TGI PARIS 19 MAI 1987
Aff. SAMSONITE ¢.DELSFY
Brevet n.1.562.621
PIBD.1987.419.111.353

DOSSIERS BREVETS 1988.11.8

GUIDE DE LECTURE

- ACTION EN CONTREFACON

- CONTRAT DE LICENCE

- DEMANDE DE SURSIS A STATUER
- MOYEN DILATOIRE *
- ARTS.85 ET 86 DU TRAITE DE ROME  **




I- LES FAITS

- : Les Soc.SAMSONITE Corp.et N.V. (SAMSONITE) sont titulaires et
licenciées exclusives du brevet frangais n.1562 621

- : DELSEY fabrique et vend la valise VISA
- : SAMSONITE assigne DELSEY en contrefagon
- : TGI PARIS rend un jugement inconnu

- 23 avril 1979 : Sur appel, la Cour de PARIS fait droit a I'action en contrefagon et
prononce diverses sanctions dont certaines sous astreinte.

- 10 octobre 1979 : Conclusion d'un contrat aux termes duquel SAMSONITE renonce a
I'exécution de l'arrét du 23 avril 1979 et accorde a DELSEY une sous-
licence pour la fabrication et la vente du bagage VISA "en France et
dans la CEE" mais interdisant l'exportation hors CEE.

- 19 mai 1983 : Estimant que DELSEY n'a pas exécuté le contrat de sous-licence, en
vendant en dehors du territoire concédé, SAMSONITE I'assigne en
contrefagon de brevet.

- 25 avril 1984 La Cour d'appel de PARIS se déclare incompétente sur le probleme
: de l'astreinte.

- 8 février 1985 SAMSONITE assigne DELSEY en liquidation de l'astreinte

prononcée par l'arrét du 23 avril 1979.

DELSEY réplique en demandant . le rejet de la demande au motif que-
le contrat de sous-licence est nul pour contrariété aux arts.85 § 1 et 86
du Traité de Rome et des arts 13 a4 23 de 'accord CEE-Suisse.

, . le sursis a statuer jusqu'a arrét en
interprétation de la Cour de Justice CEE

- 19 mai 1987 : Le TGl de PARIS : - rejette la demande de sufsis a statuer
- rejette la demande de liquidation d'astreintes
- rejette la demande en contrefagon.



II - LE DROIT

PREM‘IER PROBLEME (SURSIS A STATUER)
A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur au sursis (DELSEY)

prétend que le Tribunal doit surseoir a statuer dans 'attente d'un arrét en interprétation
de la Cour de Justice CEE

b) Le défendeur au sursis (SAMSONITE)

prétend que le Tribunal ne doit pas sursoir & statuer dans 'attente d'un arrét en
interprétation de la Cour de Justice CEE

2°) Enoncé du probléme

La demande de sursis a statuer par application de l'article 177 du Trait€ de Rome est-
elle justifiée ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution
"Mais attendu que le recours en interprétation ne S'impose aux
juridictions nationales qu si les dispositions du Traité de Rome
invoquées, eu égard au litige pendant Ssont imprécises ou
nécessitent un avis, attendu qu'en l'espéce, le Tribunal dispose des
éléments suffisants pour apprécier la validité du contrat eu égard
aux articles 85 et 86 sus-visés”.

2°) Commentaire de la solution

La solution est classique et conforme 2 la nature juridique du recours préjudiciel prévu

par l'article 177 du Traité de Rome. La demande de sursis a statuer apparaissait, en l'espece,
comme dilatoire.

DEUXIEME PROBLEME (CONTRARIETE AU TRAITE DE ROME)
A - LE PROBLEME
1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en annulation (DELSEY)

prétend que l'accord du 10 octobre 1979 est nul pour contrariété aux articles 85 et 86 du
Traité de Rome.



b} Le défendeur en annulation (SAMSONITE)

prétend que l'accord du 10 octobre 1979 n'est pas nul pour contrariété aux articles 85 et
86 du Traité de Rome.

