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G U I D E D E L E C T U R E 

- B R E V E T E U R O P E E N - OPPOSITION - A C T I O N E N CONTREFAÇON - SURSIS 



I ̂  LES FAITS 

: Une société X demande un brevet européen sur un "dispositif 
d'epilation". 

- 19 juin 1987 : La société B O D Y W E L L A G forme opposition au brevet européen. 

- 18 septembre 1987 : X cède à I M P R O V E R C O R P O R A T I O N "la partie française du 

brevet européen". 

- 12 octobre 1987 : Le contrat est inscrit au R .N.B. 

- 5 novembre 1987 : Publication de la délivrance au Bulletin Européen des Brevets. 

- 9 janvier 1987 : Publication au BOPI de la traduction en langue française du brevet. 

: Plusieurs oppositions sont fonnées contre le brevet européen. 

- 9 et 14 juin 1988 ; I M P R O V E R fait pratiquer deux saisies-contrefaçons au B .H .V . et à la 
Samaritaine. 

- 24 juin 1988 ; I M P R O V E R C O R P O R A T I O N assigne B H V et la Samaritaine, d'une 
part, et Sinelec, leur fournisseur en contrefaçon. 

- 19 juin 1987 : B H V et Sinelec demandent qu'il soit sursis à statuer jusqu'à 
l'achèvement de procédures d'opposition. 

24 août 1988 ; La société R E M I N G T O N P R O D U C T S forme oppositon au brevet 
européen. 

- 15 Juin 1989 : TOI PARIS décide le sursis à statuer. 

îï LE DEOIT 

A » LE FROBLEME 

1°) Prétentimis des parties 

'à)lmlmMlÛmr^mSMmMM8n.^ ( IMPROVER) 

prétend que le sursis à statuer prévu à l'article 16 de la loi du 30 juin 1977 n'est possible que 
si Faction en contrefaçon est fondée sur un brevet français auquel coirespond le brevet européen et 
que l'article 99 de le C E B ne prévoit pas qu'il y a ait lieu en l'espèce de surseoir à statuer. 
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b) Le défendeur en contrefaçon (B.H.V. et S INELEC) 

prétendent que si le sursis à statuer prévu à l'article 16 de la loi du 30 juin 1977 n'est 
possible que si l'action en contrefaçon est fondée sur un brevet frnaçais auquel correspond le brevet 
européen; et si l'article 99 de le C E E ne le prévoit pas, le sursis à statuer est, en l'espèce, appelé par 
le souci d'une bonne administradon de la jusdce. 

2°) Enoncé du problème 

Dans le silence des articles 16 de la loi du 30 juin 1977 et 99 de la C E B , le souci d'une 
bonne justice appelle-t-il le sursis à statuer lorsque le brevet européen désignant la France sur lequel 
est fondé une acdon en contrefaçon fait l'objet d'une procédure d'opposition ? 

B - LA SOLUTION 

1°) Enoncé de la solution 

"Mais attendu que ce texte précise en son alinéa 2 que l'opposition au 
brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans 
lesquels il produit ses effets; 
Attendu, par ailleurs, qu'en raison des oppositions dont il fait l'objet, le 
brevet en cause est suceptible d'être modifié dans ses revendications ou 
d'être révoqué; 
Attendu, dès lors, qu'il ne pourrait plus servir de base à la présente action 
en contrefaçon; 
Que pour une bonne administration de la justice, il convient en conséquence 
de surseoir à statuer". 

2°) Commentaire de la solution 

L a décision du Tribunal de Paris permet de compléter le tableau sur les développements 
d'acdons en contrefaçon engagées en France lorsqu'une demande de brevet européen a été formée. 

C'est, cette fois, sur les principes généraux d'administradon d'une bonne jusiice que la 
décision, à défaut de texte support, se trouve écartée. 
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I - ACTION EN CONTREFAÇON 

A - ACTION SUR L A BASE D'UN TITRE FRANÇAIS 

1°) Sur la base d'un brevet demandé 

a) Sans procédure européenne : + sursis de base 

b) Avec procédure européenne 

«h) Désignant la France : 

(L fr.art.55 al.3) 

' ) Ne désignant pas la France : 

2°) Sur la base d'un brevet délivré 

a) Sans procédure européenne : 

b) Avec procédure européenne 

û< ) Désignant la France : 

+ sursis de base 
+ sursis->fin (du délai) d'opposition (L.1977, arts. 16 

al.l et 13 al.l) 

+ sursis de base (L.fr.art.55 al.3) 
- sursis supplémentaire (Colmar 23 janvier 1989 inf.TGI 

Strasbourg 16 septembre 1988). 

