CJ.CE 30 JUIN 1988 DOSSIERS BREVETS 1989.1L.6
AFF.THETFORD Corp. et IAMMA

GUIDE DE LECTURE

- BREVET DE RESURRECTION - CONTREFACON ok



I- LES FAITS

- 30 juin 1988

Les firmes THETFORD sont titulaires de plusieurs brevets britanniques
relatifs a des toilettes portables.

Les sociétés FIAMMA fabriquent en Italie et importent au Royaume-
Uni des produits voisins.

THETFORD assigne FIAMMA en contrefagon de brevets britanniques.

FIAMMA forme une demande reconventionnelle en annulation du
brevet

La Patent Court fait droit & la demande de THETFORD.

FIAMMA fait appel de 1a Court of Appeal qui saisit la CJCE des deux
questions suivantes :

"1. Un brevet encore en vigueur, qui avait été délivré au Royaume-Uni
en vertu des dispositions du Patents Act de 1949, pour une invention qui,
sans les dispositions de la section 50 de cette loi, aurait été antériorisée
(absence de nouveauté *) en raison de l'existence d'une description telle
que prévue par les paragraphes a) ou b) de la section 50 (1) de la loi en
question, constitue-t-il une propriété industrielle ou commerciale
susceptible d'étre protégée au titre de l'article 36 du Traité de Rome ?

2. Dans I'hypothése on un tel brevet est susceptible de bénéficier d'une
telle protection ainsi qu'il a été spécifié plus haut, le seul reméde
autorisé au titre de l'article 36 du Traité serait-il, comme l'ont soutenu
les défenderesses FIAMMA en I'espéce, une décision ordonnant le
versement de redevances raisonnables (ou une autre réparation
pécuniaire) mais pas une injonction ?".

La Cour rend une décision a titre préjudiciel sur l'interprétation du
Traité.

Patents Act de 1949, art.50 (1) :

“"Nulle invention revendiquée dans un fascicule complet ne sera considérée comme ayant été
antitipcée pour la seule raison qu’elle a é1é publiée dans le Royaume-Uni

a) dans un fascicule déposé a l'appui d’une demande faite dans le Royaume-Uni et daté de
plus de 50 ans avant la date du dépét ..

b) dans un fascicule exposant l'invention pour les effets d'une demande de protection faite
dans un pays autre que le Royaume-Uni 50 ans au moins avant cette date”.



II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (Application de I'article 36 & des brevets accordés en vertu du
principe de la nouveauté relative (*)

CJCE 14 septembre 1982 aff.Keurkoop, Rec.19852 28/53 avait, précédemment, énoncé :

"En l'étar du droit communautaire et en l'absence d'une unification dans le
cadre de la Communauté ou d'un rapprochement des législations, la fixation
des conditions et des modalités de la protection reléve de la régle nationale”.

L'arrét du 30 juin 1988 remarque, également :

"Quant @ la Convention de Strasbourg de 1963 sur l'unification de certains
éléments du droit des brevets d'invention, il y a lieu de relever que cette
Convention, étant entrée en vigueur postérieurement Q la délivrance du brevet
en question, ne peut étre utilisée comme un élément déterminant aux fins de
Uinterprération du droit communautaire.

Le seul acte dont les dispositions seraient susceptibles de conforter le point de
vue de la défenderesse au principal quant @ la reconnaissance dans l'ordre
Jjuridique communautaire du principe de la nouveauté absolue, a savoir la
Convention de Luxembourg de 1975 sur le brevet communautaire, qui a des
liens étroits avec la Convention de Munich précitée, n'est pas entrée en
vigueur”.

I suit, ainsi que la Cour l'a jugé dans son arrét du 29 février 1968 (PARKE Davis,
Rec.1968.82), que I'existence du droit de brevet relevant actuellement de la seule législation interne,
la 1égislation d'un Etat membre en matiére de brevet, telle celle en cause, rentre en principe dans les
dérogations a l'article 30 admises par l'article 36.

