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I- LES FAITS

- 22 décembre 1983

- O février 1988

- 31 octobre 1988

- 1988/1989

- ler juin 1990

- 12 juin 1990

- 15 juin 1990

- 17 juillet 1990

- 9 novembre 1990

II - LE DROIT

Le raisonnement du Tribunal est en trois temps.

- SILK-EPIL et EPILIANCE avaient leur contrat inscrit au jour de l'assignation au fond.

- Is étaient, donc, recevables a engager I'action principale en contrefagon le 15 juin 1990.

MM.J.ALAZET et F.CARDUS déposent la demande francaise 83-
20539 sur un "appareil a épiler". '

EPILIANCE (controlée par MM.DEMEESTER, gérant, et
VATELOT) dépose une demande de brevet francais 88-014499 sur un
complément a l'invention précédente.

ALAZET et CARDUS cédent leur demande 8§3-20539 3
JDEMEESTER.

DEMEESTER ceéde 40 % du brevet 83-20539 a VATELOT
(reglement de copropriété en date du 24 octobre 1988).

Convention (dont il résulte) que la société EPILIANCE reconnait
I'impossibilité de construire un appareil selon l'enseignement du
brevet 83-20539 et que, pour ne pas vider de sa substance le contrat
passé, elle a consenti licence du brevet 88-01.499 a la Société
CALOR.

Les Copropriétaires du brevet 83-20539 font procéder a une saisie-
contrefagon du produit "Caresse” de CALOR.

Publication des contrats de licences conclus entre les Copropriétaires,
d'une part, et SILK-EPIL et SILK-EPIL-EPILIANCE, d'autre part.

Les Copropriétaires et les licenciés SILK-EPIL et EPILIANCE
assignent CALLOR en . contrefacon du brevet 83-20539
. concurrence déloyale.

Les demandeurs a l'action principale en contrefagon assignent
CALOR en interdiction provisoire de la contrefagon au titre de
I'article 54 de la loi de 1968-1984.

Le Tribunal de grande instance de Paris rejette la demande en
interdiction provisoire.
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- s €taient, dong, recevables & agir en interdiction provisoire de contrefagon :

"Attendu que si les contrats de licence et de sous-licence des Sociétés SILK-
EPIL et EPILIANCE n'éraient pas inscrits au Registre National des Brevets
lorsqu'a eu lieu la saisie-contrefagon au Bazar de I'Hétel de Ville, il n'e{t
demeure pas moins qu'a la date de l'assignation au fond, ils avaient fait
l'objet d'une inscription a l'Institut National de la propriété industrielle,
Que les sociétés SILK-EPIL et EPILIANCE éraient donc habilités a agir en
contrefacon, le 15 juin 1990,

Qu'elles sont, donc, recevables a agir en référé sur le fondement de ['article
54",

* DEUXIEME PROBLEME

Il n'y avait pas de difficulté sur ce point :

"Attendu qu'il n'est ni contesté ni contestable que les demandeurs ont
introduit une instance au fond dés qu'ils ont eu connaissance de l'existence
des faits de contrefacon qui auraient été commis par la Société CALOR".

A - LE PROBLEME

I°) Prétentions des parties

a) Les demandeurs en interdiction provisoire de contrefagon (DEMEESTER et autres)
prétendent que le brevet 83-20539 est I'objet d'une exploitation sérieuse et effective.
b) Le défendeur en interdiction provisoire de contrefagon (CALOR)

prétend que le brevet 83-20539 n'est pas l'objet d'une exploitation sérieuse et effective.

