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I - LES FAITS

- 22 décembre 1983 : MM.J.ALAZET et F.CARDUS déposent la demande française 83-
20539 sur un "appareil à épiler".

- 9 février 1988 EPILIANCE (contrôlée par MM.DEMEESTER, gérant, et
VATELOT) dépose une demande de brevet français 88-014499 sur un
complément à l'invention précédente.

- 31 octobre 1988

1988/1989

ler juin 1990

12 juin 1990

15 juin 1990

17 juillet 1990

II - LE DROIT

ALAZET et CARDUS cèdent leur demande 83-20539 à
J.DEMEESTER.

DEMEESTER cède 40 % du brevet 83-20539 à VATELOT
(règlement de copropriété en date du 24 octobre 1988).

Convention (dont il résulte) que la société EPILIANCE reconnait
l'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 à la Société
CALOR.

Les Copropriétaires du brevet 83-20539 font procéder à une saisie-
contrefaçon 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 CALOR en . contrefaçon du brevet 83-20539

. concurrence déloyale.

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

9 novembre 1990 : Le Tribunal de grande instance de Paris rejette la demande en
interdiction provisoire.

formée par des licenciés)

Le raisonnement du Tribunal est en trois temps.

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

Ils étaient, donc, recevables à engager l'action principale en contrefaçon le 15 juin 1990.
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- Ils étaient, donc, recevables à agir en interdiction provisoire de contrefaçon

"Attendu que si les contrats de licence et de sous-licence des Sociétés SILK-
EPIL et EPILIANCE n'étaient pas inscrits au Registre National des Brevets
lorsqu'a eu lieu la saisie-contrefaçon au Bazar de l'Hôtel de Ville, il n'en
demeure pas moins qu'a la date de l'assignation au fond, ils avaient fait
l'objet d'une inscription à l'Institut National de la propriété industrielle;
Que les sociétés SILK-EPIL et EPIL1ANCE étaient donc habilités à agir en
contrefaçon, le 15 juin 1990;
Qu'elles sont, donc, recevables à agir en référé sur le fondement de l'article
54".

* DEUXIEME PROBLEME (Assignation à bref délai)

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 dès qu'ils ont eu connaissance de l'existence
des faits de contrefaçon qui auraient été commis par la Société CALOR".

* TROISIEME PR i a ion in effective))

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

Les demandeurs en interdiction provisoire de contrefaçon (DEMEESTER et autres)

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

Le défendeur en interdiction provisoire de contrefaçon (CALOR)

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

2°) Enoneé du problème

Le brevet 83-20539 est-il l'objet d'une exploitation industrielle sérieuse et effective ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu qu'il résulte de l'examen des conventions que la société
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;



Attendu, dans ces conditions qu'il existe une contestation sérieuse sur
l'exploitation industrielle effective du brevet 83-20539 par les demandeurs;
que le procès-verbal de constat dressé au siège de la société SILK-EPIL ne
suffit pas à lever ce doute en présence des différents accords passés avec les
sociétés CALOR pour pallier l'impossibilité d'exploiter ce brevet qui avait
été constatée par les demanderesses;
Attendu que la deuxième 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°) Conznzentaire 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 contrefaçon et l'action incidente en
interdiction provisoire de contrefaçon était, peut être, l'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 contrefaçon ne pouvait pas, par conséquent, prospérer et il peut y avoir quelques
doutes sur le succès de l'action principale en contrefaçon si les actes d'exploitation de CALOR ne
concernaient pas ce brevet.
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BLEME A i n en int
déloyale)

- Le problème se posait de savoir si, l'action principale étant engagée au double titre de la
contrefaçon de brevet et de la concurrence déloyale, l'action en interdiction provisoire pouvait viser
aussi bien l'interdiction d'accomplir des actes de contrefaçon 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 à l'appui de demandes fournies sur ce texte
font valoir que la Société CALOR a profité de son contrat de distribution
pour s'approprier leur savoir-faire technique et qu'à l'expiration de son
contrat, elle a mis sur le marché un produit 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 être 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 être d'interprétation stricte; que dès lors,
l'article 54 ne visant pas la concurrence déloyale, mais uniquement des
actes de contrefaçon de brevet, une telle demande, dans le cadre d'une
procédure de référé fondée sur ce texte est irrecevable".