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en annulation (FIAMMA)

prétend que la régle sur les "brevets de résurrection” teprésente “une restriction dans le
commerce entre Etats membres”.

b) Le défendeur en annulation (THETFORD)

prétend que la regle sur les "brevets de résurrection” ne représente pas “une restriction dans le
commerce entre Etats membres”.

2°) Enoncé du probléme

L'article 50 (1) du Patents Act sur les "brevets de résurrection” constitue-t-il une “restriction
dans le commerce entre Etats membres” ?



B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"A cet égard, la justification de la régle de la nouveauté relative, telle qu'elle
résulte du dossier, fait apparaitre que l'objectif poursuivi par le législatewr
britannique, lors de l'introduction en 1902 de la régle des "cinquante ans”,
érait de favoriser l'activité créative des inventeurs dans l'intérét de l'industrie.
A cette fin, la régle en question avait pour but de permefttre la récompense
représentée par l'octroi d'un brevet méme dans les cas de "redécouverte” d'une
"ancienne innovation. Dans de tels cas, la législation britannique visait d
éviter que l'existence d'une ancienne description de brevet n'ayant jamais été
utilisée ou publiée puisse constituer un motif de révocation d'un brevet

valablement délivré.
Dans ces conditions, une régle telle que celle des "cinquante ans” ne peut étre
considérée comme constituant une restriction déguisée au commerce entre

Etats membres”.
2°) Commentaire de la solution
La solution mérite d'étre approuvée.
DEUXIEME PROBLEME - Eventualité d'une injonction dans I'hypothése précédente
A - LE PROBLEME
1°) Prétentions des parties
a) Le demandeur (THETFORD)
prétend que méme dans les hypotheses de brevet de résurrection, 'injonction peut sanctionner
un acte de contrefagon par introduction.
b) Le défendeur(FIAMMA)
' prétend que méme dans les hypothéses de brevet de résurrection, l'injonction ne peut pas
sanctionner un acte de contrefagon par introduction.
2°) Enoncé du probléme
La contrefagon d'un brevet de résurrection peut-elle étre sanctionnée par une injonction ?
B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Lorsque le droit national prévoit normalement une injonction en vue de
s‘opposer 4 routes contrefacons, cette mesure est justifiée en vertu de l'art. 36"

2°) Comumentaire de la solution

La solution appelle approbation.
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bans ('affaire 35/87,

ayant pour objet une demande adressée & la Cour, en

application de L'article 177 du traité CEE, par la Court of

£

et tendant a dans lea Llitige

.-Appeal de Londres, obtenir,

pendant devant cette juridiction, entre
Thetford Corporation et autre

et

Fiamme S.p.2. et autres

une décision 3 titre préiudiciel sur L'interprétation de

Loe .
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J.C. Moitinho de Almeida, présidents de chambre,
Koopmans, (VS Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot,
N. Kakouris, T.F. 0'Higgins et F.A. Schockweiler, juges

avocat général : M. J. Mischo
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effier : Mme B. Pastor, administrateur
nsidérant Les observations présentées

pour Thetford Corporation et autre, partie demanderesse au
principal, dans la procédure é&crite par Lle cabinet
d'avocats Clifford Chance, a Londres, et, a la procédure
orale, par Me Burkill, barrister,

pour Fiamma S.p.a. et autres, partie défenderesse au
principal, dans la procédure &crite par par Mes Evershed et
Tomkinson, avocats 3 Birmingham, et, 3 la procédure orale,
par Me M, Hicks, barrister, .

pour le Gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S.J. Hay,
agent, et Me N. Pumfrey, barrister,

pour la Commission des Communautés européennes, par

. E.L. White, membre de son service juridique,

Le rapport d'audience et 3 la suite de La procédure orale

1er mars 1988,

ant entendu Lles conclusions de L‘avocat général présentées .
L'audience du 28 avril 1988,

Arrét 3v/27



rend le présent

Arrét

Par arrét déposé au greffe de la Cour le 5 février
1987, ta Court of Appeal. de Londres a posé a la Cour, en
application de l'article 177 du traité CEE, deux
questions préjudicielles relatives a l'interprétation de
L*'articte 36 du traité CEE, en vue d'apprécier la
compatibilité de certaines dispositions de la
légisiation nationale sur les brevets, et spécialement
du orincipe dit de "nouveauté relative™, avec les régles

concernant La Libre circulation des marchandises.