2°) Enoncé du probléme

Le contrat du 10 octobre 1979 est-il nul comme constituant une entente au sens de
l'article 85 § 1 du Traité de Rome et/ou un abus de position dominante au sens de l'article 86 de ce
Traité ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu que l'accord intervenu a la suite de cet arrét, en
autorisant la fabrication et la vente des valises VISA par la Société
DELSEY en France et sur le territoire de la CEE a don créé une
situation plus favorable a celle-ci et au consommateur que celle
qui aurait résulté de l'exécution pure et simple de la décision de
justice”.

2°) Commentaire de la solution

La solution est, pour le moins, simpliste. Elle examine cumulativement la conformité du
contrat a l'article 86 -du Traité de Rome (abus de position dominante) et a 1'article 85 (entente).

Le Tribunal admet que l'accord "crée une situation plus favorable (a la CEE) et au
consommateur”, raisonnant immédiatement en termes de justification de l'infraction prévue par les
articles 85 § 1 et 86, sans avoir examiné l'existence d'infractions.

De plus, l'effet prétendument "bénéfique" de la transaction est oppos€ a l'effet
implicitement "maléfique" qu'aurait produit sur 1'économie communautaire 'exécution d'une
condamnation pour contrefagon.

La présente décision fait regretter le temps (pas si lointain), ou les arguments
communautaires étaient absents des prétoires... -
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
CHAMBRE 1© SECTION

JUGEMENT RENDU LE 19 AL 1987

DEMANDEUR  : La Société SAMNSCNITE CORPO-
Hs1L0N, Société de droit américain dont
le siége est East #5 Th Avenue & DENVER
(Colorado) U.S.A.

La Société SANMSCHNITE N.V.
Société de droit belge dont le siége est

"~ 2 Oudenaarde-Industrieterrein, RING II

(Belgique)

représentées par :

S.C.P. BODIN & LUCET avocats A 135 assistés de

iie COIBEAU avocat plaidant

DEFENDERESSE : La Uociété DELSEY société
znonyme de droit francais dont le siege
est 23 rue Saint André a BOBIGNY (%3)

représentée .par :

lle RIDADZAU-DUIAS avocat E 1063 assisté de Maf-

tres MATHELY et COLLIN aveccats plaidants
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C T POSTITION DU TRIBUNAL
lizgistrats ayant déelibeéré
Madame ANTOINE Président
l=demoiselle MNAGUEUR Juge
Mensieur BOURLA Juge

GZEFFIER
liz.dame BOISDEVOT

DIBATS ¢ a 1l'audience publigue du 6 Avril
1987

JUGEHEIT : prononcé en auvdience publique?
contradictoire, susceptible d
appel.

Par arrét du 25 Avril 1979,
lz 4éme chambre de la Cour 4'Appel de Paris
a @

-=— dit que la valise VISA de la Société DEL
SEY constitue une contrefagon du brevet
N° B 1.562.621

. -— dinterdit a la Société DELSEY, sous astrein-
te provisoire de 1.000 F par infraction
constatée de continuer a fabriquer, offrir

~ en vente ou vendre des valises contrefai-
santes,

~— ordonné des mesures de confiscation et de
publication
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-- cordamné-la Société DELSEY & payer une
indemnité provisionnelle de 50.000 F &
valoir sur le montant du préjudice dé-
firitif

~- désigné bonsieur GUILGUET en qualité d!
expsrt afin de déterminer ce préjudice

Aux termes d'un protocole d'ac-
cord et d'un contrat de sous-licence con-
clus le 10 Octobre 1979, entre d'une part
la Société SAMSONITE Corporation et la So
ciété DELSEY pour le premier actey et 4!
autre vart, la:Société SAIISOKITE W.V. et
la Société DELSEY pour le second, la So-
ciété SAMSOHITE Corporation a partielle-
ment renoncé a exécuter l'arrét.