- sursis 

+ sursis->nn(du délai) d'opposition 

(L.fr.an.55 al.l) 

(L.fr,1977,arts.l6 
al.l et 13 al.l) 

^) Ne désignant pas la France : - sursis 

B - ACTION SUR LA BASE D'UN TITRE EUROPEEN 

L ) Sur la base d'un brevet demandé (désignant la France) 

a) Sans procédure française : + sursis->délivrance 

b) Avec procédure française : + sursis->délivrance 

2°) Sur la base d'un brevet délivré (désignant la France) 

a) Délivrance "provisoire" : - sursis 
+ sursis 

(Colmar 23 janvier 1989 inf.TGI 
Strasbourg 16 seplcnibre 1988). 

(CBEart.67 al.2 + 64 + L.fr.l977 
art.3) 

(TGI Strasbourg 2 février 1988) 
(- TGI Paris 16 février 1984) 
(• TGIPadsIgguin 1989) 

(CBEart.64-L.fr.arl.55 al.l). 

(L.fr.art.54 - L o i 2 7 juin 1984). 

b) Délivrance "définitive" : - sursis 

II - ACTION EN INTERDICTION PROVISOIRE 

L'action suppose 

- "(m brevet) faisant l'objet en France" : peu importe qu'il s'agisse d'un brevet français, à demande nationale 
ou internationale, ou d'un brevet européen en tant qu'il désigne la France; 

- "un brevet (faisant l'objet en France)" : i l doit y avoir une délivrance et point seulement une demande : au 
cas oîi l'intervention ferait l'objet d'une double demande française et européenne, la délivrance française 
devrait suffire. Apparaîtrait, alors, l'intérêt supplémentaire d'une double procédure française cl européenne au 
cas où la délivrance française interviendrait avant la fin de la procédure européenne. 

http://fr.art.55
http://CBEart.64-L.fr.arl.55


: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D E PARIS 

3 è C H A M B R £ 2 è SECTION 

JUGEMENT RENDU L E 15 J U I N 1 9 8 9 

N ° du Rôle Général 

14 8 6 4 / 8 8 / 

Assignation du 

24 J U I N 88 

S U R S I S A STATUER 
R & ; A T >' ^ .\i 
N° 5 

R.P. 58 901 

DEMANDEUR 

S O C I E T E IMPROVER-CORPORATION 
Po Box 8807 E d i f i c i o E a s t r e n 
A v e . F e d e r i c o B o y d PANAMA 
République de PANAMA) 

représentée p a r : 

Me H e n r i KORNICKER, A v o c a t - C. 920 

DEFENDEURS 

LA S O C I E T E BAZAR DE L'HOTEL DE V I L L E 
(BHU) d o n t l e siège e s t à P A R I S (4è) 
55 r u e de l a V e r r e r i e 

représentée p a r : 

M. J .P. GUELOT, A v o c a t - C. 7 8 1 
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LA S O C I E T E DES GRANDS MAGASINS 
DE LA S A M A R I T A I N E - M A I S O N ERNEST 
COGNACQ - SA 
d o n t l e siège s o c i a l e s t à P A R I S ( 1 e r ) 
19 r u e de l a M o n n a i e 
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d o n t l e siège s o c i a l e s t 
65 a v e n u e d e s Champs ELysées 
P A R I S (8è) 
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représentées p a r : 

Me V u e s T O U R A I L L E , A v o c a t ' - 8. 354 
Me COMBEAU - A v o c a t P l a i d a n t 
COMPOSITION DU TRIBUNAL 

M a g i s t r a t s a y a n t délibéré : 
Madame D I S S L E R , Vice-Pré s i d e n t 
M o n s i e u r DEBARY, J u g e 
Madame BLUM, J u g e 

G R E F F I E R 

Madame R I N G R E S S I 

DEBATS à l ' a u d i e n c e du 31 m a i 1 9 8 9 
t e n u e p u b l i q u e m e n t 

JUGEMENT Prononcé e n a u d i e n c e p u b l i q u e 
c o n t r a d i c t o i r e 
non s u s c e p t i b l e d ' a p p e l 

La Société IMPROVER CORPORATION 
e s t c e s s i o n n a i r e de l a p a r t i e française du b r e v e t 
européen EP 101 6 5 6 , en v e r t u d 'un c o n t r a t d u 18 
s e p t e m b r e 1 9 8 7 , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s 
B r e v e t s l e 12 O c t o b r e 1987 s o u s l e n° 0 1 1 7 4 2 2 . 