2°) Enoncé du probléme

Le brevet 83-20539 est-il I'objet d'une exploitation industrielle sérieuse et effective ?
B - LA SOLUTION
1°) Enoncé de la solution

"Attendu qu'il résulte de ['examen des conventions que la sociéié
EPILIANCE dont le gérant est Jacques DEMEESTER a reconnu
l'impossibilité de construire un appareil selon l'enseignement du brevet
83.20509 et que, pour ne pas vider de sa substance le contrat passé avec la
société CALOR, elle lui a consenti une licence d'exploitation du brevet
88.01499;
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Attendu, dans ces conditions qu'il existe une contestation Sérieuse sur
U'exploitation industrielle effective du brever 83-20539 par les demandeurs;
que le procés-verbal de constat dressé au siége de la société SILK-EPIL ne
suffit pas a lever ce doute en présence des différents accords passés avec les
sociétés CALOR pour pallier l'impossibilité d'exploiter ce brever qui avait
été constatée par les demanderesses;

Attendu que la deuxiéme condition de recevabilité exigée par l'article 54 de
la loi n'étant pas remplie, les demanderesses sont irrecevables en toutes
leurs demandes fondées sur ce texte”.

2°) Commentaire de la solution

Dans cette affaire dont les faits sont passablement compliqués, il semble bien que
l'invention dont la propriété fondait l'action principale en contrefagon et l'action incidente en
interdiction provisoire de contrefagon était, peut étre, I'objet de contrats d'exploitation conclus entre
DEMEESTER et autres, d'une part, et CALOR, d'autre part, mais qu'en revanche, les actes
d'exploitation ne portaient pas sur l'invention couverte par ce brevet. L'action en interdiction
provisoire de la contrefacon ne pouvait pas, par conséquent, prospérer et il peut y avoir quelques
doutes sur le succes de l'action principale en contrefagon si les actes d'exploitation de CALOR ne
concernaient pas ce brevet.

- Le probléme se posait de savoir si, l'action principale étant engagée au double titre de la
contrefagon de brevet et de la concurrence déloyale, I'action en interdiction provisoire pouvait viser
aussi bien l'interdiction d'accomplir des actes de contrefagon que des actes de concurrence déloyale.

- La solution - fondée - du Tribunal est claire :

"Attendu que Jacques DEMEESTER, Yves VATELOT, la Société SILK-
EPIL et la Société EPILIANCE a l'appui de demandes fournies sur ce rexte
font valoir que la Société CALOR a profité de son contrat de distribution
pour s'approprier leur savoir-faire technique et qu'a l'expiration de son
contrat, elle a mis sur le marché un produir de substitution sous la marque
"Caresse” qui a éliminé en partie les épilateurs fabriqués par SILK-EPIL;

Mais attendu qu'une telle demande ne peut éire formée dans le cadre d'une
procédure en référé basée sur l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968
modifiée,

Qu'en effet, ce texte constitue une mesure exceptionnelle qui, comme toutes
les mesures de ce genre, doit étre d'interprétation stricte; que deés lors,
larticle 54 ne visant pas la concurrence déloyale, mais uniquement des
actes de contrefacon de brevet, une telle demande, dans le cadre d'une
procédure de référé fondée sur ce texte est irrecevable”.

La solution doit étre fondée méme si I'on se rappelle que l'un des arguments en faveur de
I'installation de pareille procédure dans notre Droit frangais de la contrefacon s'était inspirée d'un
texte de 1963 concernant l'action en interdiction provisoire de la concurrence déloyale... qui, faute
de texte d'application, n'est point entré en application dans notre Droit.
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ORTXRMANCE Of KEFFRE, rendue Te 3 NOVEMURL 1330

par Lydie ODISSLER , Vice, Président au Tribunal de Grande
Instance de PARIS, tenant ('esudisnce publique des Réfécéy par
délégation du Président du Tribuaaly

assicté de Fraancis BAWIC, Greffier en Chef.

