PARIS 18 JANVIER 1990 DOSSIERS BREVETS 1990.11.2
Brevet 78-31111 : o :

BIDEGAIN c. TILL
PIBD 1990.476.111.252

GUIDE DE LECTURE

- BREVETABILITE - NOUVEAUTE - DIVULGATION - SECRET ok



I.LES FAITS

- 1978

- 14 septembre 1978

- 3 novembre 1978

- ler décembre 1983

- 14 décembre 1983

- 3 juillet 1987

- 21 septembre 1987

- 18 janvier 1990

La Société BIDEGAIN met au point un prototype de chaussures pour
enfants.

BIDEGAIN adresse des prototypes a 1'Unité de recherches
biomécaniques de Montpellier sans exiger de confidentialité¢ dans sa
correspondance.

Essais devant des personnels de 1'Unité de recherches.

BIDEGAIN dépose une demande de brevet 78-31.111 sur une
"chaussure, notamment pour premiers pas”.

Les Sociétés FALC et TILL introduisent et commercialisent en
France des produits voisins.

BIDEGALIN fait procéder a une saisie-contrefagon.

BIDEGAIN assigne en contrefacon la société FALC et les soci€tés
francaises SEMAR TILL et TILL S.a.

Les sociétés assignées répliquent par voie de demande
reconventionnelle en annulation du brevet pour défaut de nouveauté
consécutif a la divulgation de 1'invention.

TGI PARIS annule le brevet pour défaut de nouveauté a suite de
divulgation.

BIDEGAIN fait appel.

La Cour d'appel de PARIS
- infirme le jugement d'annulation
- fait droit a la demande en contrefagon :
. prononce l'interdiction d'exploitation sous astreinte
. ordonne la confiscation au profit de BIDEGAIN
. ordonne une indemnité de contrefacon en prévoyant une
mesure d'expertise.



II - LE DROIT

A - LE PROBLEME
I1°) Prétention des parties
a) Les demandeurs (reconventionnels) en annulation (FALL et TILL)

prétendent que le brevet est nul pour défaut de nouveauté parce que la communication faite
a I'Unité de recherches sans exigence de confidentialité vaut divulgation.

b) Le défendeur (reconventionnel) en annulation (BIDEGAIN)

prétend que le brevet n'est pas nul pour défaut de nouveauté parce que la communication
faite a I'Unité de recherches, fut-ce sans exigence de confidentialité, ne vaut pas divulgation.

2°) Enoncé du probleme

Le brevet est-il nul pour défaut de nouveauté parce que la communication faite a I'Unit€ de
recherches sans exigence de confidentialit€ vaut divulgation ?

B - LA SOLUTION
1°) Enoncé de la solution

"Considérant qu'a l'examen du courrier du 23 septembre 1987 adressé par
I'Unité de Recherches a Bidegain il apparaft que les prototypes transmis
ce service, qui dépend du Ministére de la Santé, ne sont pas venus en
d'autres mains que celles de personnes tenues au secret et qu'admetire
méme, ce qui ne saurait étre formelement exclu, que lesdites personnes aient
pu prendre l'exacte mesure de l'invention, elles avaient la stricte obligation
de ne pas mettre des tiers en possession des informations que leurs fonctions
leur avaient permis de recueillir; que les essais pratiqués d'ailleurs sur de
trés jeunes enfants, n'ont donné lieu a aucune communication médicale;
qu'ainsi et contrairement a l'opinion exprimée par le Tribunal en l'absence
des éléments fournis aprés le jugement, le caractére confidentiel de la
communication faite par Bidegain a I'Unité de Recherches est établi, que
l'invention n'a donc pas été rendue accessible au public; que par suite il n'y
a pas eu divulgation faisant échec a la nouveauté des revendications 1 et 2"

2°) Commentaire de la solution

La rigueur de la solution retenue par le Tribunal de Paris avait soulevé quelques
interrogations. Celles-ci sont écartées par l'arrét rendu par la Cour de Paris qui nous parait plus
réaliste dans la mesure ou tant la communication que la réception de l'information impliquaient
bien confidentialité dans l'esprit des intéressés.