Ces questions sont posées dans Lle cadre d'un
litige qui oppose les firmes Thetford Corporation et
Thetford (Aqua) Products Limited . (ci-aprés Thetford),
titulaires de plusieurs brevets britanniques relatifs &
des toilettes portables, aux sociétés Fiamma Spa,
fabricant de ce type de produits en Italie, et Fiamma UK
(ci-aprés ‘Fiamma), importateur de ces produits au

Royaume=-Uni .,

Il ressort de Ll’arrét de renvol que Thetford a
assigné Ffiamma en contrefacon de deux brevets
britanniques qui lui ont été délivrés au titre du
Patents Act de 1949, portant les numéros 1 226 235
(ci-aprés le brevet 23%5) et 1 530 155. Ces produits,

faisant Ll'objet de Lla contrefasor alliaude, sont
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fabriaqués en ltalie et vendus au Royaume-Uni. Fiamma ne
possdde aucune licence de Thetford, gque ce soit au

Royaume=Uni, en Italie ou ailleurs.

Fiamma, aprés avoir réfuté la contrefacon du
brevet, a fait valoir devant la Patent Court, dune
part, aque le brevet de Thetford serait nul en raison
d'un défaut de nouveauté et d°activité inventive et,
dlautre part, que, méme si le brevet était valide, les
articles 30 et 36 du <traité CEE limiteraient Lles
réparations que les juridietions du Royaume-Uni

devraient accorder au titulaire du brevet.

t.a Patent Court ayant accueilli la demande de
Thetford, Fiamma a 4nterjeté appel auprés de La Court of
Appeal. Cetté juridiction a constaté aue, considérant
L'absence de jurisprudence pertinente de ta Cour 2
propos des points soulevés par les défenderesses, les
allégations de celles=ci font apparaijtre une
argumentation défendable. Elle a donc décidé de

soumettre a8 Lla Cour les questions suivantes :

“1. Un brevet encore en vigueur, qui avait été délivré
au Royaume-Uni en vertu des dispositions du Patents
act de 1949, opour une invention qui, sans Lles
dispositions de la section 50 de cette loi, aurait été
antériorisée (absence de nouveauté) en raison de
U'existence d'une description telle que prévue par les
paragraphes a) ou b) de La section 50(1) de La loi en
question, constitue=t-il une propriété industrielle ou
commerciale susceptible d°étre protégée au titre de
Ltarticle 36 du traité de Rome ? '

2. Dans L'hypothése oG un tel brevet est susceptible
de hénéficier A'ure talle orotection, ainsi ou'i!l

628 spécifid plus haur, L& seul -~eméce 3utcrisé zu
trtre de 'article 36 du iraité sera‘¢=i., comme L ory
couterys Les dévenderssses Fiamma :n  L'espéce, une

Arrét 25/87
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décision ordonnant le versement de redevances
raisonnables (ou une autre réparation pécuniaire) mais
pas une injonction ?%

Pour un plus ample exposé des faits du litige au
principal, de la réglementation nationale applicable et
des observations déposées devant la Cour, il est renvoyé
au rapport d'audience. Ces &léments du dossier ne sont
repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au

raisonnement de la Cour.

sur la premiére question

La premiére question de la Court of Appeal porte
sur le point de savoir si la dérogation aux articles 30
3 34 du traité CEE figurant dans la premiére phrase de
L*articte 36 s'applique nécessairement & tout brevet
accordé en vertu d'une législation nationale ou si, au
contraire, elle ne joue pas en faveur des brevets

accordés en vertu du principe de La nouveauté relative.

