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I-LES FAITS

- 29 avril 1976

- 10-15 juillet 1980

- 6 septembre 1983

- 20 janvier 1988

- 25 avril 1988

- 27 avril 1989

La société SAMEX dépose une demande de brevets 76-12758 ayant
pour objet "un perfectionnement aux tétes de filieres pour la
fabrication d'éléments tubulaires lacunaires”.

SAMEX et PLYMOUTH FRANCAISE concluent un contrat de
licence simple sur le brevet comportant une clause de
perfectionnements :

"Au cas out le licencié fera une invention ou aurait connaissance
d'une amélioration ou dune modification concernant
l'exploitation ou une nouvelle application de ladite invention ou
des procédés de fabrication, objets de ladite invention, il devra
immédiatement en faire part a SAMEX et devra lui révéler
entierement la nature des améliorations découvertes ainsi que la
facon de les utiliser... En conséquence, les droits de monopole
pour chaque amélioration, modification et nouvelle application,
quelle que soit leur origine, resteront acquis a SAMEX qui sera
seule habilitée a déposer des demandes de brevet d ce sujet”.

PLYMOUTH dépose une demande relatif a un "matériau pour le
repérage des canalisations souterraines”.

SAMEX assigne PLYMOUTH :
. en revendication du brevet 83-14438 et des brevets €trangers
correspondants,
.en restitution des fruits et revenus provenant de I'exploitation
de ces brevets

PLYMOUTH réplique par voie de :
. défense au fond contestant le caractere de perfectionnement de
linvention couverte par le brevet 83-14438,
. demande en contrefagon par SAMEX dudit brevet
PLYMOUTH

TGI PARIS
- décide que l'invention couverte par le brevet PLYMOUTH 83-
14438 est un perfectionnement a l'invention couverte par le
brevet SAMEX 76-12758;
- fait droit a I'action en revendication de SAMEX sur le brevet
frangais et les brevets = étrangers correspondants de
PLYMOUTH,;
- ordonne la restitution des revenus provenant desdits brevets et,
a cette fin, ordonne une mesure d'expertise;
- rejette la demande reconventionnelle de PLYMOUTH.



Il - LE DROIT

- Qualification de perfectionnement

Le Tribunal doit, tout d'abord, vérifier si l'invention couverte par le brevet PLYMOUTH est
un perfectionnement a l'invention couverte par le brevet SAMEX et, en conséquence, entre dans le
champ d'application de la clause de perfectionnement du contrat.

A pareille question, le Tribunal répond de maniére positive :

"Attendu que le brevet SAMEX porte sur un perfectionnement aux tétes de
filiere et sur le produir obtenu par ce procédé.

Attendu qu'il ressort des piéces versées aux débats... que les tétes de filiéres
de celle-ci permettent d'obtenir des grillages; (

Attendu que le brevet PLYMOUTH consiste dans le fait de doter d'un
perfectionnement... une structure lacunaire, un grillage avertisseur,

Que ce produit est dés lors une amélioration du produir susceptible d'étre
obtenu par le brevet SAMEX 76-12758...

Attendu que force est de constater que le brevet PLYMOUTH 83-14438 est
un perfectionnement du brevet SAMEX 76-12758".

- Application de la clause de perfectionnement

Le Tribunal applique, donc, la clause de perfectionnement :

"Attendu qu'en application de 'article 3 du contrar de licence du 15 juillet
1980 passé entre les sociétés SAMEX et PLYMOUTH, cette derniére s'est
engagée a laisser la Société SAMEX seule habilitée a déposer les demandes
de brevet”.

- Succes de la revendication . du brevet francais :
Le Tribunal peut, donc, répondre favorablement a l'action en revendication de SAMEX :
"Attendu que la Société SAMEX se trouve recevable et bien fondée en sa

revendication de propriété du brever n.83-14438, déposé le 6 septembre
1983".

. des brevets étrangers :

Le Tribunal se préoccupe, également, du sort des brevets étrangers correspondant au brevet
frangais de PLYMOUTH et énonce dans son dispositif :

"Ordonne le transfert a la Société SAMEX de la propriété du brevet déposé
le 6 septembre 1983 sous le n°83-14438 ainsi que tout brever ou demande
de brever étranger correspondant audit brevet”.

