes irrecevables & invoguer la mnllité du brevet liiigleux pous
s'oproser A l'action eng-gée & lsur enconire, dans la mesure ou sa
validité étalt sans avcune incidence sur lewrs rpropres obligations
pulsgu'ils avatent précisément re¢u mandat de le maintenir en vigueurr

Considérant en revanche que Mr GEADDIMI, éiadlis-
B8ant avolr concédé le 17 Juln IST5 son brevet en licence, sars que s
validité ait fait l'objet de la moindre contestation Juscu'a la décd
sion de déchéance, jusiifie d'un intérét évident & rechercher la res
ponsabilitd de ses mandateires pour obtenir r¢paration du prejudice
per lui subd du falt de la violation de leurs obligations; qu'il s'e
sult que 1'exception d'irredevabilité per Zeuz soulevée ns peut cu'éiyr

XEjetée'

Sur la respons-bilité s

Corsidérant que jour dérager leur respons-bilité,
les appelants avancen: en tremier lieu que le felt ogu'ils aiernt ne-
cepté de déroser le brevet litigieux ne leur imposait pas de le maino
tenir en vigueur par le palement des aanuités,

slais considérant qu'il est constant que lec dix
preniéres annuités de ce brevet ont §td payées par leurs soins; cus
d2s lors ils ne spuralent contester qu'ils avalent égalezent zcceptéd

de se charzer de ce manday,

Ch . 4ice -
gection A
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Congidérant qu'ils font observer par ailleurs que
sl les cipnq premidres annuités relatives au mointien en vigueur du
brevet francals dont ils avzicnt la chorge ont été réglées par les
rand~taires américains du brevetd, puls par Monsieur Hussedn GE.OLT
lui-nfme, les cingfuivantes ont été réglées par son frére monsieur
Yousse? GEADLHI, puis per sa niecs Sylvie GHADIII devenue uliérieure—
ment épouse KATIRAL; cu'ils estiment en conséquence gue celle—cl ayang
réglé les huitidme, neuvitme et dixidme annultés, 1la dtalent fondés
& s'adresser directenmens & elle pour le réglement de la onziems et
qu'ils Justifient lul avoir adressé, aprds une premidre demande du
8 novembre 1982, uns letire de rapvel le 27 mal IS963 précicant que le
dernier délal pour régler cette annuité expirait le 30 jJuin ICE3,puls
lud avolr notifié le 19 septembre 1983 la décision du 31 aout 1983
pronongant la déchéance, en luil exposant qus le recours en restaura=-
tion devalt 8tre exercé avant le 30 novembre sulvant,

fiels considérant que sl les derniéres gnnuités
gvaient été payées par le frdre, puls par la niéce du brevetd, le Ca-
binet MiDEUF n'en demeurait pas moins exclusivement le mandstaire du

setl tituladre du brevet direciement intdressd par son mainiien en vid

gueur et que dés lors devent l'inZs-iie de sa dermiere correspondante
11 se devalt d'alerter monsieur Bussein GH.DIWI lul-méme,

Or congidérant que les sprelants ne Jusiifient
d'zucun envol d'une letire de mise en gexde l'informant de non peye—
ment de ls dernidre échéance et l'invitant & procéder & son réglement
dans le délai de g=ace de six mois,

Considgrant surtout qu'alors qus la docision de
déchéance leur avelt été rersonnellement notifide le 51 aout 1C63,ils
se devalent d'en gviger sur le champ le breveté lul-méme gul seul
avait qualité pour exercer le recours en restauration dans le bref
délal dmpartd par la loi,

Considérant qu'en g'abstenant de le faire et en
le mettant a2insd ders 1'impossibilité d’exzercer ce recours, messieurs
Claude et René MADZIUF ont incontestablement manqué & leurs oovligationg
de consells et commis une faute engegeznt leur responsebhilité,

Corsidérant toutefols g¢ue les premiers Juges ont
& Juste titre relevé qua Mr GELDIHNI s®étant abstenu de velller perw
gonnellement gu rézlement ponctusl des ammunités ndcessaires au main-
tien en vigusur de son drevet, a lul-mBme concouru & la réalisetion du
dommage par lud dnvoqué et décldé en conséouence gu'il devra en sup-
porter la charge powx un tilers,

Considérant ous le partage de responzadiliié sine-
gl reterm n'étant pas contesid por 1l'intimd, 41 convieny de conlirmer
le Jugement déférd en toutes ges dlsposltions,

Sur lp réprr-tion du préndice «

Congldirant ~u'il y a lleu de ronvoyer les pure
tize devant les premiers Juzes wour cuill sodt statud sur la sipava-
tion du préjudice invooud per le demendeur au vu des conclusiors du
razport d'expertise,

Conglddrent enfin gue l'action formée a leur en-
contre étant ddclarée fordde, les aprelanis me peuvent gqu'fire débous
téa de leur demande de dompezes-intérfts pour procéiure pdhusive, de
levwr demgnde de rembourtement de la proviglon déjh versée et de leur
demande fondée sur l'arilele TOU du nouveau code de procidure civils,
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P R Co. C2IMS, e% coux men conirnlres des pre-
plerc Juges,

Confirme le Jucememt déféré en toutcs sec dispo-
sitions,

Déboute liepsieursllaude et Rend JADTUF de toutes

leurs denagndes,
avoie les partiec devant les premiers Juges

pour qu'il soit statué sur la réperation du préjudice invoqué par

Monsdewr GHADIMI,
' . Condamne Messieurs Claude et Rend i DLW aux dé-

pens d'appel dont le recouvrenent pourra 8tre poursulvi dircctlecent
cort re eux par la S.Cers BCLLzT=B.SXaL, tdtulalre d'un office d' voud
conformément aux dispositions de l'article 69¢ du ncuvesu code de pro

cedur= civiles “

T
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