TGI PARIS (réf.) 27 NOVEMBRE 1987 DOSSIERS BREVETS 1988.V.7
Brevet 72-13069 .

OUTINORD c. ROB'S EQUIPEMENT

(Inédit)

GUIDE DE LECTURE

- ACTION EN INTERRUPTION PROVISOIRE DE LA CONTREFACON #*#**



I-LES FAITS

- 1972

- 20 aofit 1973

- 20 mars 1986

- 0 décembre 1986

- décembre 1986

- 29 septembre 1987

- 27 novembre 1987

OUTINORD S.a. dépose une demande de brevet 72-13069 sur un
"dispositif de sécurité dans l'accrochage des passerelles de service”.

Dissolution de QUTINORD S.a. et création de OUTINORD SAINT
AMAND 4 laquelle les immobilisations de OUTINORD S.a. sont
apportées... sans inscription, toutefois, au RNB.

TGI PARIS "déclare valables” différentes revendications du brevet
dans un litige opposant OUTINORD SAINT AMAND a une société
COMET.

ROB'S EQUIPEMENT accomplit des actes suspects

OUTINORD SAINT AMAND fait procéder a une saisie contrefagon
chez ROB'S EQUIPEMENT.

OUTINORD SAINT AMAND assigne en contrefagcon ROB'S
EQUIPEMENT.

OUTINORD SAINT AMAND assigne ROB'S EQUIPEMENT en
référé en interruption provisoire de contrefacon sur la base de I'article
54 de 1a loi de 1968 modifiée par la loi du 27 juin 1984 (*).

ROB'S EQUIPEMENT souléve l'exception d'irrecevabilité de la
demande et conteste la qualité pour agir de OUTINORD SAINT
AMAND... qui ne serait pas titulaire du brevet.

TGI PARIS (Réf.) rejette la demande.

(*) Loi des brevets, art.54 (L.27 juin 1984) : "Lorsque le Tribunal est saisi d'une action en
contrefagon sur le fondement d'un brever faisant l'objer en France d'une exploitation industrielle
effective et sérieuse, son Président, saisi er statuant en la forme des référés, peut interdire a titre
provisoire sous astreinte la poursuite des actes argués de contrefacon dés lors qu'ils entraineraient
un préjudice difficilement réparable et que I'action au fond lui apparait sérieuse.

La demande d'interdiction n'est admise que si I'action en contrefagon a été engagée dans un
bref délai a compter du jour o le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

Le Président du Tribunal peut subordonner l'interdiction a la constitution par le demandeur
de garanties destinées @ assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si
l'action en contrefagon est ultérieurement jugée non fondée”.



I1 - LE DROIT

A - LE PROBLEME
1°) Prétention des parties

a) Le demandeur a l'irrecevabilité (ROB'S EQUIPEMENT)

prétend que non propriétaire du brevet, OUTINORD SAINT AMAND est irrecevable a agir
au titre de l'article 54.

b) Le défendeur a l'irrecevabilité¢ (OUTINORD SAINT AMAND)

prétend que propriétaire du brevet, OUTINORD SAINT AMAND egst_recevable a agir au
titre de l'article 54..

2°) Enoncé du probléme

OUTINORD SAINT AMAND a-t-il la qualité de titulaire du brevet et est-il recevable a agit
selon l'article 54 de la loi du brevet ?

B - LA SOLUTION
1°) Enoncé de la solution

"Attendu que la Société OUTINORD SAINT-AMAND ne justifie d'aucun
acte de transfert du brever en cause @ son profit au Registre des brevets;
Attendu que contrairement o ce qu'elle soutient, il n'est pas suffisamment
établi que ce brevet lui a été apporté avec d'autres immobilisations;

Attendu en effer que le brever 7213069 figure sous le poste
"immobilisations” au bilan de la Société OUTINORD de 1972 pour la
valeur de 814,50 francs; :
Que l'apport effectué a la Société OUTINORD SAINT-AMAND est inférieur
a la valeur globale d'immobilisation du bilan de 1972,

Attendu, dés lors, qu'il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir
si les documents fournis par la Société OUTINORD SAINT-AMAND lui
conférent la propriété du brevet litigieux,

Attendu qu'une telle interprétation reléve de la compétence du juge du
fond”.