Estimant gque la Société DELSEY
n'a pas respecté les obligations du con-
tret de sous-licence du 10 Octotre 1979,
en effectuant des ventes en dehcrs du ter-
riteire concédé, la BSociété SALSCHITE COr-
poration et la Société SAISONITE H.V. ont,
par acte du 19 llai 1985, assigné la Socié-
té DELSEY en contrefacon du brevet N° 1.562.
621. E-les ont demandé l'allocation d'une
provision de 500.000 F a valoir sur les
dommages~intéréts a fixer a dire d'expert.

Le 16 Avril 1984, la Société DEL-
SEY a conclu & ce qu'il soit sursis a sta-
tuer sur lo présente demande jusgu'a ce que
la 4éme Chambre de la Cour d'Appel de PARIS
ait rendu son arrét dens 1l'instance intro-
duite par la Société SANSONITE le ‘18 Mai
1985.

troisieme



Par conclusions sicmnifiées 1e 50
tai 1984, les uOCleteS demanderesses s op-
poszient aa,surs1s a statuer, la Cour d'Ap
pel de PARIS s'étant déclarée incompétente
par arrét du 25 Avril 1984.

&3 Le 24 Septembre 1984, la Société
DELSEY concluait au rejet des demandes for-
mées par les Sociétés SANMSONITE par applica-
blbn des articles 85 et 86 du Traité de ROME

13 et 2% de l'accord CEE SUISSE du 22
Ju171et 1972. Subsidiairement, elle deman-
dait de surseoir a statuer jusqu'a ce que la
Comnmission des Communautés Européennes ait
: rendu sa décision ou trés subsidiairement

: jusqu'a ce que la Cour de Justice des Com-

munautés Européennes ait rendu soh arrét
, sur la demande d'interprétation qui serait

) formulée par le Tribunal ou enfin jusqu'a
ce gue le comité mixte institué par l'accord
CEX SUISSE ait rendu sa décision. Par ail-
leurs, la Société DELSEY sollicitait 1'allo-
cation d'une somme de 50.000 ¥ en applica-
tion de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.

Par acte du 8 Février 1985, la So-
ciété SAMSONITE CORPORATION a581pna1t la So-
ciété DELSEY en 11qm1dat10n de 1l'astreinte
prononcée par la Cour d'Appel de PARIS par
arrét du 23 Avril ‘1979, soit en paiement de
la =zomme de 2.000.000F outre celle de 20.000
F sur le fondement de l'article 700 du lNou-
veau Code de Procédure Civile.

Puis le 20 liai 1985, les Sociétés

' SAMSONITE répondaient aux arguments dévelop
- pés par la Société DELSLEY.

/_\ ) . .
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Par conclusions du 23 Septembre
1985, la Société DELSEY rectifiant ses de
mandes du 24 Septembre 1984 demandait de
poser & titre préjudiciel deux auestions
d'interprétation a la Cour de Justice des
Communautés Européennes et d'ordonner la
jonction des procédures introduites par
les Sociétés SANSONITE.

Par conclusions des 7 Octobre
1985, 12 et 26 lMai 1986 les parties déve-
loppaient leurs arguments respectifs.

Enfin, le 15 Décembre 1986, la
Société DELSEY demandait de dire qu'en ac-
ceptant le paiement des redevances concer-
nant les ventes en dehors de la CEE, les
Sociétés SAMNSONITE ont fait novation au
contrat du 10 Octobre 1979.