Le principe de la nouveauté relative, tel qu'il
avait, & Ll'époque, été adopté par la Législation du
Royaume=Uni, résulte de la section 50(1) du Patents Act

1949 qui prévoyait ce qui suit :

*nulle invention revendiquée dans un fascicule
complet ne sera considérée comme ayant é&té
anticipée pour la seule raison qu’elle a été
publiée dans le Royaume=Uni

a. dans un fascicule déposé 2 L|‘anpui d'une
demarde faite dan« (e Royaumeg-Jni et sat?
plus d? 50 ans 1.: - Lla date Ju 2dégot cui
fas:inyt=  mplet
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b. dans un fascicule exposant L'invention pour les
effets d'une demande de protection faite dans
un pays autre que le Royaume=Uni 50 ans au
moins avant cette date

Co foooda®™

Selon La loi de 1949 il n’était donc pas possible de
fonder une action visant 3 faire déclarer nul un brevet
sur un fascicule, britannigue ou autre, datant de plus
de 50 ans.

Il convient, & titre liminaire, de remarquer que,
ainsi que les parties L%ont reconnu & |'audience, Lla
question posée par la juridiction nationale est axée sur
le principe de la nouveauté relative, en ce que le
Patents Act de 1949 nfaccordait pas la possibilité de
faire déclarer nul un brevet du seul fait de sa
divulgation antérieure en dehors d'une période fixée par

la lei.

A cet égard, il y a lieu de relever que par
l'effet des dispositions du traité relatives 3 La libre
circulation des marchandises, en particulier de
t'article 30, sont interdites entre Etats membres les
mesures restrictives 3 Ll'importation et toutes mesures
d'effet éauivalent. Toutefois, aux termes de (‘article
36, ces dispositions ne font pas obstacle aux
interdictions ou restrictions d'importation justifiées
par des raisons de protection de La propridté
industrielle et commerciale. De telles interdictions ou
restrictions ne doivent cependant constituer ni un moyen
e Adiscrimination arbitraire n1 une restrict:ion déquicée

dans le .commerce entr2 -les Etav:. membres,

arréy $5/87
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14

Aredt

La défenderesse au principal soutient aue La
dérogation prévue & L'article 36 ne pourrait s'appliquer
gue si un droit de brevet délivré sur la base d'une
législation nationale remplit certaines conditions
fondamentales. En particulier, ne pourrait &tre
considéré comme couvert par la notion de ®protection de
la propriété industrielle ou commerciale” um brevet
accordé en L'absence de nouveauté ou dactivieé

inventive,

A cet égard, il v a Lieu de relever que, ainsi gue
la Cour (%a juaé dans son arrdt du 14 septembre 1982
(Reurkoop, 144/81, Rec. p. 2853), relatif a8 la protec-
tion des dessins et modéles ®en L'8tat du droit
communautaire et an L‘’absence d°une unification dans le
cadre de la Communauté ou d'un rapprochement des
législations, la fixation des conditions et des
modalités de Lla protection reléve de Lla régle

nationale®.

La défenderesse au principal a toutefois fait
valoir gue la jurisprudence de la Cour en matiére de
dessins et modéles ne pourrait &tre transposée au
domaine des brevets, eu égard au degré plus poussé
d’harmonisation des Législations nationales déjd réalisé
dans ce dernier secteur et 3 L'existence de conventions
internationales reconnaissant Le principe de la

nouveauté absolue.

et argument ne saurait &tre retenu. En effet,
d'une part, auvcune harmonisation des léaislations
? .