2°) Commentaire de la solution

.-. La solution parait conforme aux dispositions relatives a la publicité des opérations
conventionnelles sur brevet d'invention et, notamment, a 'article 46 de la loi des brevets :

"Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés a une demande
de brevet ou @ un brevet doivent, pour étre opposables aux tiers, éire



4.

inscrits sur un registre, dit Registre National des Brevets, tenu par I'Institut
National de la Propriété Industrielle.

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont
acquis des droits apreés la date de cet acte, mais qui avaient connaissance
de celui-ci lors de 'acquisition de ces droits”.

Dans I'espece émdiée, la situation d'exception visée par l'article 46 al.2 n'était pas constituée.
Le texte applicable était, donc, l'article 46 al.1 déclarant inopposable aux tiers et, en l'espece, la
Société ROB'S EQUIPEMENT, les actes de transfert -de OUTINORD S.a a OUTINORD SAINT-
AMAND- d'un quelconque brevet d'invention.

L'affaire sous examen attire l'attention sur le danger couru par les opérateurs ne respectant
pas les prescriptions en matiére de publicité des actes d'exploitation de brevets d'invention. Sans
quil y ait a se préoccuper des conditions dans lesquelles OUTINORD S.a. a disparu et ou
OUTINORD SAINT-AMAND est apparu, il y a lieu, simplement, de constater que la publicité d'un
éventuel transfert n'ayant point été faite, celui-ci ne peut éwe opposé aux tiers. On se trouve,
d'ailleurs, devant une situation bien difficile puisque OUTINORD S.a. ayant disparu, la
régularisation soulévera quelques difficultés pour autant que les opérations d'apport aient manqué
de netteté a I'égard du sort des brevets détenus par la Société disparue.

Inversement, on constatera que les défendeurs en action sur brevet d'invention ont le plus
grand intérét a bien vérifier l'existence et la régularit€ des droits prétendus par les demandeurs.

.-. Notons, toutefois, que le Tribunal ne statue pas, véritablement, sur l'irrecevabilité de la
demande mais constate, seulement, "qu'il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si
les documents fournis par la Sociéié OQUTINORD SAINT-AMAND lui conférent la propriété du
brevet litigieux” et constate, alors, que le traitement d'un tel probleme "reléve de la compétence du
juge du fond”.

Notons, également, que le Tribunal ne se contente pas de noter le défaut de mention de
transfert au Registre National des Brevets mais aborde, déja, au fond, 'examen de la possibilité d'un
apport en soci€té a travers les documents comptables qui lui ont éi€ soumis.
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JUGE MENT

rendue en état de référé, le 27 NOVEMBRE 1387, (article 487
du Nouvesu Code de Procddure Civile), par le Tribuna!l de

Grands Inatance de Paris composd de @

Hadame L, DISHLER, Vice-Président
Hadame S, MANDEL, Juge
Hadame H.8 PIERRARD, Juge

q

essistées do F. FONTAINE, Greffler,

dans [‘instance opposant ¢

LA _SOCIETE QUTINORD SA[NY-AMAND

dont lo eidge est rm ?ew&awa & SAINT-AMAND E.i& EAUX
(59230) ; .
PMpre

Me COURTEAIRT, Avocat pestuisnt, E.J065 et He
COMBEAU, Avecat plaidant,

dent le sidge eo&chrms dee Gros Chevaux, Zone iﬁ@w%riana
duy Vert Galant & SAINT OUEN L°AUMONE (95130)

domunnt 27gmodc ls Paiz &4 BOIS cu.omt:s (322705 2

He Paul MATHELY, Avecat, £.531,

éemwaaﬁh“@@ Rashe Mare la Pile et neﬁvollemaﬁ 8,

~ Chemin des Feugerais 4 LANGEAIS 37130 ;

He Dani&le ROLAND-LEVY, Avecet, D.870,
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LE TRIBULNAL,

La Socisté CUTINCRD SAINT-AMAND expose que e
CECEMBRE 1966, les 13 et 20 FEVRIER 1987, elle a ass
devant te Tribuna! de Grance [nstance de Parcs, s Seec
ROB'S EQUIPEMENT, Jean-Marie DRAY et Yvon BILAS en conte
¢on du brevet n 7213063 publié sous le n'2,136.395, doat .

est titulaire

Elio prétend que ce brevet qui & pour Litre énsp@ga
seeurulo dang |'acerochage dqa patserolles de scrv?ce

