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Une société X demande un brevet européen sur un dispositif

d'épilation”.

La société BODYWELL AG forme opposition au brevet curopéen.

X céde a IMPROVER CORPORATION "la partic francaise du

brevet européen’.

Le contrat est inscrit au R.N.B.

Publication de la délivrance au Bulletin Européen des Brevets.
Publication au BOPI de la traduction en langue frangaise du brevet.
Plusieurs oppositions sont formées contre le brevet européen.

IMPROVER fait pratiquer deux saisies-contrefagons au B.H.V.eta la
Samaritaine.

IMPROVER CORPORATION assigne BHV et la Samaritaine, d'une
part, et Sinelec, leur fournisseur en contrefagon.

BHV et Sinelec demandent qu'il soit sursis a statuer jusqu'a
I'aché¢vement de procédures d'opposition.

La sociéié REMINGTON PRODUCTS forme oppositon au brevet
européen.

TGI PARIS décide le sursis a statuer.

A~ LE PROBLEME
1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en contrefacon. ((MPROVER)

préend que le sursis & statuer prévu & larticle 16 de la loi du 30 juin 1977 n'est possible que
si l'action en contrefagon est fondée sur un brevet frangais auquel correspond le brevet européen et
que larticle 99 de le CEB ne prévoeit pas qu'il y a ait lieu en l'espece de surseoir 4 statuer.



b) Le défendeur en contrefacon (B.H.V. et SINELEC)

prétendent que si le sursis a statuer prévu a l'article 16 de la loi du 30 juin 1977 n'est
possible que si 'action en contrefagon est fondée sur un brevet frnacais auquel correspond le brevet
européen; et si l'article 99 de le CEB ne le prévoit pas, le sursis & statuer est, en l'espece. appelé par
le souci d'une bonne administration de la justice.

2°) Enoncé du probléme

Dans le silence des articles 16 de la loi du 30 juin 1977 et 99 de la CEB, le souci d'une
bonne justice appelle-t-il le sursis a statuer lorsque le brevet européen désignant la France sur lequel
est fondé une action en contrefagon fait I'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 ['opposition au
brevetr européen affecte ce brevet dans tous les Erats contraciants dans
lesquels il produit ses effets;

Attendu, par aillewrs, qu'en raison des oppositions dont il fait l'objet, le
brevet en cause est suceptible d'étre modifié dans ses revendications ou
d'étre révoqué,

Attendu, deés lors, qu'il ne pourrait plus servir de base a la présente action
en contrefacon;

Que pour une bonne administration de la justice, il convient cn conséquence
de surseoir a statuer”.

2°) Commentaire de la solution

La décision du Tribunal de Paris permet de compléter le tableau sur les développements
d'actions en contrefagon engagées en France lorsqu'une demande de brevet européen a €t formée.

Clest, cette fois, sur les principes généraux d'administration d'une bonne justice que la
décision, a défaut de texte support, se trouve écartée.



I- ACTION EN CONTREFACON

A - ACTION SUR LA BASE D'UN TITRE FRANCAIS

1°) Sur la base d'un brevet demandé
a) Sans procédure curopéenne : + sursis de base (L fr.art.55 al.3)
b) Avec procédure curopéenne
o) Désignant la France : + sursis de base
+ sursis->fin (du délai) d'opposition (L.1977, arts.16
al.l ct 13 al.1)
|3 ) Ne désignant pas la France : + sursis de base (L.fr.art.55 al.3)
- sursis supplémentaire (Colmar 23 janvier 1989 in(.TGI

Strasbourg 16 scptembre 1988).

2°) Sur la base d'un brevet délivré

a) Sans procédure curopéenne : - Sursis (L.frar.55 al.1)

b) Avec procédure curopéenne

o ) Désignant la France : + sursis->fin(du délai) d'opposition (L.01.1977, arts.16
al.t et 13 al.1)
\?') Ne désignant pas la France : - SUrsis (Colmar 23 janvier 1989 inf. TGI

Strasbourg 16 scpiembre 1988).