X X

I Sur l=2 jonction

hAttendu qu'il convient, en rai-
son du lien de connexité existant entre
elles, ¢'ordonner la jonction des procédu-
res successivement introduites d'une part
par la Société SAISOUITE Corporation et
- la Société SALSOIIIE M.V., d'autre part par
la Société SANGONITE Corporations

page




1I Sur le sursis a statuer

fttendu que la oooiété DELSEY de-
mande au Tribunal de surseoir & statuer jus
qu'a ce gue la Cour 4' Appel de Paris eit
rendu sa décision sur l'assignation du 18
Ual 1583 de la Société SAMSONITZ CORPORATION
a l'encontre de la Société DELSZY;

Mais attendu qgue cette demande est
devenu sans objet, la Cour d'Appel de PARIS
ayant rendu le £5 Avril 1984, un arrét aux
termes duquel elle se declaralt 1ncompetente
pour statuer sur la liquidation de 1l'astrein
te ordonnée par arrét du 23 Avril 1979;

II1I Sur la validité du contrat du 1O Octobre
1YY

Attendu qu'avx termes d'un protoco
le d'zccord conclu le 10 Octobre 1979 entre
la Société SAMSONITE CORFORATICIT et la Socié
té DELSEY, 1la Société SAMSOIITE CORFORATION
a renoncé a exécuter 1l'arrét du 25 Avril 1979
en ce ogul concerne les mesures 2'expertise
et de publicité ordonnées par 1z Cour d'Appel
et a zutorisé la Société DELSLEY & utiliser
le matériel et les moules visés par les mesu-
res de confiscation; gqve le méme Jour, un ac-
cord de licence était signé entre la Société
SAMBOUITE IT.V., licenciée eéxclu=ive du brevet
frangeis N° 1 b6d 6l et la Société DEL3EY en
vue de la fabrication du bagage couvert par
ce brevet et sa vente en IRLICE et sur le
territoire de la C.E.E.

Attendu que la Société DELSEY sou-
tient oue ce contrat de licence est incompa-
tible *ant avec les dispositions des articles
5 et 86 du Traité de RUME qu'avec celles des
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articles 13 et 23 de l'accord C.E.Z. SUISSE
du 22 Juillet 1972;

~—~ Sur le sursis & statuer

= Attendu que la Société DILSEY
sollicite le sursis a statuer d'uns part
jusqu'a ce que la commission des Communau-
tés EUROFEILNNES, Direction Générale de la
Concurrence, ait rendu sa décision a la
suite de la procédure engagée par elle, le
19 Septewdvre 1984, visant a la constatation
d'une infraction aux articles 85 et 86 du
Traité de ROME et d'autre part jusgu'a ce
que le comité mixte institué par 1'accord
CEE SUISSZ se soit prononcé;

llais attendu que la Soci£té DEL-
SEY ne justifie pas avoir saisi ni la Di-
rection Générale de la Concurrence, ni le
comité mixte; cqu'édu surplus, la saisine éven-
tuelle de ces organismes ne sont pas de na-
ture a suspendre l'examen du fond de l'affai-

re;

2 Attendu gue la Société DELSEY de-
mande au tribunal de saisir a titre préjudi
ciel la Cour de Justice des Communautés Eu-
ropéennes par application de l'article 177

du Traité de ROHME et de surseoir & statuer

jusqu'a ce que la Cour de Justice zit rendu
sa décision;

Mais attendu que le recours en in-
terprétation ne "s'impose gx aux juridictions

page septiecme
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natior=z=les que si les dispositions du Traité
de ROIZ 1nvoques, eu egard au l-tige pendant
sont imprécises ou nécéssitent un avis;

Attendu qu'en 1' espéce, le Tri
bunal ,lspose des éléments suffisants pour
appréciger la validité du contrz=t eu regard
des arcicles 85 et 86 sus-visés.

—e Sur 1! aDplléation des articles 85 et 86
du Tra-te de ROME

Attendu que la 8001ete DELSEY
soutient que l'article 3 du con=rat du 10
; Octobre 1979 qui prohibe 1' exportatlon hors
CEE contrevient aux dispositions de l'arti-
cle 85; que cet état de fait comstitue un a-
bus de position dominante prohité par 1'ar-
ticle 80°

"Attendu que les Sociétés SAMN-
SONITE font valoir que l'accord intervenu
entre les parties ne viole pas ces articles
= comme ='entravant pas le libre-jeu de la
ég? concurrence a l'intérieur de la C.E.E.