Sl n'y avait pas divulgation, la condition de nouveauté était satisfaite et la demande en
annulaticn devait échouer.
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PARTIES EN CAUSE

1°/ Le société snonyme BIDEGAIN ,

dont le siége socisl est a 64000 FAU ,
svenue Montsrdon ,

sgissent poursuites et diligences de ses
représentsnts légsux dowiciliés en cette
guslité sudit siége ,

spprelente ,

représentée psr Me Rémi FiMART, gvoué ,
essistée de Me DISSEZ , svocst su barresu
de FAU , -

2°/ Le société SERAR TILL , :
dont le siége socisl est 12 rue de C_uperie
92120 MONTROUGE ,

pgissent poursuites et diligences de ses
représentents légsux doumiciliés en cette
guslité gudit siége ,

3°/ Le société TILL ,

dont le siége socisl est & 75006 PARIS

51 , rue de Sévres ,

prise en ls personne de ses représentants
légoux dowmiciliés en cette quslité sudit

siége ,

Lo/ 1g société de droit itslien FALC,
dont le siége socinl est & Civitsnove ,
Msrcé Altg - 62013 ITALIE ,

prise en ls personne de ses représentsnts
légsux domiciliés en cette guslité sudit
siége ,

intimées ,

représentées psr ls SCF 30MhaRT- FCRSTER
avoué ,

essistées de Me NaATHELY, svocst ;

COMPOSITION DE L COUR :
Lors des débats et du délibéreé 3
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Président : Monsieur 3CNLeFORT
Conseillers : Messieurs GCUGE et AUDCUARD ;

GR&. FIER : Msdswe J. TCU.LLINT j
DE3ATS : A 1'sudience pubiique du 16 novembre 1€¢&¢
ARRET : Contradictoire ;j

Prononcé publiauement psr Moneie
signé lg minute svec Msdgume J. T

ident, leouel s

FAITS ET PRCCEDURE DE FREMIERE INSTANCE 3

-

Fropriétsire du brevet 7& 31 111 déposé le 3 novembre 197¢ rels-
tif 3 une chsussure " notsmuent pour premiers pss " , ls société
BIDEGAIN , coume suite & une ssisie- contrefsgon du Ier déceuw-

bre 19¢3 , sssignsit le 14 déceumbre 19€3 en contrefacon les so-

ciétés SEMAR TILL , TILL ZA et lp scc été de droit itslien FalC.

Les défenderesses , qui reconventionnellement sollicitsient des
doumugges-intéréts et le bénéfice de 1l'srticle 70C du nouvesu codg
de procédure civile , concluaient su débouté . Demsndsnt su
Tribunsl de prononcer ls nullité des revendications 1 et 2 , seul
invoouées , elles soutensient dsns leurs derniéres écritures oue
ls demsnderesse sveit, sntérieursment & ls dste de dépdt du brevg
communigué & 1' Unité de kecherches Biomécsniosu=s de . ntpellier
un prototype de 1ls chsussure conforwe su brevet et gue cette

divulgztion enlevait toute nouvesuté suxidites revendicstions.

Cette srgumentztion ne recevsit sucune réplioue de 1lp part de 1ls
société BIDEGAII .

£ JUGRMENT CRITIOUL @

Par son juszement du 3 djuillet 1%€7 , le Tribursl de grande ins-
tence de T4RIS s notsmment @

- snnulé les revendicstions 1 et 2 du brevet 7¢ 31111

- débouté les psrties de toutes leurs sutres demsndes ,

—

- condsuné ls société EIDESAIN 7 psyer & ckncune des défenderessd
1ls sonume de 4.C0C francs er vertu de l'srticle 7CC du nouvesu
code de procédure civile .

LY APFEL

Arpelsnte du jug=zent psr déclsration du 21 septeuwbre 1¢€7 , 1s
société BIDEGAIE » conclu le 28 svril 1588 gu'il plaise & 1ls
Cour l1l'infirmer en toutes ses dispositions en conststant gque 1'-
exception de divulgation s été retenue & wouvsis escient , que
les revendications 1 et 2 sont nouvelles , que l'sctivité inven-
tive existe gu ressrd de 1l'srt sntérieur , qu'en introduissnt
sur le msrché frangsis , en offrsnt en vente et en vendsnt des
cksussures dénommies Ciottolino , les sociétés FALC , SELAR TILL
et TILL ont contrefsit les csractéristicues desdites revendics~
tions . Elle demsnde les wesures hsbituelles de confiscation et
d'interdiction d'usage , une exvertise en vu~ de ls d“teraminatio
d: préjudice et ls vublicstion de l'srrét 2 intervenir sinsi que
ls souwme de 5C.COC frsncs su titre de ltarticle 7CC du nouvesu
code de procédurs civile .
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Intiwées , lec sociétés FALC, SEriR TILL , TILL gvsient des le
11 jonvier 19(I bsnslement conclu en pris~t ls Cour de leur sdiy
rer le bénéfice des conclusionc prises devenrt les preuiers juses
tant sur l'incourétence , les nullités et fins de non-recevoir
ous sur les woyens de fornd . ¥lles n'ont par le suite rien rérligq
sux conclusions de 1'sppelsnte .