nartiona.es gee €tavs amembres en matiére de brovets a'a

at

(2]

e¥frceyde jucau'd nrégent on vercy dractes de iy

i3/87



communautaire. D'autre part, aucune des conventions
internationales en vigueur en matiére de brevets ne
peut, en l'espéce, &tayer la thése avancée par la
défend@resse au principal. L'entrée en vigueur de la
Convention de Munich de 1973 sur la délivrance de
brevets européens, qui consacre le principe de la
nouveauté absolue, n'a pas affecté Ll'existence des
législations nationales en matiére de délivrance de
brevets. L‘'article 2, paragraphe 2, de cette convention
précise expressément que, "dans chacun des Etats
contractants pour lequel il est délivré, Le brevet
europfen a les mdmes effets et est soumis au méme régime
qu'un brevet national délivré dans cet Etat". Quant & la
Convention de Strasbourg de 1963 sur L'unification de
certains éléments du droit des brevets d'invention, il y
a lieu de releQer que cette convention, &tant entrée en
vigueur postérieurement & la délivrance du brevet en
question, ne peut &tre utilisée comme un &lément
déterminant aux fins de L'interprétation du droit
communautsire. Le seul acte dont Lles dispositions
seratent susceptibles de conforter le point de vue de La
défenderesse au principal quant & La reconnaissance dans
U'ordre juridigue communautaire du pringipe de Lla
nouveautd absolue, 2 savoir lLa Convention de Luxembourg
de 1975 sur le brevet communautaire, qui a des liens
étroits avec la convention de Munich précitée, n'est pas
entré en vigueur,

1% IL s'ensuit qu'ainsi que la Cour L'a jugé dans son
arrdt du 29 février 1968 (Parke Davis, 24/67, Rec,
n. 92), 'eyicterce du drait de hravet -8 valgvant
actusllement que wo Lo L&gistatren  nterne, |

Arrdy 35/87
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législation d'un Etat membre en matiére de brevets,
telle celle en cause, rentre en principe dans les

dérogations & L'article 30 admises par L'article 36.

1l convient ensuite d'examiner si 1‘application
dudit principe nfest pas susceptible de constituer um
moyen de discrimination arbitraire ou une restriction
déguisée dans le commerce entre Les Etats membres au

sens de la deuxiéme phrase de tarticle 36.

En ce qui concerne La premiére possibilitéd, &
savoir qu'il s'agisse d'un moyen de discrimination
arbitraire, {0l suffit, pour écarter cet argument, de
rappeler qu’au cours des débats, l'agent du Gouvernement
britannigue, sans 8tre contredit par les autres parties,
a exposé que l'application de tla section 50C(1) du
Patents Act de 1949 ne donne lieu & aucune
discrimination. En effet, d'une part, cette régle exclut
la prise en considération de fascicules exposant une
invention déposés aussi bien au Royaume-Uni gue dans un
autre Etat ; dPautre part, aucune discrimination sur la
base de Lla nationalité des demandeurs de brevets
nexiste, "les ressortissants étrangers qui demandaient
un brevet au Royaume-Uni jouissant des m@mes droits que

les ressortissants britanniques.

1L convient encore d'examiner si L'application du
principe en question ne peut pas donner Llieu & une
restriction déguisée dans Lle commerce entre Egats

membres.
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19 A cet égard, Lla justification de la régle de la
nouveauté relative, telle qu'elle résulte du dossier,
fait apparaitre que L'objectif poursuivi par Lle
législateur britannique, Llors de L'introduction en 1902
de la rééle des ®cinquante ans®, était de favoriser
l'activité créative des inventeurs dans L'intérét de
L’industrie. A cette fin, la régle en guestion avait
pour but de permettre la récompense représentée par
l'octroi d'un brevet méme dans les cas de "redécouverte"
d'une "ancienne® invention. Dans de tels cas, Lla
législtation britannique visait 3 éviter que Ll'existence
d'une ancienne description de brevet n'ayant jamais été
utilisée ou publiée puisse constituer un motif de

révocation d'un brevet valablement délivré.