DEMANDELRS )
Hoagleur Jacgyer DEMOYSTER
1 rus Fécen — CROTSSY SUR SFINE

Hongieur Yves VATLLQT . .
45 rye de Courcelles 75008 PARIS

la Sogjéte SUKAPIL
73 rue Pagteyr - B3I?10 | A FARIFDS

1a Société EPILTANCE
50 avenu¢ des Champs-Ulysces — 75008 DPARIS

Me Yves TOURAILLE, Avocat, B a%4

DET ENDEUR

¥

la Sociéts CALOR
142 rue des Frdres Lumiére - BS003 LYON

Me Paul MATHELY, Avocat, £ §31

g

Neus, Lydie DISSLER, Vice-Précident, cstetusnt ea matidre
de référd, aprés zvoir entendu les Conscils des parlies,
evons rendy ta préseate ordencence @

Vu |'essignation d4n réfécrd et les metifs y énoncés ¢
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Par acte du 381 oclobre 1908, inscrit au Registre
National des Brevets le 14 décembre suivant sous (e n-

21.833, Jean ALAZET et Francis CARDUS ont cédé & Jgoques
DEMEESTER le brevel frunguis n® 8320533, déposd le 22 décem~
bre 1580 et publié sous !¢ n* 2.956,929,

Ce brevet 2 pour tilre : “apparei] 2 &piler”, Jacques
DEMEESTER 2 ¢8¢é 40 ¥ de ses droits a Yves VATEIOT.

Les rapports entre les copropridtgires sont régis par un
réglement de copropriété en date du 2¢ ootobre 1388, ingorit
eu Registre National des Brevels e 14 décembro 1988 sous le
n® 21.834,

Une licence d'exploitztion de ce brevet 3 &t& coasentie
par les copropriétaires & l2 société SILK-EPIL S.A. le 23
mars 1983, Elle e &té 1Inscrite eu Regletre Nationg! des
Brevets te 12 juin 199C sous le n* 027 Q42,

Le 2% mars 1389, tg socidtd SILK-EPIL S.A. a canseati
une sous—licence & la mociétd EPILIANCE., Cet sctq @ &té

inscrit ay Registre National des Brevets 1¢ 12 Jule 1330 sous
e numéro 028.042.

Le ler Jjuin 1SS0, =aprés vy avoir £té& auterled, Jacques
DZMEESTER 2@ faitl pratiquer, ey Bazar de {'Héte! de Ville a
PARIS, wune saisie-conirefagon d'ua é&pilateve portant [a
meotion ¢ “Epilateur Caresse CALOR" fabriqué par la sociéte
CALOR en sous-trezitance de le socitte LPILIANCE qui reprodui-
rait les ceractéristiques de sen brevet.

Puis, se fondant sur'les ¢onstataticns du procés-verbal
de cette szisie, le 19 juin 19380, MM. DENMEESTER & VATELOT, I&
société SILK-EPiL et la société EPILIANCE ont essignd devant
ce¢ Tribune!l la société CALOR en contrefagon des (adications 1
3 3 et § et € du Brevet N* 82.20%.33. L'affsire 2 ¢té distri-
buée & la 3éme Chzabre, Z&me scction.

4

Le 17 juitiet 1330, Jecques DEIMEESTER, Yves VAIRLLOY, l=
sociétéd SILK-ERPIL et lza socidtée EFPILIANCE oct assigné la
socidté CALOR pour !'audience de r¥téré du 25 octobre 1930
sur l2 base de l’article 54 de t2 loi ¢u 2 Jenvier 1968
modifide sar {a loi du Z7 juia 13884, ainsi que sur te fonde-
ment de 1'article BO3 du Nouveau Code de procélure civile,

Cette =assignation 2 pour objet d'obtenir contre la
socid¢té CALOX {'interdiction de peursuivre la fabrication, la
datentioa, 1 offre en wvente ¢t |la vente ¢"épilateurs, y
compris les picces détachées; reproduicant las cargetéristi-
ques du brevet §3.205.33 sous asireinte définitive et non
comminatoire de 1.000 francs per zppareil fabriqué, détenu,
of fert en vente ou vendu.

DEUXIEME PACGE ./.
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Efle a également pour objet de faire défense i la soclé-
té CALOR, directemenl ov indirectement, de fabrigquer,
d'lmporter, d'offric en veate et de commercialivar des &pila=-
teurs, vy compris les pidces détachées, reproduisant cles
éléments ot fper procddls teclmiques originaux développés et
ais ay poink pur lecs roquéranis el ce sous astreinte dé&fini-
tive et non comminateire de 1.000 francs par apparcit fabei-
qué, détenu, offert en vente ou veadu.