Nous retrouvons le probléme du sort des brevets étrangers paralleles aux termes d'une action
en revendication triomphante tel qu'il avait été, notamment, envisagé dans l'affaire Générale
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Alimentaire (Paris 10 mai 1971, JCP.CI 1972.10818, obs.JM.Mousseron; Com. (rejet) 5 janvier
1973, Ann.prop.ind.1973.245, obs.JM.Mousseron; 10 mai 1977, PIBD 1978.210.1I1.76 et
JM.Mousseron, Traité des brevets, t.1 : L'obtention des brevets, Coll.CEIPI, n.XXX, Litec 1984,
n.1044, p.1007 s.) :

"L'action portera sur les seuls titres frangais. La tentation est grande, sans
doute, de tenir les brevets étrangers pour de simples accessoires de titres
frangais initiaux, appelés a en suivre le sort... Les décisions précitées
rendues dans l'affaire Générale Alimentaire ne s’y sont pas trompées qui
aprés avoir effectué, elle-méme, le transfert a Norten des brevets frangais de
Générale Alimentaire, ont prescrit a cette derniére de procéder au transfert
des brevets étrangers correspondant” (Traité, p.1007, 1008).

La formule du Tribunal ("ordonne le transfert de la propriété”)est suffisamment large pour
couvrir a la fois ;

- le brevet frangais ou le transfert est ordonné a I'INPI,
. des brevets étrangers ol le transfert est ordonné au titulaire "perdant”.

Si, en effet, le juge francais peut prescrire une mesure de transfert de propriété a une
administration frangaise, il n'a pas ce pouvoir a 1'égard d'une administration étrangére et c'est, alors,
le titulaire de ces titres étrangers qui doit prendre l'initiative des mesures; au cas ou il ne les
exécuterait pas ou le ferait de fagon (partiellement) inefficace, la sanction ne serait pas le transfert
autoritaire par le juge francais mais la condamnation par le juge francais & dommages intéréts du
défendeur condamné qui n'aurait pas exécuté la prescription judiciaire.

- Restitution des fruits

Le Tribunal ordonne, ensuite, le transfert au titulaire du brevet I'ayant utilement revendiqué
de tous les fruits et revenus obtenus de l'exploitation tant du brevet francais que des brevets
étrangers correspondant :

"L'usurpateur et les ayants-cause dont le revendiquant établi la mauvaise
foi seront tenus pour possesseurs de mauvaise foi du brevet et devront
restituer les sommes qu'ils auraient pergues, les ayanis-cause en vertu d'un
titre translatif de propriété dont ils ignoraient les vices seront tenus pour
possesseurs de bonne foi, conformément a l'article 550 C.Civ. dont les
tribunaux admettent le jeu dans notre hypothése et seront dispensés de la
restitution des sommes pergues” (JM.Mousseron, op.cit.,, n.1049, p.1013
avec note 125).

Ce transfert est rétroactif.
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N° du Role Général : DEMANDEUR

5 181/88 / LA SOCIETE SAMEX

L. L dont le siége social est
Assignation du 72600 SAINT-VINCENT DES PRES
20 JANV.88
. représentée par
UNE EXPERTISE
MONSIEUR DALSACE Me Yves MARCELLIN, Avocat - D. 420
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PARIS (4®) o
DEFENDEUR
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R.P. 58 207 - LA S.A. PLYMOUTH
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Allée du Rhéne
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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré

Madame DISSLER, Vice-Président
Monsieur DEBARY, Juge
Madame BLUM, Juge

GREFFIER

Madame RINGRESSI

DEBATS 3 1'audience du 23 février 1989
tenue publiquement

JUGEMENT prononcé en audience publique
‘ contradictaoire
susceptible d'appel

'
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Par contrat en date des 10 et 15
juillet 1980, inscrit le 6 octobre 1980 au Registre
National des Brevets,la Société SAMEX a concédé a la
Société PLYMOUTH FRANCAISE La licence simple de son
brevet n® 76 12758 déposé le 29 avril 1976, ,publié
sous le n® 2 349 432 idntitulé "perfectionnement aux
tétes de filiéres pour la fabrication d'éléments
tubulaires lacunaires'.

lLe contrat disposalt dans son arti-
cle 3 sous la mention perfectionnements : "au cas
oU le licencié ferait une invention ou aurait connais
sance d'une amélioration ou d'une modification concer-
nant l'exploitation ou une nouvelle application de
ladite invention ou des procédés de fabrication,
objets de ladite invention, il devra immédiatement
en faire part a8 SAMEX et devra lui révéler entiérement
la nature des améliorations ou découvertes ainsi que
la fagon de les utiliser. ... En conséquence, les
drgits dé moHopdle pPpoOur Ehadqué amélioration, modifi-
cation et nouvelle application, quelque soit leur
origine, resteront acquis 3 SAMEX qui sera seule
habilitée a déposer des demandes de brevet & ce sujet...
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Le 6 septembre 1983 la Société

PLYMOUTH FRANCAISE a déposé une demande de

brevet relatif & un "matériau pour le ré-
ewpérage des canalisations souterraines”.