La solution doit être fondée même si l'on se rappelle que l'un des arguments en faveur de
l'installation de pareille procédure dans notre Droit français de la contrefaçon 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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TRIBAL D GRANni: reerme£

DE PARIS

REF 12275 /eo.

N* 1
Jr.cnMin.. c 9 Novneet_ tsso

par Lydie DIss1;ER , Vice, Préaident au Tribunal de Gratndc
jnstance de PARIS, tenant l'eudianca publique des Réf4ri.w per
(181égation du Pré:oident du Tribunal,

assisté de Francis CAUDIC, Greffier en Chef.

gmANIDEms
ttçi eeur 4.2atikte PcmdVeCR
1 ru çt Ficon - CROISSY SUR Se.INE

Mus,ieur Yvce VATtLOI
45 rut dt Cooreclic 75008 PARIS

L a 5.911eLgUIVIL
73 rue Pasteur - 83?10 1A FARIFDE

la Spciété EPILIANCE
50 avenue des Chamil-Clyscs - 7500? PARIE

-
Me Yves TOURAILLC, Avoc,at, 6 354

altieNUFOR

la Société CALO?
142 rue des Frères Lire - 63003 LYON

Me Paul MATHi7LY, Avocat, E 591

Nous, Lydie OISSLER, Vice-Précident, stetuGn en natirv
de réqr4e après avoir knténdu les Conseils des p4rties,
?vons rendu la présente ordonnkfice

Vu l'essign2tion tn r4eérè et les ,tifs y énonces ;
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Par acte du 31 octobre 1266, inscrit au Reglître
Netionet des Brevets le 14 décembre suivant Soue lé n-
21.633, Jean ALALL1 et Francis GAROUS ont cédé à JUOÇlffl
OEK-Mitit I. brevet frwnçeis n" 8320599, déposé le 22 déctm-
bre 196e at publi4 eou s le n' 2.552c,

Ce brevet a pour titre : "appareil e fiDiler". Jacqueç
OEMEt_S1ER a cêdé 40 Z de ses droits à Yves VATE1OT.

Les rapports entre les copropriétaires sont rEgis par un
règlement de copropriété en date du 24 octobre Ises, inwit
eu Registre National des Brevets le 14 décembrg 19.68 sous le

21.834.

Une licence d'exploitation de ce brevet a été consentie
par les copropriétaires à la société S.K-EP1L S.A. le 2.3
murs ISM Elle e été Inscrite au Registré National dts
Brevets te 12 juin 1990 Ztpre le n 027 042.

Le Z3 mers 1$89, le société SILK-EP1L S.A. a consenti
une sous-licence 4 ta sociét4. EPILIANCE. Cét aot q4té
inscrit au Registre National des Brevets le 12 juin ISM SOUU
le numéro 028.042.

Le 1er juin 1980, après y avoir été 2utorlsét Jecques
OEMEESTER 2 fait pratiquer, eu Bazar de l'Hôtel de Ville à
PARIS, une saisie-contrefaçon d'un épilzttur portttnt
mention : "Epilateur Caresse CALOR" fabriqué par ta société
CALOR en soue-traitance de ta société LPILIANCE qui reprodui-
rait les caractéristique% de son brevet.

Puis, se fondant sur-/es constatations du proc4s-verbal
de cette saisie, le 15 juin 1990, MM. DEMEESTÉJR VATELOT, le
société.S1LK-EPIL et la société EPILIANcE ont assigné devant
ce Tribunal la société CALO R en contrefaçon des i.-c4-i-e-ai-errrs 1

à 3 et 5 et S du Brevet N* 8.ZL33. L'affaire e été distri-
buée à la Seine Cbzmbre, 2ème section.

7

Le 17 juiliet 1S90, Jacques DEMEESIER, Yves VAILL01, II
société BILK-EPIL et la société EFILIANCE ont assigné 12

soci4té GALOP pour l'audienco tiQ reéré du "eb octobre 130
sur le hese de l'article 54 de la loi du 2 janvier 1958
modifiée par ta loi du 27 juin 1984, ainsi que sur le fonde-
ment de l'article 809 du Nouveau Code de procédure civile.