D'ordonner {2 mise sous scellds de ‘%tous stocks et de
toutes les machines,; moules et appareils servenl a fabriquer
U'épitateuwr multidisquey deo  la oosidti CALOR,; juequ'au pre-
aoncé de fa décision définitive &4 (ntervenic sur le fond de
{*affalre,

D'eordonner 2 la société CALOR ¢ informer la distribution
pac letire ¢cireulglee comprenant ena annexe coﬁie du jugemant,
de ce que les requérants sont les pioaniecs asu regard de la
mise =u point et de la mise en osuvre du systéme 4 d§pitation
aultidisques, de ce que la société CALOR o était que le
distributeur de ce nouveau systime avant d¢ lzncer son propre
épilateur rultidisquef et de ce que les socitté SILK-ERTL «¢
EPILIANCE continuent 3 assurer la febrication et {2 distribu-
tion d'épilateurs mulitidisques,

Le 13 octlobre 1530, fa société UCALUR 2 conclu & | irre-~
cavabilité des demandes des sociélés EPILIANCE et SILK-EPIL
au motif qu'elles ne justifiaient pas de teur qualité & agir
3u moment des {aite reprochés | elie & derandd au tridbungl de
déclarer irrecevables les demzndeurs comre ne Justifiant pese
de {‘esploifetion en Frznce du Brevet rn*® 82.20528 ;

De les débcuter de leurs denmandes fondées sucr !article
54 de (a2 loi précitée en raison de lta contestation tris
sériguse tant sur la validité 4u brevet gue sur la contrefa-
gon 4

De les déclarer firrecevabics en leurs demande en concur-
rence déloyale ¢€n ce qu'elle est Tormie devant le Prisident
de la 3éme Chanbre et ¢n ¢e qu'elle prétend se fcader sur
!'arficle BOY du Nouveau Code de procédure civile ;

Subsidiairement, de dire qu it n'y & pas lieu 2 réferd ;

Dans tous les cas, de condamneér in solidum les dema-
deurs Ru paienent d'une somme de 100,000 francs en vertu de
I“articlie 700 du Neouveau Code d¢ procédure civile

Par conclusions du 25 octobre 13930, les quatre deman-
deurs on% réfuté | argqueentation de la socidté CALOR § ils
ont soiticité le rejet de toutes ses dzmendes et onl réitérd
leyrs propres Goritures.
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Sur les conditions do recevahilite dv le demande sur Ln

kigemgg ‘s ;icle 5d de ja lol du Z janvier 1368 megdifjée

r Attendu que si les contratls de licence et de gous-
licence des Sociétés SILK-EPIL et EPILIANCE n'étalent pac
insorits gy Registre National des Brevets lorsqu's ey lieu 13

saisie-conirefagon au Bazgr de¢ ['Holel de Ville; il n'gn

demeure pas moins qu‘a-la date de {° ass;gnat:on__au fondy ils .

. avaieatzfalt.liobjei-d} voesinseriptivnTdctbins tituteNational
Ae la proprcété industrielle ;

Que les, sociétés S'LK*&PIL _et  EPILIANCE 4taient done
habilités & agir én contrafagoen le 15 juin 1990 H

Quielles sonl donc recevables & agir en référé sur le
fondement de¢ (‘srtiole o4,

' L
r

Sur I agzigoaiion & beef dolai.

Attendu qu'il n'est ni contegtd ni contestable que (s
) demandeurs ont introcuit une instance au fond dés qu'ils ont
) eu connaisszance de 1'exislence des faits de contrefason qui

Lauraieat §$té commis par la sociéte CALOK.
Suc 1'exploitation industrielle s8rigvye.