20 Dans ces conditions, une régle telle que celle des
"cinquante ans™ ne peut étre considérée comme
constituant une restriction déquisée au commerce entre

Etats membres.

21 Au vu des considérations qui précédent, il y a
lieu de répondre & la premiére question posée par la
juridiction nationale que, en L'@tat actuel du droit
communautaire, L'article 36 doit &tre interprété en ce
sens qu'il ne fait pas obstacle 3 l'application de la
législation dun Etat membre en matiére de brevets
prévoyant qu'un brevet délivré pour une invention ne
peut pas étre déclaré nul du seul fait que Lladite
invention figure dans une description de brevet déposée

plus de cinquante ans auparavant.

Arrét 35/87
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Sur Lla deuxiéme question

Cette question vise en substance 3 savoir si le
juge national est libre de choisir entre les différentes
formes de réparation offertes par son droit en cas de
contrefacon, ou bien si la seule réparation autorisée au
titre de l'article 36 du traité est une décision
ordonnant Lle versement de redevances raisonnables (ou
une autre réparation pécuniaire) mais pas une injonction
interdisant d'importer d'un autre Etat membre le produit

contrefait.

Fiamma allédgue & cet égard que le principe de
"nroportionnalité”, tel que défini par la jurisprudence
de la Cour et notamment par son arrét du 20 mai 1976
(De Peijper, 104/75, Rec. p. 613), devrait trouver
appltication aussi dans Lle secteur de Lla propriété
industrielle et commerciale. En particulier, compte tenu
de la spécificitd du cas d'espéce, dans lequel la
protection conférée par Lfarticle 36 concerne un brevet
obtenu en vertu de la régle de la nouveauté relative,
'objet spécifique du brevet Llitigieux serait déja
suffisamment protégé par la reconnaissance au titulaire -
du brevet du droit d'obtenir une récompense pour la mise
en circutation du produit breveté, sans arriver

jusqu'au droit d’obtenir une injonction.

IL convient toutefois de relever a3 ce sujet que
selon la jurisprudence de Lla Cour (en dernier Llieu,
arrét du 9 juillet 1985, Pharmon, 19/84, Rec. p. 2281,

le droit reconnu au titulaire du brevet de s'opposer 3
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"importation et & la commercialisation des produits
fabriqués dans le cadre d'une licence obligatoire fait
partie de la substance du droit des brevets. Cette
conclusion doit s'appliquer, 3 plus forte raison, dans
un cas tel celui de l'espéce, ou aucune licence n'a été
délivrée dans le pays de fabrication par le titulaire du

brevet.

25 pans ces conditions, il y a Lieu de répondre & la
deuxiéme question en ce sens que, Llorsque le droit
national prévoit normalement une injonction en vue de
s'opposer & toute contrefagon, cette mesure est

justifiée en vertu de L'article 36.

Sur les dépens

26 Les frais exposés par le Gouvernement du
Royaume=Uni et par Lla Commission des Communautés
européennes, aqui ont soumis des ohservations & la Cour,
ne peuvent faire |’objet d'un remboursement. La
procédure revétant, & L'@gard des parties au principal,
le caractére d'un incident soulevé devant la juridiction
nationale, il appartient 3 celle-ci de statuer sur les

dépens.

LA COUR,

statuant sur les questions 3 elle soumises par la Court

Par ces motifs,

of Appel de Londres, dit pour droit :

1. En 1°8tat actuel du droit cos

@

ne fait pas obstacle & (‘spplication de Lla

utaire, Larticle 36

législation d°un Etat mesmbre en matiére de brevets,
prévoyant qu'un brevet délivré pour une invention ne .
peut pas @&tre  dfclaré nul du seul fait que
i*invention figure dans une description de brevet
déposde plus de cinguante ans auparavant.

2. Lorsque le droit natiomal prévoit normalement une
oser & toute contrefagen,

injonction en vye de s°
cette mesure est justifide en vertu de Larticle 36.