Attendu sang doute que l'arti-
cle 85 du Traité de ROME prohibe tous accords
ayant pour objet ou pour effet de restelndre
ou de Ffausser le jeu de la concurrence a l'in
térieur du marché commun; que 1l'zarticle 86
sancticnne 1'"abus de position dominante";

» liais attendu gue rar arrét du
2% Avril 1979, la Cour d'Appel de PARIS,con
sidéraz=t que 1a valise VISA de 1= Socaete
DELSLEY constituait la contrefagon du brevet

- I1° 1,562,621 appartenant o la Scciété SANSO-
IITE CCRIPORATION, a interdit & la Société

P‘”%lt eme -
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DEL3EY de Ffabriquer, offrir en vente et ven-
dre ce modzle de bagage; qu'en application
de cette d£cision, toute fabricatior et com-
mercialisation du modéle de valise incriminé
était donc interdit a la Société DELSEY;

Attendu que l'accord intervenu a
la suite de cet arrét, en autorisant la fa-
brication et la vente des valises VISA par
la Société DELSEY en FRAIICE et sur le terri-
toire de 1z CEE a donc créé une situation
plus favorazable a celle-ci et au consommateur
gue celle oui aurait résulté de l'exécution
pure et siziple de la décision de Jjustice;

attendu, par ailleurs, qu'il ré-
sulte des documents versés au dossier et no
tamment de 1'expertise diligentée pax Mon-
sieur GUILGUET que le taux de redevance ac-
quitté par la Société DELSEY a la Société
SAMSONITE iT.V. est équivalent & celwi suppor
té par cette dernieére dans ses rapports de
licenciée z=vec la Société SAHSOIITME CORFORA-
TI0; que le rapport d'expertise éteblit, en
outre, cue les ventes de bagages hors CEL par
la Société DELSEY représentent moins de 10%
de son chiffre d'affaires global (page 10 §5)

Attendu, enfin, que la Société
DELSEY n'e dintroduit en recours devant la
commissior de la CEE que le 19 Septembre
1984, soit apres l'expiration du comtrat de
licence;

Attendu qu'au vu de ces €léments,
il n'est p=s établi que le contras de licen-
} ce du 10 Cztobre 1979 est incompatible avec
les dispositions des articles 85 et 306 du
Traité de =OMI;

page neuviéme




—— Bur 1l'application des articles 13 et 23
de _Taccord CEE-SUISSE du Ze Juillet 1972

~ Attendu que la Scciété DELSEY
invoque les dispositions de l'article 13 de
la Conwvention CEE-SUISSE qui interdit toute
restriction quantitative a l'imrortation
dans les échanges entre la Communauté et la
SUISSE et celles de l'article 2> de la con-
ventior qui prohibe les accords =ntre entre-
prises =zyant pour objet d'emp&cher, de res-
teindre ou de fausser le jeu de la concurren
ce, dars les échanges entre la Communauté et
la SUISSE;

[lais attendu qu'ili a été wvu
précédemment qu'en application de 1l'arrét du
2% Avril 1979 devenu définitif, la Société
SANSONITE CORPORATION pouvait interdire tota
lement la fabrication en FRANICE et l'expoﬂﬁ«
tation en SUISSE des valises VISA, que les
limites prévues au contrat de licence ne sau
raient donc, pour les raisons ci-dessus énu-
mérées, tomber sous le coup des dispositions
des articles 13 et 23 de 1l'accord CEE~SUISSE

Attendu qu'il y a donc lieu de
rejeter la demande de la Société DELSEY fon-
dée sur le traité de RCIME et 1l'accord CEE-
SUISSE;

IV -« Sur la contrefacon et la licuidation d'
astreinrn<e

Attendu que la Société SANSO~
NITE CCzFORATION sollicite l'allecation d!