‘ Cette demande n® 83 144 38 a été publiée
le 8 mars 1985 et le brevet délivré a été
Publié le 29 novembre 1985 sous le n% 2 551 480.

Faisant valoir que le dépét de la de-
mande de ce brevet avait été effectué en
violation de l'article 3 du contrat de licen-
ce, la Société SAMEX a fait assigner, le 20
Janvier 1988, la SOciété PLYMOUTH en reven-
dication de la propriété du brevet n9 83
144 38 et aux fins de la condamnation de la
défenderesse au paiement, outre de 20 000 F
en vertu de l'article 700 du Nouveau COde de
Procédure Civile, d'une provision de 300 000 F
a valoir sur la restitution des fruits et
revenus provenant de l'exploitation de ce bre

~vet et de tout titre étranger correspondant,

page

le montant c&s bénéfices devant étre déterminé

aprés expertise.

La Société PLYMOUTH
avril 1988 au débouté de 1la
que son brevet n% 83 144 38
étranger au brevet SAMEX et

a conclu le 25
demande au motif
était totalement
a réclamé

100 000 F a titre de dommages et intéréts
pour procédure abusive ainsi que 10 000 F
en vertu de 1l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile.

La Société PLYMOUTH a sollicité
également la constatation judiciaire des
actes de contrefagon des revendications 1
3 4 du brevet n9 83 144 38 commis par 1la
Société SAMEX et a demandé, outre les mesu-
res habituelles d'interdiction et de confis-
cation sous astreinte et de publication, une
indemnité provisionnelle de 50 000 F a va-
loir sur son préjudice a déterminer aprés ex
Pertise comptable, l'exécution provisoire du
chef de 1'interdiction sous astreinte de
l'expertise et de la provision, et enfin
la somme de 10 000 F par application de
l'article 700 du Nouveau COde de Procédure
Civile.

La Société SAMEX a maintenu ses pré-

tentions initiales en développant son ar-
gumentation et a conclu au débouté de 1la

troisiéme ’
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Société PLYMOUTH en faisant valoir notamment & tit}
subsidiaire que la preuve de la contrefagon qu'ellg
aurait commise n'était pas rapportée .

La Société PLYMOUTH et la Société
SAMEX ont successivement conclu én demandant le
bénéfice de leurs précédentes écritures .

SUR LA PORTEE DES BREVETS N°® 76 12 758 et

83 144 38

Attendu que le brevet SAMEX n?@
76 12 758 concerne une téte de filidre pour la
réalisation d'éléments tubulaires lacunaires notan
ment des filets tubulaires sans soudure, par ex-
trusion d'une matiére synthétique plus particu-
liegrement d'une matigére plastique de préférence
thermoplastique;

Qu'il se propose de remédier &
L'absence d'uniformité dans l'obtention des lacu-
nes ou ouvertures de la matiére extrudée par le
fait que les arétes radiales de la téte de filigre
d'olt sort le tube de matidre plastique, apré&s avoir
traversé celui-ci, viennent porter contre un élé-
ment rigide situésde 1'autre cdté du tube ;

Que l'invention permet ainsi d'ob-
tenir une gaine ou un filet tubulaire avec
des maillexs ou ouvertures réparties trés unifor-
mément

Attendu que le brevet PLYMOUTH n®
83 144 38 porte sur un matériau pour le repérage
des canalisations souterraines

Qu'il était déja connu d'associer
a un grillage avertisseur en matiére plastique
des éléments en formes de bandes longitudinales
continues et rectilignes ayant une résistance a
l'allongement et & la rupture différentes du gril
lage lui-méme pour faciliter le repérage des cana
lisations lors de fouilles & la pelle mécanique ;

quatriéme :
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Que ce matériau de repérage
cependant imparfaitement son rdle,
morceaux de bande arrachés lors de la rup-
ture du grillage et des bandes par le
godet de la pelle disparaissant souvent dans
les matériaux saisis et les bandes, demeu-
rant sur les parois, pouvant n'étre que peu
visibles ;3

jouait
les

Que l'invention prétend pallier cet
inconvénient par la combinaison d'une ou
plusieurs bandes rectilignes mais discontinues
réalisédes en une matiére ayant une bonne