Ce b r e v e t a y a n t p o u r t i t r e : d i s p o s i 
t i f d'épilation" a été publié d a n s l e b u l l e t i n 
européen 8 6 / 4 5 du 5 n o v e m b r e 1 9 8 7 . 

Sa t r a d u c t i o n e n l a n g u e française 
a été r e m i s e à l ' I N P I e t publiée au BOPI n° 2 
d u 9 j a n v i e r l 9 8 7. 

La Société IMPROVER CORPORATION, 
après y a v o i r été autorisée, a f a i t p r a t i q u e r 
d e u x s a i s i e s c ontrefaçon, l ' u n e a u BAZAR DE 
L'HOTEL DE V I L L E , l ' a u t r e à l a S A M A R I T A I N E , d'un 
épilateur électrique v e n d u s o u s l a désignation 
de "LADY REMINGTON L I B E R T Y " q u i r e p r o d u i r a i t 

pige deuxième 
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AUDIENCE DU 
15 J U I N 1 9 8 9 

3è CHAMBRE 
2è S E C T I O N 

N° 5 S U I T E 

l e s caractéristiques d e s r e v e n d i c a t i o n s 1 à 
20 de s o n b r e v e t e t q u i s e r a i t c o m m e r c i a l i 
sé p a r l a SOciété S I N E L E C , 

P u i s , s e f o n d a n t s u r 1 e g c o n s t a t a 
t i o n s d e s procès-verbaux de c e s s a i s i e s d r e s 
sées l e s 9 e t 14 j u i n 1 988 p a r Me de S A I N T -
DENIS , h u i s s i e r , l e 24 j u i n s u i v a n t , l a 
Société IMPROUER CORPORATION a assigné l e s 
Sociétés BAZAR DE L'HOTEL DE V I L L E , LA 
SAMARITAINE e t S I N E L E C aux f i n s de c o n s t a 
t a t i o n j u d i c i a i r e d e s a c t e s de c o n t r e f a 
çon d e s r e v e n d i c a t i o n s 1 à 20 de s o n b r e v e t , 
s o l l i c i t a n t o u t r e l e s m e s u r e s 
t e r d i c t i o n s o u s a s t r e i n t e , de 
d e p u b l i c a t i o n ^ une indemnité 
de 500 000 F ^ ^ v a l o i r s u r s o n 
évaluer après e x p e r t i s e également r e q u i s e , 
50 000 F en v e r t u de l ' a r t i c l e 700 du N o u v e a u 
Code de Procédure C i v i l e e t l'exécution p r o 
v i s o i r e p o u r l e t o u t . 

h a b i t u e l l e s d ' i n 
c o n f i s c a t i o n e t 
p r o v i s i o n n e l l e 
préjudice à 

La Société S I N E L E C e t l a S A M A R I T A I N E 
f o n t v a l o i r q u e l e b r e v e t en c a u s e f a i t l ' o b 
j e t de p l u s i e u r s o p p o s i t i o n s d e v a n t l ' O F F I C E 
EUROPEEN DES BREVETS e t d e m a n d e n t au T r i b u n a l 
de s u r s e o i r à s t a t u e r jusqu'à c e que c e s 
Procédures s o i e n t définitivement terminées . 

LE BAZAR DE L'HOTEL DE V I L L E demande 
q u ' i l l u i s o i t donné a c t e de c e q u ' i l s ' e n 
r a p p o r t e à j u s t i c e s u r l'appréciation de l a 
validité e t de 1 ' opposabilité du b r e v e t l i -
i g i e u x a i n s i que s u r l e caractère préten
dument c o n t r e f a i s a n t du modèle "LADY REMINGTON 
L I B E R T Y " . 

•r , S u b s i d i a i r e m e n t , i l s o l l i c i t e l a 
^ C ^ r ^ ^ de l a Société S I N E L E C e t s a c o n d a m 

n a t i o n au p a i e m e n t d'une somme de 50 000 F 
«n v e r t u de l ' a r t i c l e 700 du N o u v e a u C o d e 
de Procédure C i v i l e . 

D a n s 
condamnât i o n 

t o u s l e s c a s , 
de l a Société 

i l s o l l i c i t e l a 
IMPROVER CORPORA

TION a u p a i e m e n t d ' u n e somme de 50 000 F 
en a p p l i c a t i o n de ce t e x t e . 