o Q f%*’l eme —- Y
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une somme de 500.000 F a titre de provision
en réparation des actes de contrefagon commis
par la Société DELSEY : - par la vente de
valises VISA en dehors du territoire de 1la
CEE

. - par la fabrication
et la vente de valises VISA aprés le 8 Mai
1982,

Attendu que ia Coliété DELSEY
réplique que la vente des valises VISA en
SUISSE ne peut constituer un acte de con-
trefagon, m&is seulement une violation des
obligations contractuelles¥, le brevet fran-
cais n'ayan= aucungreffet sur le territoire
SUISSE; qu'elle fait valoir en outrey que
cette violation contractuelle n'a causé aucun
préjudice & la Société SANSOHITE CORPORATION,
les redevances prévuecs au contrat ayant été
acquittéess

Mais attendu que l'arrét du 23
Avril 1979 =2 reconnu la validité du brevet
francais N°® 1.562.621 et déclaré que la fa
brication et la vente en FRANICE des wvwalises
VISA constiftuaient des actes de contrefa-
¢on de ce brevet; gue, toutefois, les agis-
sements reprochés a la Société DELSEY, con-
sistant a vendre les valises VISA hors du
territoire de la C.L.E. plus particuliére-
ment en SUISSE ne sont pas constitutifs du
délit de contrefacon, la portée du brevet
se limitant am territoire frangais; cue
ce faisant, la Société DELSEY a manqué aux
obligations découlant dv contrat de licen-
ce, qul lul interdisait l'exportation des
valises hors C.E.E.;

Attendu cque les ventes de valil
ses en SUISSE ont donné lieu au paiement

pge onziéme




par la Société DELSEY d'une redevance fixée
apres exvertise a la somme de 9.0535 francs.
que les Sociétés SAUSORITE ne justifient 4°
aucun préjudice complémentaire de ce chef.-
/

Attendu que les Scciétés
SAMBONITE n'établissent pas que lz2 Socié-
té DELSEY a fabriqué et commercialisé des
valises VISA apres le 8 Mai 1982, date 4!
expiraticn du contrat de licence;

Attendu qu'aucun acte de
contrefagon n'ayant été retenu, la deman-
de de liguidation d'astreinte, sanction
éventuelle de la contrefagon, est sans ob-
Jet; '

Attendu qu'il y a donc
lieu de déclarer les Sociétés SALSTHINE
CORFORATION et 1i.V. mal fondées en leurs
demandes et de les débouter.

V- Sur l'article 700 du llouveau Code de Fro-

cedure Civile

Attendu qu'il n'apnarait pas

. inéquitatle de laisser & la charge des par-

ties les frais irrépétibles qu'elles ont

. respectivement exposés; qu'il y a donc lieu

de rejeter les demandes fondées sur 1l'arti-

"cle 700 éu Nouveau Code de Procédure Civile.

‘\‘ -
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Statuant contradictoirement,

Prononce la jonction des procé-

dures successivement enregistrées sous
les numéros 9835/83 et 2981/85 du Rele Gé-
néral et 53251 et 54904 du R8le Farticulier.

Dit n'yv avoir lieu a sursis a
statuer.

Déclare la Société SANSONITE COR-
PORATION et la Société SAMSONITE N.V. mal
fondées en leur action en contrefagon et en
liquidation d'astreinte, les déboute de tou-
tes leurs demandes.

Déhoute la Société DELSZY de sa
demande fondee sur l'article 70C du llcuveau-
Code de Frocédure Civile.

Condamne la Société SAIISONITE COR-
DORATION et 1la Société SANMSONITE H.V. aux
dépens.

Autorise la S.C.P. RIBADEAU-DUEAS
a recouvrer directement ceux dont elle aura
fait l'avance sans avoir regu provision.

Fait et jugé le 19 HATI 1987 ./.

Le Greffieh . le Président

/\/; JAPV/ TNV
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