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[-LES FAITS

- 30 mai 1986

- ler mars 1988

-9 juin 1988

- 25 février 1989

- 12 janvier 1990

- 28 mars 1990

- 12 novembre 1991

La société HOLLISTER Inc. (HOLLISTER) est titulaire d'un brevet
francais n.78-09.466 couvrant des "poches collectrices”.

La société de droit danois COLOPLAST A/S introduit en France et la
société de droit francais COLOPLAST S.a commercialise des objets
suspects de contrefagon.

HOLLISTER assigne en contrefagon COLOPLAST A/S et
COLOPLAST S.a.

TGI Paris fait droit 4 1a demande.
COLOPLAST A/S et COLOPLAST 5.A. font appel.

La Cour d'appel de Paris confirme le jugement et ordonne une
expertise pour fixer l'indemnité de contrefagon.

Le jupe de la mise en état demande & l'expert de compléter son
rapport en vue de liquider les dommages intéréts en prenant en
considération les faits de contrefagcon commis depuis fe 30 mai 1986
Jusqu'au ley mars 1988.

L'expert propose de fixer 2 9.500.000 Frs l'indemnité de réparation
sur la base dune "redevance indemnitaire” au taux de 8 % appliqué a
une masse contrefaisante de 17.324.160 poches, évaluée a partir du
chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur.

TGI PARIS liquide l'indemnité de réparation sur la base du rapport
d'expertise.

COLOPLAST interjette appel en contestant tant l'assiette de la
redevance indemnitaire que le taux pratiqué.

La Cour d'appel de Paris confirme.



| - LE DROIT |

PREMIER PROBLEME (Assietie de la redevance indemnitaire)
A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

2) Le demandeur (HOLLISTER)

demande de prendre en compte le chiffre d'affaires gu'ont effectivement réalisé les
contrefacteurs.

b) Le défendeur (COLOPLAST)

demande de prendre en compte le chiffre d'affaires qu'aurait réalisé la société licenciée
(Hollister Overseas) si elle avait fabriqué et vendu un nombre de produits analogue a celui vendu
par la société contrefactrice.

2°) Enoncé du probléme

Quel est le chiffie d'affaives & prendre en considération dans 'appréciation de l'indemnité de
contrefacon 7/

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Considérant qu'eu égard ¢ ces conditions d'exploitation HOLLISTER
"n'exploite pas” en France; qu'en effet la brevetée ne fabrigue ni ne
commercialise en France directement ou indirectement les produits breveiés
qui sont confrontés sur le marché francais aux produits contrefaisants...
Considérant qu'aux termes dune jurisprudence bien établie, lorsque le
breveré n'exploite pas son invention en France, le préjudice résultant de la
contrefagon doit étre calcuié sur la base d'une redevance indmenitaire a
partir du chiffre d'affaires réalisé par les contrefacteurs correspondant a la
masse contrefaisante”.

2°) Commenitaire de la solution

Lorsque le breveté n'exploite pas le brevet en France, son dommage consiste dans la
privation de la redevance que lui aurait procurée une exploitation réguliére par le contrefacteur,
sous licence par conséquent. C'est, donc, sur la base de l'assiette de la redevance perdue, & savoir le
volume des produits fabriqués et commercialisés par le contrefacteur que l'indemnité doit €tre
calculée.




DEUXIEME PROBIEME (Taux de la redevance indemnitaire)
A - LE PROBLIME

1°) Prétentions des paities

a) Le demandeur (HOLLISTER)

demande que e taux considéré dans le calcul indemnitaire goip différent du taux
effectivermnent pratique par le breveie dans le contrat de licence qui le lie & son licencié (soit 3 %).

b) Le défendeur (COLOPLAST)

demande que le taux considéré dans le calcul indemnitaive ne_soit pas différent au taux
pratique par le breveté dans le contrat de licence qui le lie & son licencié (soit 3 %).

2°) Enenceé du probléme

Le taux considéré dans le calcul de l'indemnité de contrefacon doit-il étre différent du taux
pratiqué par le brevete dans le contrat de licence qui le lie & son licencié (soit 3 %) 7

B« LA SOLUTION

i°) Enoncé de lo solution

"Il reste certain que le taux de 3 9o est, ainsi que ['a pertinemment noté le
Tribunal, un iaux préférentiel consentl par une société a sa filiale; qu'il ne

saurait éire appliqué au contrefacteur, ce qui "reviendrait a imposer au
titilaire du brevet contrefait un iaux de licence non discuté par les parties”;
qu'tl s'ensuivrait que le contrefucieur aurail toul interét a contrefaire.
Considérani que selon les usages en la matiére, le taux de lo redevance
indemnitaire est déierminé por véférence aw taux que le breveld peut étre
amené a pratiguer dans le cadre d'une licence librement conseniie & un
tiers exploitant dons des conditions similaires ef est majoré pour feniy
compte du jaii que le contrefacieur n'est pas un licencié coniractuel qui a
débattu librement du taux qui sera appliqué et qu'il #'est pas en position de
refuser les conditions qui i sont imposées”.