B - ACTION SUR LA BASE D'UN TITRE EUROPEEN

1%) Sur la base d'un brevet demandé (désignant la France)

a) Sans procédure frangaise : + sursis->délivrance (CBE ari.67 al.2 + 64 + L.fr.1977
art.3)

b) Avec procédure frangaise : + sursis->délivrance

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

a) Délivrance "provisoire” - sursis (TGI Strasbourg 2 [évrier 1988)
+ Sursis (- TGI Paris 16 févricr 1984)
(- TGI Paris 15 juin 1989)
b) Délivrance "définitive" : - SUFrSis (CBE art.64 - L.frart.55 al.1).
IT - ACTION EN INTERDICTION PROVISOIRE (L.fr.art.54 - Loi 27 juin 1084).

L'action suppose

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

- "un brevet (faisant I'objet en France)" : 11 doit y avoir une délivrance et point seulement unc demande @ au
cas ou l'intervention ferait l'objet d'une double demandc frangaisc ct curopéenne, la délivrance frangaise
devrait suffire. Apparaitrait, alors, I'intérét supplémentaire d'une double procédure frangaisc ct curopéenne au
cas out la délivrance frangaise interviendrait avant la fin de la procédure européenne.


http://fr.art.55
http://CBEart.64-L.fr.arl.55
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NC du Role Général . DEMANDEUR

14 8es/88 /- N . SQCIETE IMPROVER .CORPORATION
Po Box 8807 Edificio Eastren
Assignation du Ave. Federico Boyd PANAMA
24 JUIN 88 République de PANAMA)
SURSIS A STATUER ' représentée par
Sfa;“T‘°” Me Henri KORNICKER, Avocat - C. 920
R.P. 58 901 T DEFENDEURS

LA SOCIETE BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE
(BHV) dont le sitge est & PARIS (4&)
55 rue de la Verrerie

représentée par

M. J .P. GUELOT, Avocat - C. 781

LA SOCIETE DES GRANDS MAGASINS

DE LA SAMARITAINE MAISON ERNEST
COGNACQ - SA

dont le sigge social est a PARIS (ler)
19 rue de la Monnale

LA SQCIETE SINELEC
dont le sidge social est
grosse délivide 65 avenue des Champs ELysées

-é;\w;.(ql%/é\/b}/  PARIS (82)
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représentées par

Me Yves TOURAILLE, Avocat - B. 354
Me COMBEAU - Avocat Plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré

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

GREFFIER

Madame RINGRESSI

DEBATS & l'audience du 31 mai 1989
tenue publiquement -

JUGEMENT Prononcé en audience publique
contradictoire
non susceptible d'appel

La Société IMPROVER CORPORATION
est cessionnaire de la partie francaise du brevet
européen EP 101 656, en vertu d'un contrat du 18
septembre 1987, inscrit au Registre National des
Brevets le 12 Octobre 1987 sous le n° 0117 422.

Ce brevet ayant pour titre : dlsposn-

tif d'épilation" a été publié dans le bulletln_
européen 86/45 du 5 novembre 1987.

Sa traduction en langue frangaise
a été remise 3 1'"INPI et publiée au BOPI n° 2
du 9 janvier 1987.

La Société IMPROVER CORPORATION,
aprés y avoir été autorisée, a fait pratiquer
deux saisies contrefagon, l'une au BAZAR DE
L'HOTEL DE VILLE, l'autre 3 la SAMARITAINE, d'un
épilateur électrique vendu sous la désignation
de "LADY REMINGTON LIBERTY" qui reproduirait
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les caractéristiques des revendications 1 3
20 de son brevet et qui serait commerciali-
sé par la SOciété SINELEC.