~résistance & la tupture et d'un support

ayant une faible Fésistance a la rupture ;
Que ce support peut étre réalisé en

plusieurs matiéres sous diverses formes

notamment gu film perforé ou un grillage ;

SUR LA DEMANDE EN REVENDICATION DE PROPRIETE

Attendu que le brevet SAMEX n?®
76 12 758 porte sur un perfectionnement
aux tétes de filiére et sur le produit
obtenu par ce procédé ;

Attendu qu'il ressort des pieéces
versées aux débats, notamment d'un rapporty
dressé le 22 septembre 1983 par la Socié-
té PLYMOUTH suite & la visite de ses techni
ciens dans les locaux de SAMEX, que les té-
tes de filiéres de celle~ci permettent d'ob-
tenir des grillages ;

Attendu que le brevet PLYMOUTH
consiste dans le fait de doter d'un perfec-
tionnement {(une bande rectiligne discontinue’
de résistance a la rupture plus grande que
le support) une structure lacunaire, un
grillage avertisseur ;

Que ce produit est dés lors une
amélioration du produit susceptible d'étre
obtenu par le brevet SAMEX n® 76 12 758 ;

Attendu qu'il convient de relever
que la Société PLYMOUTH ,tout en contestant
utiliser le brevet SAMEX n® 76 12 758 pour
obtenir son produit,ne fournit aucun €élément

cinquiéme
> J



e

ol

i

AUDIENCE DU

27

b1}
22

No

AVRIL 89

CHAMBRE -
SECTION

6 SUITE

G 43

SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE

CIVILE

Attendu qu'il parait équitable
d'allouer a la Société SAMEX la somme de
8 000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

v

Statuant contradictoirement,

Ordonne le transfert de la propriété
a8 LA Société SAMEX du brevet déposé le 6 sep-
tembre 1983 sous le n% 83 144 38 ainsi que
de tout brevet ou demande de brevet étranger
correspondant audit brevet.

Dit que la Société PLYMOUTH devra
restituer a la Société SAMEX l'intégralité
des fruits et revenus provenant de l'exploita
tion du brevet n® 83 144 38 et des titres
étrangers correspondants.

Avant dire droit sur le montant
des sommes dues

Désigne en qualité d'expert

Monsieur DALSACE

1 rue du Pont Louis Philippe
75004 PARIS

TEL. 42 89 50 @3

avec mission de

déterminer les bénéfices effective-
ment tirés par la Société PLYMOUTH de 1l'ex-
ploitation du brevet et titresétrangers sus
visés et de faire les comptes entre les par-
ties en application du contrat de licence du
15 juillet 1980.

Dit que l'expert sera saisi et ef-
fectuera sa mission conformément aux dispo-
sitions des articles 263 et suivants du
Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il

y/?s

-

PS¢ septigme



déposera l'original et une copie de son rapport au
Greffe du Tribumnal de Grande Instance de PARIS
(Contrdle des Expertises, Escaljer P-3& étage)
avant le ler janvier- 1990 sauf prorogation de

ce délai, diment sollicitée en temps utile au~
prés du Juge du contrdle.

Fixe & la somme de 8 000 F (HUIT
MILLE FRANCS) la provision concernant les frais
d'expertise qui devra étre consignée par la
Société SAMEX a ce méme Greffe (escaller P-3& étagp)
avant le ler Juln 1989.

Dit que faute de consignation de
la provision dans ce délai impératif, la désigna-
tion de l'expert sera caduque et privée de tout
efrek.

. Dit que l'affaire viendra a 1l'au-
dience de mise en état du 23 juin 1983 & 13 h pour
vérification de la consignation.

COndamne 1la Société PLYMOUTH 3
payer a la société SAMEX une provision de 100 000 F
(CENT MILLE FRANCS) et la somme de 8 000 F (HUIT
MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.

Déboute la Société PLYMOUTH de
sa demande reconventlonnelle

Dit que le présent jugement, une
fuis devenu définitif, sera transmis sur réquisi-
tion du greffe auprés de 1'INPI pour transcription
sur le registre national des brevets.

Condamne la Société PLYMOUTH aux
dépens.

FAIT ET JUGE A PARIS, le 27 AVRIL
1989 - 3& CHAMBRE Z 2& SECTION.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT

Approuvé : mot rayé nul
ligne rayée nulle
huitiéme et derniére ‘