Cette assi nation a pour objet d'obtenir contre la
sociaté CALO l'interdiction de poursuivre la fabrication, la
détention, l'offre en vente et la vente d'épilateurSe y
compris les pièces détachées, reproduisant l4s oerwoteiristi-
sues du brevet 8'3.205.32 sous astreinte définitive et non
comminatoire de 1.000 francs par appareil fabriqué, détenu,
offert en vente ou vendu.

DEUXIEME PAGE ./.
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Elle a également pour objet de faire défense à Io soclé-
té CALOR, directement ou indirectement, de fabriquer,
d'Importer, d'offrir en vente et de commercialiser des &pila-
teurs, y compris les pièces détachées, reproduisent çi.es
élérwents et mis prucédés techniques originaux développés et
mis av pein. par Ica requérante et ce sous astreinte défini-
tive et non comminatoire de 1.000 ffancs par appareil febri-
qu4, détenu, offert en vante ou vendu_

D'ordonner 1? mise soue scellés de tous stocke et de
toutes les ffiachines, moules et appareils servcr.nt à fabriquer

Jt.; f.re ooes;4,t CALOR, jvteu.Aau
nonc4 de la décision définitive à intervenir sur le food de
t'affaire.

D'ordonner à la société CALOR d'informer lz distribution
par lettre ciroulerre comprenant en !Innexe copie du jugement)
de ce que les requérants sont les pionniers au resard de te
mise ou point et de la mite en oeuvre du système d'ipiiation
multidisques, de ce que la société CALOR n'était que le

distributeur de CE nouveau système avent di lancer son propre
épilateur muitidisque% et de ce que tes société S1LK-EPIL et
EPILIANCE contintient à assurer /a fabrication et la distribu-
tion eépitateurs muitidisques.

Le 18 octobre 18900 la société CALOR a conclu t l'irre-

cevabilité des demandes des sociéti,s EP1L1ANCE et S1LK-EPIL
au motif qu'elles ne justifiaient pas de leur qualité à air
lu moment des faits reprochés ; elle e demsndé au tribune' de
déclarer irrecevables lés dc,mandeurs comme ne justifiant psiî
de l'exploitetion en France du 8revet n' 83.20528

De les débouter de leurs denandes fondées sur l'article
54 de la loi précitée en raison de la contestation très
sérieuse tant sur le validité du brevet que 5ur la contrefe-
eon

De déclarer 'irrecevables en leurs demande en concur-
rence d4Ioyate en ce qu'elle est formri.e devant le Prisiden±
de la 3ème Chambre et en ce qu'elle prétend se fonder sur

l'article 803 du Nouveau Code de procédure civile ;

Subsidiairement, de dire qu'il n'y pau lieu référé ;

Dans tous les cas, de condamner in solidum les demzn-
deurs eu paiement d'une somme de 1004000 francs en vertu de
l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile

Par conçlusions du 25 octobre 1830, tes quatre deman-
deurs ont réfuté l'arsurzentotion de la société CALOR ; ils

ont sollicité le rejet de toutes ses demandee et ont réitéré

leurs propres *Cri-tUreS.

TROISIFMF PAGE ./.



L)St L.HIifllt. ovuou ...re t-eu

Sur les conditions de recevabiLit tly 11.12pande sur /a
k9lelt Ver-00e 54 de la loi du 2 janvier IC68 mo,Offie.

Attendu gut si le5+ contrkt.. de licence et de "vs_
licence des Sociét SILK-EPIL ét EPILIANCE n'étaient pas
inscrit u Pogistre Netional des Brevets lorsqu't tu litu la
saisie-contrefaçon au Bazar dt l'HGtel de Ville, il nn
demeure pas moins qu'à,1a date de l'assignatlen_ etLfe.i.n444m.its

. av"a.lent4a.l.t,Uobjet7dwie4nsorietfei70-,Insti:teteiatié-nal
ide te prWiété-in4uÏtrielle ;

Que 4sfScciétés SIOÇ-LPIL et CPILIANCE itaient donc
habilités à oontr

Qu'elles font donc recevables à agir en référ $ur le

fondement de f'srtiole 54.