Attendu que les cemandeurs, pour justifier d'une telle
expleitation, V’*SenL aux debels un procés-verbal de constat
drecss le 20 juin 1S zy sidge de lz socibté SILK-EPIL, d'oq
il résulte que cette société fabrique un &pllateur de type
5284 et 5285 conforme 2 |'enseignement du brevet 83205%3

Que cetie gozibte emploie soixanie-dix personnas et

c'ay 30 Avril 1930, son chiffre d'affaires était de
74,478,388 francs

Attendu que lz soziéte CALOR, =z ‘appui de sa thése,
fait valoir qu'en 1398, MM. DEMEESTER et VATELUT sont entrés
en repport avec elte pour lui propeser la distribution d'un
Epilateur étectrique mettant en oevvre 1'enseignement du
brevet 62.20.533 ;

33

Quzux termes de différentes coaventions passées, efle
est davanve distributevr exclusif peur ta France des apps-—
reils qui deveient Etgt fabriqués par uae sociétée de
HONG-KONG, la scciéte TCKONG ; qu‘en rzison de ta défzillange
de celle—ci, elie a da fabriquer les appareils en s0uUS-

trattance }
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Que le 9 septembre 1388, la société EPILEX, qul n'est
pas dans la cause, tui a présenté un prototype de {*mpparei}

et lyi & demendé de lul slgner un engagemeu! de confideatie~
lité 3

Que cel «ugagement, qui a &lé signé par le Dirgeteur
Général-adjoint de la sociétd CALOR esl produit asux débats :

Que le 3 novemlire 1588, ICKONG lui consentait ua contrat
de distributicn sélective pour le France et le Béu&€lux d'un
gppareil c¢onforme zu brevel §3.20533 d'une durie
année

d'une

Que cependant, elle avait découvert, en metteni oo
produit en Tabrication; que te protolype gqui lvi gvgit &5t8
remis n'était pas conforme ey brevet 83.70533 et qu'il &tait
in¢apable de fonctionner ;

X Qu'entre temps, s'&tait créée la socidté EPJLTANCE
cenTapiie por MM. DEMEESTERE el VATELOT, jaquelld 2¢  substi-
tusit 2 fa sociéets ICKONG ;

Que, par convention du 7 février 1387 pessde entre
ICKONG  EPILIANCL, enregistrée le 17 tevrier suivant, &gale-
ment versée ¥ux débats, 1 a £&té pricisé (larticles 3 ot
suivanis) que !'examen du protetypse zanexé 2y contret de
distribution du ¥ novembre 13588 2 révélé 1'existence ¢ un
dispositif oaon couvert par lazs brevetr (brevet 83.205533 ot
demande de brevei européen n” £84.402.548,0) ;

Que ¢e dispesitit «st zpparu essentiel sur e plaa
technique pour te bon foactionnement ca |'gppareil & &épiler ;

Que ts dispositif Tagit l'objet <7une demande de¢  brevet
‘rengait n° B8.014.48% ¢u 8 février 14928 pour ua appereil A
gpiler et d'une demande de brevel gurcpéen n” B3.400041.13 ;

Que ie dispositi? &lteal un &fément techaique etsentiel,
ICKONG et EMILIANCE, ters la vue de CALCR, ont conclu un
accord par lequel EPILIANCL est diéscrmais seule habilitée 3
traitar pour la fabricztion et 12 conmecrcialisation das
appareils a épiler munis du “Qisposittf™

Qu'afin de formaliser leurs rapporis dens ¢e& nouveay
contexte, les parties se sont capprochées ; Qqu'il a  §té
convenu QU EPILIANCE concécart 3 CALCR, «qui & sccepté, I
droit exclusif de vendre en France et zuv BEnélux des appa-
reils & épiler comportant "le dispositif™ ;

Que ce droit s'ajoute 4 ceux que CALOR tient de sgon
contrat du 3 novembre 1983 svec ICKONG et s'exercors dans lesg
mémes conditions et selcen tes modalités prévues audit
coptraet