SUR C& L. COUR ,

gui pour un plus suple exposé des fasits , de ls procedure et des
prétentions des psrties se référe su jugewent critioué et sux
écritures d'sppel ;

CCN3SIDERANT que tendsnt a sssurer tout a ls fois un excellent
soutien et une psrisite douceur , la chsussure protégée psr le
brevet litigieux et qui couporte une seuwelle extérieure , une
seuwelle preuwiére , une tige souple , un renfort srriére disposé
& l'srriére de lp tige et un bourrelet de wousse disposé & l'srr]
en hsut de 1s tige , est csrsctérisée , suivgnt le revendicstion
1, per quetre zones suvcessives de rigidité décroisssnte et de
souplesse croisssnte & l'srriére , depuis le bas jusqu'en hsut ;
=wu'il est énonceé dens ls revendicestion 2 que ls chsussure sui=-
piyont 1ls revendicstion 1 couwporte & l'svent un prolongewent vers
le hsut de lg sewmelle extérieure gui feit le pendsnt du prolon-
zement vers le hput & l'srriére de lacite semelle ;

CCISIDE%-NT que pour prononcer lg nullité des revendications

1 et 2, le jurmeuwent constste ou'sucune discussion écrite ou
verbzle n's éié oprosée par ls société BIDEGAIN & 1'srguumentstios
des défenderesses selon lsqguelle , psr l'envoi le 14 septeubre

1¢7& de prototypes & 1' Unité de Reclerches de }onspellier slors
qu'il n'existsit entre elle et son corresvondant sucune conventig
de secret , ls demasnderesse g divulgué l'invention liticieuse 8V{
de déposer son brevet ;

CONSIDER=ANT que l'sppelsnte , qui du woins pour ce gui concerne
les écritures convient de ls csrence relevée psr les preuiers
juges , répsre devent 1ls Cour son ouwission " regrettsble " en
feissnt vsloir qus ls nouvesuté d'une invention n'est pss détrui
psr son utilisgtion dsns le csdare d'une expérimentstion clinigue
mﬁar des wédecins chergés de gsrder le secret ; qu'en l'espéce ,

ouwe l's elle-uwluwe reconnu 1l'Unité de Recherches dsns une cor-
respondsnce du 23 septeubre 1¢(7 postérieure su jugewent , elle
étsit tenue & ls confidentislité , notsuument par l'sbsence de
toute couwuwunicgtion *crite ou orsle relstive & ses trsvsux , les
esssis n'sysnt d'silleurs été effectués qu'en présence de person
nes tenues su secret sbsolu protégé psr l'srticle 37& du Code
pénsl et su surplus sve: une " chsussure teruwinée " ne peruwettsn
en gucun cgs de découvrir ls structure interne de ls tige srriér
dont seuls svsient conscience ceux qui svsient psrticipé a ss
conception et & la résglisstion du but poursuivi ;

CONSIDERANT oue l°s explications sinsi fournies psr ls sociéteé
3IDECAIN n'ont donné lieu & sucune contrsdiction de la psrt des
intimées ; aue celles-ci s'en sont donc tenues & leurs conclu-
sions bansgles de confirustion sgns énoncistion exrresse des
woyens invoou®s et gvec un® simple réfirence sux conclusions de
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preniére instsnce qui est prohibée psr 1l's~ticle 54 du nouvesu
code de procédure civile ; gqu~ psr la wPue elles se sont svpro-
rrié les wotifs du jupewent gui se borne , pour fsire échec &
l'gction en contrefscon , & donner a l'envoi de prototypes & 1'-
Unité de Recherches vsleur de divulgation provre & ruiner ls nou
veguté ; qu'il suit de 12 gu'elles ont wzirtenu leg débets svur
le seul terrsin de lg nouvesuté tel que rostreint psr le Tribd ns
su probléme posé psr ls prétendue divulgstion , € sort~ gue ni
ls question de l'sctivité inventive ni celle du csract-re contre
feissent des chsussures incriminées ne sont souunises a l'spprécis
tion de 1ls Cour ;