SurA:xu.içsna"eion bref délai.

. Attendu qu'il n'est ni contesté ni contestable gut lts
demandeure, ant introduit une instance au fond dés qu'ils ont

eu connaissance de l'existe,Ict d%.s faits de contrefedon gui

eurient commis par fa société CALOR.

Sur Vexploitaficn industrielle $krieval

Attendu que les demandeurs, pour justifier d'une telle

exp!oitatiom, versent aux débat un procès-verbal de conttat

dresse le 20 juin 120 au sié2e de la sociétk SILK-EPIL, d'où
il résulte que cette société fabrique un épllattur de type

5284 et 5285 conforme 1 l'ensei nement du brevet 8820539

Que cette société emploie soixante-dix personnes et

11,l'eu 30 Avril 1980, son chiffre d'affaires était de

L4.47$.380 francs ;

Attendu que lu soziété CALOR, é l'appui de sa tUse,
fait valoir qu'en isea, MM. DEMEESTER et VATELOT sont entrbs

en rapport avec zIlle pour lui proposer la distribution d'un

epilateur électrique mettent en oevvre l'enseignement du

brevet 62.20.533 ;
23

Qtraux termes de différentes conventions pass4eç, elfe
est devenue distributeur excluelif peur la France des ttepa-

reiis qui devaient êtft fabriqueç par une société de

HONG-KONG, ta s0ci4te ICKONG ; qu'en raison de ta défaillance

de celle-ci, elle a dù fabriquer les appareils en sous-trac
QUATRIEME PAGE ./.
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Que le 9septembre 1588, la soci4t4 tPILEX, qui n'est
pas dans la causes lu; a présenté un prototype de l'appareilet /0 a demandé de lui signer un engagement de confidentia-
lité

Que cet eiloocmcnt, qui a eté .e..igné par le Dit-acteur
Général-adjoint de la société CALOR %flet produit aux débats

cbje le b' novembre 1588, ICKONG lui consentait un contrit
cç distribution sélective pour le France et le Unklux d'un
?ppereil conforme au brevet 83.20539 d'une dur4o d'une
année ;

Que cependnt, elle avait découvert, en mettent ev
produit en fabrication, que te prototype qui lui 4té
remis n'était pas conforme eu brevet 83.70533 et qu'il était
incapellq er fonctionner ;

£, Qu'entre temps, s'étzit crue la société EFILIANCE
pur MM. QEmZESTERE et VATELOT, laquelle te tubsti-

> tuait à la société ICKONG

Que, par convention du 7 février 1368 peîî4e entre
ICKONG EPILIANUt., enreistrée le 1.1 tèvrier suivant, égale-

ment verste ux débats, il a ite précisé (urtielcs 3 et

suivent) que l'examen du prototype anneçé. au contret de
distribution du 6 novembre 138 a révélé l'existence d'un
dispositif non couvert par !te breveta (brevet 83.205533 et
demande de brevet européen n' 84.402.5,1,0)

Qu 2 te dispositif est apparu essentiel sur le plze
technique pour le bon fonctionnecient de 1.4ppareit à épiler ;

Que lt dispositif fapt l'objet d'une demende de brevet:

fr?ngeit n" 88.014.423 du 9 février 1. 8Ei pour un appareil à

&piler et d'une demar:de de brevet européen n 89.400041.13

Que le dispositif e:)4ant un élér.'.ent technique estntiel,
ICKONG et EPILIANCE, hors la vue de CALOR, ont conclu un

?ccord per lequel EPILIANLL est d,:sOrmais seule habilité( à
trzitor pour ta fabrication et la commerci;iisation des
appareils à épiler munis du "dispositif"

Qu'afin de formaliser leurs rapports dens, ce nouveau
contexte, les parties se sont rQpprochéeS ; a été

convenu qu'EPILIANCE concéact à CALCR, qui a accepté, le
droit exclusif de vendre én rrance et au Elénélux des appa-
reils à épiler cotpportzni: "le dispositif" :