La Société IMPROVER CORPORATION 
c o n c l u t au r e j e t du moyen soulevé après 
a v o i r s o u t e n u que l ' e x i s t e n c e d ' u n e procédu
r e d ' o p p o s i t i o n du b r e v e t européen v a l a b l e 
ment délivré n ' e s t p a s un m o t i f s u f f i s a n t 

pige troisième 
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p o u r a m e n e r un t r i b u n a l n a t i o n a l s a i s i d ' u n e ac
t i o n en contrefaçon s u r l a b a s e de l a p a r t i e 
n a t i o n a l e de c e b r e v e t , à s u r s e o i r à s t a t u e r . 

A t t e n d u que 1 a Société 
0 

S I N E L E C j u s 
t i f i e que l e b r e v e t européen n° EP 101 656 f a i t 
L ' o b j e t de d e u x o p p o s i t i o n s régularisées l ' u n e l e 
19 j u i n 1 987 au nom de l a Société BODYWELL AG e t 
l ' a u t r e l e 24 août 1 9 8 8 au nom de l a SOciété 
REMINGTON PRODUCTS I N C ; 

A t t e n d u que l a "Société IMPROVER 
CORPORATION f a i t p l a i d e r que l e b r e v e t d o n t s ' a g i t " 
e t d o n t e l l e e s t c e s s i o n n a i r e , p r o d u i t e n F r a n c e 
l e s mêmes e f f e t s q u ' u n b r e v e t délivré s e l o n l a l o i 
française ; 

Que t o u t e s l e s a c t i o n s c i v i l e s 
fondées en F r a n c e s u r c e b r e v e t européen validé 
en F r a n c e s o f v t de l a e~i-i m p " *•-i t l o n - e x c l u s i v e d e s 
t r i b u n a u x français ; 

Que l ' a r t i c l e 99 de l a C o n v e n t i o n 
du 5 o c t o b r e 1 9 7 3 s u r l a délivrance de b r e v e t 
européen ne prévoit p a s q u ' i l y a l i e u , e n l'espèce 
de s u r s e o i r à s t a t u e r : 

ce t e x t e précise 
au b r e v e t européen 

M a i s a t t e n d u que 
en s o n alinéa 2 que l ' o p p o s i t i o n 
a f f e c t e c e b r e v e t d a n s t o u s l e s E t a t s c o n t r a c t a n t s 
d a n s l e s q u e l s i l p r o d u i t s e s e f f e t s ; 

A t t e n d u , p a r a i l l e u r s , q u ' e n r a i s o n 
d e s o p p o s i t i o n s d o n t i l f a i t l ' o b j e t , l e b r e v e t 
en c a u s e e s t s u s c e p t i b l e d'être modifié d a n s s e s 
r e v e n d i c a t i o n s ou d'être révoqué ; 

p l u s s e r v i r 
façon ; 

de 
A t t e n d u , 

b a s e à l a 
dès l o r s , q u ' i l 
présente a c t i o n 

ne pourrait 
e n c o n t r e -

Que p o u r une b o n n e a d m i n i s t r a t i o n 
de l a j u s t i c e , i l c o n v i e n t en conséquence de 
s u r s e o i r à s t a t u e r ; 

quatrième 
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AUDIENCE DU 
15 J U I N 1 9 8 9 

3è CHAMBRE 
2è S E C T I O N 

N° 5 S U I T E 

PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL, 

S t a t u a n t p a r j u g e m e n t c o n t r a d i c t o i r e . 

S u r s o i t à s t a t u e r jusqu'à ce que l e s 
procédures d ' o p p o s i t i o n s o i e n t définitivement 
terminées. 

Dans c e t t e a t t e n t e , o r d o n n e l a r a d i a 
t i o n de l a présente a f f a i r e e t s a s o r t i e du 
rôle. 

• D i t q u ' e l l e p o u r r a être rétablie à 
lé demande de l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e q u a n d 
l a c a u s e du s u r s i s a u r a d i s p a r u . 

Réserve l e s dépens. 

F A I T ET JUGE A P A R I S , l e 15 J U I N 1 9 8 9 
3è CHAMBRE - 2è S E C T I O N . 
LE G R E F F I E R LE P R E S I D E N T 

0 

Approuvé .-mot rayé n u l 
l i g n e rayée n u l l e 

pige cinquième e t dernière 