A qinenl U trHum 9T e

ingi;ggocdgnparj.'duﬂzo WARS 1986 lequel & d4cTard To Boc.
COMET contrefactrice des revendicetions | et 2 et 8 conds
cotte socidté & arrbter do fadriquer, d'offrir an ventbe ot

rendre tout dispositif contrefsisant

Apréu eveir sppris que la Socidté ROB'S EQUIPEMENT av
acquis le_ 29 OCTOBRE 1984 le fonds de commerce do la Soei
COMET ROB'S ot qu ¥ty Fépreduissit des passerellas comp
tant un doggosatef de sdeurité couvert par son bravet,
Socidié QUTINORD g fait offectuer, le 9 DECEMBRE 1488 ¢r.
ssisies contrefagon, I'une our ls chantier d°um clicat
RIB'S COUIPEHENT ¢ lg Secidté DOCOTRA, °autre av sidge
sette %@@a@tég enfin ey sldge. da fla Secidtéd ROE
EQUIPEHENT ; estimant que &eu éispe&a%i?s lol csveaiend
préjudics et que son getlon an contrefugen éluit sdrieuseme
fondbe, 1¢,29 SEPTEMBRE 1967, le Soecldtd OUTINORD SAINT-A

& éﬁﬁﬁgnégﬁ I

L

= ls Seciétd ROB'S EQUIPEMENT ok ses dows dirigoants :

= Jegn-Harle DRAY
« Yven BILAS '

pour velr falre défenss "0 cotts seciété deo fabragu@‘
d'offrir on vente ou de vendre sur Bo ferritoive frangais -
‘dispositife prdcitds, sous astreinte difinitive de 100.0¢
franes par infrection constotée ot co, confermbment o
dispositiony de ‘article 54 de la lol du 2 JANVIER 196
telle aque medifide en dornler licw poar ls loi duv 27 SU!

1394 ¢

' Le Secidté ROB'S EQUIPCHENT, Jeaa-Macle ORAY ef Twe
BILAS, elibguant que fo Sesidté OCUTINORD SAINT -AMAND o'es!

pas prepriblalere du brovel qu'elle Inveque, cenc luaat j

I'irrecevabilitd de o2 demende ¢ i
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Subsidiaireseat, 118 demangent au Tridbunal de dirg e

la Societe QUTINORD SAINT-AMAND ne Justifie pas des ¢ga,

tioag Qg;gégg par jtartiele €4 de 13 lor ao QU'IO i\'v’e 3 p.

tiay & reféred -

Et, estimant sa procidure abusive, I3 Sociéte Rog:
EQUIPEMENT gsollicite 88 condamnation au paiement d'vae indg.
nité de 100.000 francs et de 20,000 franes au Riteq

1'article 700 dy Nouvesy Code de Procédure Civile ;

Sur lo fondement do ce toxte, Jean-Marie DRAY ot vy,

BILAS sollicitent ehacun une somme de 10.000 franes ¢

Dens ses dcrituras du |5 OCTOBRE 1987 le Soeciété ROB--
EQUIPEMENT ot Yves BILAS sollicitent 1a nullits des troi.
Pfoc&aoverbtux ds ssnase contrefagon, dressds T ECE
T8 TTTT T80x promTvrs—ser—tE Thantier et av snége eoeaae 4‘
la Socuété DOCOTRA lo tr@»aséma, oy sidge de s Secidt
ROB'S EQU!PEHEN? et, faisant veleir que s revendication |
s 0f . causs. auait §¢8 snnuld par Jugenont du 13 J01
358, pOUY sbssnco d'activitd Tavertiver—gue—dteTeviification
2 est aulle pour I8 mdme raison, et que de iurerott, efle
n'ast pas raprodulde, Is Secidté RUB'S EQUIPEHENT, ajoutent &
se8 précbdentas beritures, solllieite une Sﬁd@aﬁoéé de S00.00¢
francs et 50,000 frunce aa verty do ('artiele 700 du Mouvesw