»
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Allendu que le méme Jour la societe EPILIANGE passait
avec CALOR un contrat de dislribution exclusive ¢'yn epparel!
d'épilation fglgant 1’objet d'un brevet n® 88.01483 pour une

durée d un an A cowpler du 3 novenbre 1388 ;

r Attendu qu il résulte de ‘examen desALonvznt:ons que la

gocieté EPILIANCE dont le gérant est Jacques DEMEESTER .a
reconnu I"impossibilité de construire un apparelt solon
I"enseignement du brevel 03.20503 at que, pour we pus vider
de w8 substance le conirat passé avee !& gociéts CALOR, elle
lui 2 consentt une ticence d'exploitation du brevet
88.01438

Allendu, dans ces condiliony, quidl existe une econtesta~.
Aiva s#rieuse sur I'exploitetion industrielle wffeclive du
;brevet 83.205583 par fes deazndeuvrs ; Que le procés-verbal de
“constet dressd asu siége de Iz societd SILK-EPIL ne suffit pas
¢ lever ce doute en présence des différents socerds passés
avee lz2 société CALOR pour pallier |'igpossibilité & exploi-
ter ce brevel qui avait &t& constelée par les demanderesses
Attencu que ls deuxidme condition de recevabllité exigée
par t'article B4 d¢ le loi n'étant pae vemplie, les demande-

resses sont irrecevables en toutes leurs demzndus forades sur

L e texte ;

Sur la recevabilité de !a dewande formée sur t'article
803 du MNouvegy Code de Procédure Civile

r Attendu que Jaoques DEMEESIEW, Yves VATELOT, la Sociéte
SILK EPIL et la Société EPILIANCEY & ['3ppui  de demzades
fournies sur ce texte *peor veloir que la Société CALOR a
profité de son conirat de Cistribution pour ¢ appreprier leur
savoir Taire technigue et qu'd 1'¢xpiretion de son contrat,
¢elle 2 mis sur le merchd® un produit de substitution sous s
marque "Caresse” qui 2 @&limire en partie fles épitateurs
fabriqués par SILK EPIL ;

Kais aitendu qu une telle demznde ne peut &tre fornée
dans le cadre d une preocédurs an réfdré basée sur 1 article
S4 de ta loi du Z JANVIER 1368 modifiée

Qu'en effet, cextextexconstituerUnE¥mesuresexceptionnet!~
le qui, comme toutes Iles mesures de ce genre, doit ‘8%re
id‘interprétation s$tricte .; que dés lors, i‘article.-B4-:ne
-visant pes:la concurence deloyale, neis -uniquement des actes
-d¢ contrefzgon de brevet, uae telle demands, dans I3 cadre
d'une proc¢édure e réfécé fondée sur ¢¢ texte ert

L’irrecevah(c M

¥

Atlendu que lz Sociéié CALCR a dd, effectuer des frais
non taxables gqu'il serall indcuitable de laisser 3 p2
charge
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Qu i! cepvient de tui allouer une somae de 20.000 fraacs
ay titee de 1 articte 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile 3

PAR CES MOTIIS :

Disons irrecevable {'aclion de Jacques DEMEESTER, d4'Yvas
vaTel .07, de la Société SILK EPIL e% de tz Societe EPILIANCE
tant sur le fondement de ["article $4 de le loi du 2 JANVIER
1968 wmodifiée que sur 1 article 803 du Nowvesu Code de
Procédure Civite el {a rejetons ¢

Condamnons in solidun tes sus—nommés & payer 2 la
Société CALOR wyne soame de 20.000 {(vingt mille) fraacs en
epplication de ['article 700 di Nouveau Code de Procédure
Civile ¢

Les condamnons in solidum aux dépens,

FAIT ¢ PARLS, {e 3 NOVEMBRE 18%¢,

L
Lt GREFFIER, ? L€ PRESICENT, o
zzﬂ‘/w { Je Y
v
e _ _ . Francis BAUDIC | Lydie DISSLER _. s
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