Puis, se fondant sur les constata-
tions des procés-verbaux de ces saisies dres-
sées les 9 et 14 juin 1988 par Me de SAINT-
DENIS , huissier, le 24 juin suilvant, la

"Société IMPROVER CORPORATION a assigné les

Sociétés BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE, LA
SAMARITAINE -et SINELEC aux fins de consta-
tation judiciaire des actes de contrefa-

¢on des revendications 1 a 20 de son brevet,

sollicitant outre les mesures habituelles d'in-

terdiction sous astreinte, de confiscation et
de publication, une indemnité provisionnelle
de 500 000 F 5ivaloir sur son préjudice 3
évaluer apreés expertise également requise,

50 000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile et l'exécution pro-

.visoire pour le tout.

La Société SINELEC et la SAMARITAINE
font valoir que le brevet en cause fait l'ob-
jet de plusieurs oppositions devant 1'0FFICE
EUROPEEN DES BREVETS et demandent au Tribunal
de surseoir 3 statuer jusqu'ld ce que ces
Procédures soient définitivement terminées

LE BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE demande
qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en
rapporte 38 justice sur l'appréciation de la
validité et de l'opposabilité du brevet li-
igieux ainsl que sur le caractére préten-
diment contrefaisant du modele "LADY REMINGTON
LIBERTY"

~ ., Subsidiairement, il sollicite la
Wl e 13 Société SINELEC et sa condam-
nation au paiement d'une somme de 50 000 F

en vertu de l'article 700 du Nouveau Code

de Procédure Civile. - :

Dans tous les cas, il sollicite la
condamnation de la Société IMPROVER CORPORA-
TION au paiement d'une somme de 50 000 F
en application de ce texte.

La Société IMPROVER CORPORATION
conclut au rejet du moyen soulevé apres
avoir soutenu que l'existence d'une procédu-
re d'opposition du brevet européen valable-
ment délivré n'est pas un motif suffisant
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pour amener un tribunmal national saisi d'une ac-
tion en contrefagon sur la base de la partie
nationale de ce brevet, a surseoir & statuer.

Y

» - Attendu que la Société SINELEC jus-

" _ tifie que le brevet européen n® EP 101 656 fait
L'objet de deux oppositions régularisées l'une le
19 juin 1987 au nom de la Société BODYWELL AG et
l'autre le 24 aoOt 1988 au nom de la SQOciété
REMINGTON PRODUCTS INC;

Attendu que la Société IMPROVER
CORPORATION fait plaider que le brevet dont s'agit-
et dont elle est cessionnaire, produit en France
les mémes effets qu'un brevet délivré selon la loi
frangaise ;

Que toutes les actions civiles

A fondées en France suQ*ce brevet européen validé
NL(E%U/ en France sopt de la ecamStitienmr-exclusive des
eof“\ tribunaux frangais ;

\ ' Que l'article 99 de la Convention
’jb du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevet
européen ne prévoit pas qu'il y a lieu, en l'espeéce
de surseoir & statuer ; .

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 ;

a Attendu, par ailleurs, qu'en raisonf
' des oppositions dont il fait 1'objet, le brevet
en cause est susceptible d'étre modifié dans ses
revendications ou d'étre révoqué ;

Attendu, dés lors, qu'il ne pourrai
plus servir de base 3 la présente action en contre-
fagon ; ‘

Que pour une bonne administration
de la justice, il convient en conséquence de
surseoir a statuer ;
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PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire,

Sursoit & statuer Jjusqu'a ce que les
procédures d'opposition soient définitivement
terminées.

Dans cette attente, ordonne la radia-
tion de la présente affaire et sa sortie du
role. :

*Dit qu'elle pourra étre rétablie a
la demande de la partie la plus diligente quand
la cause du sursis awura disparu.

Réserve les dépens.

FAIT ET JUGE A PARIS, le 15 JUIN 1989
35 CHAMBRE - 2& SECTION.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

j’w | J Loy
wp

rayé nul
rayée

) )

Approuvé :mot

ligne nulle

paige Cinquiéme et derniére