Code de Procddure Cluile
La Seeldtd OQUTINORD SAINT-ANAND rédfule colle argumenta-

tion en sa fondsnt {une part sue des sctas dreseds par Mo
LOUF, netaico & Chantilly les 25 JUIH et 30 AOUT 5578 ¢°od 8¢
rdsultoreit que las brevels font partie des lmsobillseltions
apporibes & 1o Secldétd QUDINORD SAINT-AMAND, d¢'avtre part cur
lo €ait que les défendeurs, dans leg @?5@&@@&%@ proséé%e@g
a‘ont J&a@s@ contestd la qualitd de titulaire du brevet § ef,
aprée aveir souteny que la demande avalt wun carsetére wegent
ot aque sea préjudice, o°il §2ait diffiellencad edpirable
Etait eleivement dLabli, olie réitice sen précédentes Jemsa~
des en falsaat velolr quelle exploitait e breved g

Jean-Harie DRAY, slldgue qu’il o8t eons eamplel at
8'oecupe @?vs sucune Tonction do direction ou vein do f8
Secidté ROB’ MENT .

s censdquence do quoi, Il soilieite 88 mise hers deo
csuse ob la cendannastion do fa Seecldtd CUDINORD aw peicaeant
do 12 cemme do 3,000 froncs en verty de [°astiele 700 do
Neuvesy Cede do Procidurs Civile 3

s

Attendy que g drevet a°7231308
151372 par une Secistd OUD )




Gu' il vigulie des documents fournig du'3 cefte époque
eristare yae Seciete Erablissements OUTINORD S.A. 1ascrite ay

R.C. de Valeneiannes sous le a®255849 ;

Oue cotto socidtd @ &té dizseute et radiée Je 20 AQUY
. 1873 ¢ PR

Ous 1o Secists OUTINORD SAINT-AMAND constituée en AQUY
1973 ot inserite gy R.C. de Valeaciennes Iq 20 AQUL 1373 sous
fo a°73B36, provient de s cession deo o Secibdtd Eta-
blissenents CUTINORD S.A, dont I'actif & 4&té réparti entre

toe down goeidléds ci-spris ¢
= lg Socibth OUTINORD SAINT-AMAND,

= g Secidté OUTINORO SUD-EST, inscrite su R.C. de
Thonoa-loe-Bains 1o 2 AOUT 1973 sous {e n°73876 :

i Attendy que la Sociétd OUTINORD SAINT-AMAND ne ,ustifie
E d°sucun scte do transfart du brevet en cause 4 son profit av
Registre® dea Brevels ¢
Attendy que contreirament & ce qu'elle soutient, il
®’get poy suffisemment §tabli que co brevet lui 8 8t4 apportd

avee d'sutres lamobilisations ¢

Attondy en affet gque (e brevet 7213069 figure sous e
posle ®lanebilisstions™ su bilan de la Socidté OUTINORD de

1972 pour 18 valour do 814,50 francs

Goe |'upport effoctud & o Secidth GUTINORD SAINT-AMAND
a;% inféricur & Jo valeur glebale d'imnobilisstion du bilaam
8992 o

; Attendu, dés lers, qu'il existe une contestation sérieu-
e ave lo point do saveir ¢i len documents feurnis per fa
ocidté CUTINORD SATNT-AMAND ful confdrant Is propridtd de

| brevel {itiglesy o

%

' httendu qu'vne telle interprétation reldve do la2 compé~
teaes dy Juge du fend ¢

Attendu, dane ces conditions, qu'il a‘'y s pas liey
@ eneninse lg devande d°indemnité formde par s Société R0OB'S
EUUIPERENT  wl do promoncer ie nullitd des snisies coatrefe-
gen 3

Attendy, eopendant, qu'il sers fait deoit & sa damande
aur §'orticle 7060 du Nouveaw Code de Precédure Civile ainsi
qu°d eelles forabes par Jsan-Marie DRAY et Yvea BILAS, dans
foy termes du dispesiti? ¢ _

PAR CES MOTIFS 3

Di¢ n'y sveir liau & référd ;

Condomny le Soeibté OUBINORD SAINT-AMAND & paver gy
‘scont do 1'aplicle 700 du Nouvesu Code de Procékdy

@

tes nommes guivenbes ¢
o 56,000 feanes b 1o Sociftdé ROB'S EQUIPEHENY,

2,000 Cranes & Josaciarie DRAV, g\ o ooene gus dépons qui serent recouvrés par Mait.
Peul MATHELY, aveeat dens les conditions de l'arlicle 633 .

= 2.600 france 8 Yooo BILAS youuq0y Code 4o Procdure Civile,

i