Que ce droit s'ajoute * ceux que CALOR tient de son
contrat du 3 novembre 12'6d tvec ICKONG et s'exercare dans 46
mêmes conditions et selon les modalitie prkvues audit
coptrel ;

CINQUILML PACE ./.
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5:1

Attendu que le reste jour fa société rPILIANCt passait
avec CALOR un contrat de distribution excluslve d'un appareil
d'épilation fel/sant l'objet d'un brevet n' Bet.0141 pour une
durée d'vn an à coopter du 3 novembre 1988 ;

Attendu qu'il résulte de l'examen de2(conventiont que la
société EPIL1ANCE dont le gérant est Jacques DEMEESTER a
reconnu l'impossibilité de construire un appareil selon
l'enseieneoent-dù b7-;vet-03.20503 et que, pour ne pus vider
je se substance le contrat passé avec le société CALOR, elle
lui a consenti une licence d'exploitation du brevet
88.01439 ;

Attendu, dans ces conditions, qu'41 existe une ,contesta--.
tivieirieuse sur yexploitation industrielle gfreCti,îiir du
,brevet 63.20553 paries demandeurs ; que le procès-verbal de
'constat dressè au .tiège de la société SILK-EPIL ne suffit pie
è lever ce doute en présence des différents accords passés
avec la société CALOR pour pallier l'impossibilité d'expiai-
tor ce brevet qui avait été constetke par les demandereesee

Attendu que ft deuxième condition de reetvab1lit4 exigée
par Uarticle 54 de le loi n'étant pas t'emplie, les demande-
resses sont irrecevable> en toutes teurS demandes furetée> tue

L çe texte ;

p(if la recevabilité de la decarill_lsrpég sur 'article
805 du NouvAemSode de Procédure

Attende que J2cves DEMEESIER, Yves VAI-UOT, la Société

SIL?: EPIL et la Société EPILIANCE à l'appui de demandes
fournies sur Ce texte "P.o.o-r valoir que ta Société CALOR a

profité de son contrat de distribution pour s'appropritr leur
savoir faire technique et qu'à l'expiration de son contrat,
elle a mis sur te marché un produit de substitution SOUS ft
marque "Caresse' lui 2 éliminé en partie lèS épilateurs
fabriqués per SILK EP1L ;

Mais attendu qu'une telle demande ne peut étré formée
;;WIS le cadre d'une procédure en référé basée sur l'article
$4 de la loi du 2 JANVIER 1968 modifiée :

Qu'en effet, .eetexte,constltmeneienrresureexceptionnel-'
Le qui, comme toutes. lès mesures de cegenre) doit 'étre
/r.interprétation stricte 4 que dés fors, Ukirtiete_Sne
.visant paslaconcurence déloyakty/i.eis -uniquementdes actes -
-dta contrefzçon de brevet, unè telle demande, (tenu ta cadre
d'une procédure de référé fonde 54ir- et texte (36:

Lirrecèvr:Wft ;

lur la «mande...de l'article 700 dg 1? Société ÇALOR

Attendu que lz Société CALOR a dît, effectuer des frais

Mon taxables qu.il sereit inéquitable de laisser à set

chars*
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EXP:

Qu'il convient de lui allouer une somee de 20.000 francs
au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile ;

eAp cts moTI[p

Oisons irrecev-att t' action de Jacques DEMEeeErl, d'Yves
VA.CELOTI de la SeoUté SILK En_ st de lz Société EPILIANCE
tant sur le fondement de l'article 54 dg /e loi du 2 JANVIER
1868 modifiée que $ur l'article SOS du Novveu Code de
Procédure Civile et la rejetons

Condemnon in siolidurL les susnommée è P1/er à la
Socièté CALOR yne somue de 20.000 (vine mittt) fetm.b en

application de l'article 700 eo NOUVeaU Code de Proo44ure
Civils ;

LL GREFFIER,

LeSS condaffinons

FAIT t PARIS, le NOVEMBRE 1SW,

rrelts CAUDIÇ

PAGE SEPTIEME El CLRNIERE./

in solidum elux (1l pens.

Lf" PRESIOtNI,

j `.3

Lydie OISSLER_.