CONSIDERANT qu'a l'exsmen du courrier du 23 septeubre 1487 sdres
sé per 1' Unité de Recherches a RIDEGAIN il sppesrsit que les pro
totypes trsnsuwis & ce sergice , qui dépens du Ministére de 1s
Ssnté , ne sont pss venues en d'sutres wains que celles de per-
sonn=s tenues su secret et au'admep&g@méme s+ €2 oul ne ssurait
étre foruwellement exclu , gue lesdites personnes sient pu pren-
dre l'exscts mesure de ltinvention,;elles sveient ls stricte obli
gstion de ne pss wettre des tiers en possession des informstions
aus leursfonctions leur agveient vermis de recueillir ; que les
essais praticu’s d'silleurs de trés jeunes enfants n'ont donn
lieu & sucune coumunicsetion wédicsle ; ou'sinsi et contrsireue
& l'opinion exrriuée vsr le Tribunsl en l'sbsence des éléments
fournis eprés le juzeument , le ceractére cornfidentiel de 1ls coum
nicstion faite psr BIDECAIN & 1' Unité de Recherches est étsblil
gue l'invention n's donc pas été rendue sccessible su public ;
que psr suite il n'y s pes eu divulgstion faisant échec & 1s noW
veguté des revendicstions 1 et 2 :

CONSIJE=ANT en conséguence qu'il y s lieu a infirmstion du juge-
went Géféré ; que l'sction en contrefsgon doit &tre sccieillie
dés lors oue , comme on l's vu , sucun sutre moyen gque ls divul-
ration prématurée ne lui ect opposé ;

CCHLIDERsNT qu'il serpit feit droit sux demandes de BIDESAIN
notsuwent en ce gui concerne l'expertise et ls publication de 1!
srrét ;

CCLEIDERANT ou'il sergit inéguitsble de lsisser a 1ls chsrge de
BIDEGAIN les frais non taxsbles exposés en Jjustice pour 1ls
défense de ses légitimes intéréts ; ou'il lui rers 8lloué le
wontsnt justifié indiqué su disvositif ;

PAR CES MOTIFS :

Infirusnt en toutes ses dispositions le jugeuwent sur l'sppel
bien fondé de ls société BIDEGAIN ; :

Déclsre valsbles les revendicstions 1 et 2 du brevet 28 31111

de ls société BIDECAIN ;

Dit gque les sociétés FALC , SErAR TILL et TILL ont contrefsit
lesdites revendications en introduissnt en France , en offrant
en vente ou en vendsnt des chsussures dénoumumées Ciottolino cou-
portant les csrsctéristiques protégées psr ces revendicztions
et telles gue décrites dars le -roces-verbsl de ssisie-~ contre-
facon ;
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Ordunne ls confiscetion su profit de ls société BIDEGAIN desdites
chsussures

Feit défense pux sociétés FALC , SE..R TILL et TILL de conti-
nuer & introduire sur le warché frengasis , offrir en vente et
vendre les crsussures incriuinées et ce sous acireinte de 20(C frd

psr infrection constatée sprés ls signification de l'srrét ;

Crdonne une exvertise en vue de ls déterminstion "du préjgdice
de ls société BIDEGAIN et coumet pour y procéder . Fhilippe
GUILGUET , 14 svenue de Breteil 75C07 FiRIS

Dit oue l'extert déposers son rspvort dens le délsi de six wois

suivent ss ssisine ;
’

Dit oue ls société BIDEGAIN devrs consigner su secrétsrist-greffe
ls sowme de 15.0C0 frgncs dsns le délsi de

Ordonne ls publicstion d'extrsits de l'srrét dsns trois jour-
nsux su choix de le société BIDEGAIN et sux freis des sociétés
FALC,SErAR TILL et TILL, le cofit de chsque insertion ne pbduvsnt
excéder 5.000 frencs ;

Condamne les sociétés intiuwées & psyer & le société BIDEGLIN
yla soume de 35.0CC frencs su titre de l'srticle ?70C gu

nouvesu code de procédure civile ;

Dit gu'elles supporteront les dépens de prewiére instsnce et d'-

sppel ;
iduet ¥e Rémi PAMART , svoué, su bénéfice 3o l'srticle 69¢ gdu
nouvegu code de procédure civile . -

Approuvé wot

‘ ravé nu) et
tenvoi en wsrg¢

“
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