2°) Commentaire de ke solulion

~ La Cour d'appel, d'une part, écarte le taux de 3 %, taux préférentiel pratiqué dans un
contrat de licence qui e une sociéié 4 sa filiale,

- La Cour dappel, d'auire part, pose les principes de détermination du taux de redevance
indernifaire

. taux que le breveté peut €tre amené A pratiquer dans une licence librement consentie
. majore : dans la mesure ot le contrefacteur n'est pas un licencié contractuel ayant librement
debattu de ce taux.




La Cour d'appel reprend les dires d'expert :

~taux normal : 536 %
- taux majoré : 8 %

Cette majoration qui ajoute une sanction i la réparation nous parait contraire au principe
fondamental du Code civil qui identifie le montant de la réparation au montant du dommage subi.

S1 COLOPLAST au début de ses fabrications avait connu leur caractére contrefaisant,
comment peut-on imaginer que cette société aurait accepté une licence au taux de & % 7 Il n'y avait
aucune chance pour que COLOPLAST, averti de la validité du brevet, en prenne licence a pareil
taux. 5'il n'y avait pas cette chance, HOLLISTER ne I'a pas perdue et la réparation correspondante
ne peut étre accordée.

I1 convient, pour la Cour, par conséquent, de retrouver le contrat que les parties aurait pl
conclure en 1982 et le taux de redevance dont elles auraient pi, a cette date, convenir.

Il faut bien, en effet, appliguer les principes classiques de réparation du Droit frangais
identifiant le montant de I'indemnité a celui du dommage, sans abattement... ni majoration. Sur ce
point, il est important de rappeler le coup d'arrét heureusement donn€ par la Cour d'appel de Paris a
une doctrine initi€e par le Tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris 6 juillet 1984, PIBD
1985.360.111.18; 30 janvier 1985, PIBD 1985.371.111.183, Dossiers Brevets 1985.VIL.5) visant a
majorer, dans une perspective sanctionnatrice, le montant de I'indemnité de contrefagon par rapport
a celui du préjudice effectivement ressenti par le breveté :

"En raison de sa nature de réparation civile et non de peine, l'indemnité
dile aux victimes ne peut avolr pour mesure que le préjudice qui est une
suite immédiate et directe de la faute, en ['espéce de la contrefacon
commise par 1, le profit de I de méme que la gravité de la faute de celle-ci
sont étrangers d la nature d'indemnisation” (Paris 11 mai 1989, Dossiers
Brevets 1989.114; dans le méme sens, 12 juillet 1990, PIBD
1990.490.111.705).

Il est regrettable que la Cour modifie sa position.
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PARTIES EN CAUSE
1%/ SOCIETE COLOPLAST SA dont le siége est
112 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93118
ROSNY SOUS BOIS.

2°/ SOCIETE COLOPLAST A/S SOCIETE DE DROIT
DANOIS dont le siége social est a
BRONZEVEL 4 DK 3060 ESPERGAERDE(DANEMARK)

prises en la personne de leurs représental
légaux y domiciliés.

APPELANTES

représentées par la SCP FAUKE ARNAUDY Avo
assistées de Me GAULTIER Avocat & la Cou

3°/ SOCIETE HOLLISTER INCORPORATED société de
Droit Américain ETAT de 1'ILLINOIL dont 1
siége est & LIBERTYVILLE —-iLLINCIS U.5.A.
prise en la personne de ses représentants
légaux y domiciliés,

INTIMEE

représentée par Me MOREAU Avoué assistée
de COMBEAU Avocat a la Cour,
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Lors des débats et du délibéré

¢ Mme ROSNEL

Mme MANDEL et M. BOVAL

Président

Conseillers :

GREFFIER : Mme DOYEN
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A 1l'audience publique du 8 OCTOBKE 1991

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par
Madame ROSNEL Président, laquelle

"a signé la minute avec Mme DOYEN greffier.




LA COUR,

Statuant sur l'appel forwé le 2% mars 1990 par la
SOCIELE COLOPLAST SA et la SOCIETE COLOPLAST A/S d'un jugewent
rendu le 1Z janvier 1990 par le 1ribunal de Grande lnstance de
PARLS (3éwe chambre, 2éme section) liquidant aprés expertise le
préjudice résultant de la contrefagon par elles commnise du brevet
75.09466 dont est titulaire la Société HOLLISTEK Inc.

FALLS ET PROCEDURE

Par jugewent du 30 wai 1986 le {riounal de Grande
lnstance de PARI> faisant droit a la dewande de la SOCIELE
HOLLISTER Inc titulaire d'un brevet francais 78.09466, a condauné
pour des agissements de contrefagon la société de droit danois
COLOPLAST A/S et la société frangaise COLOPLAST SA la preuwiére
ayant introduit en FRANCE et la seconde détenusyoffert a la vente
et vendu des poches collectrices reprodulsant les caractéristiques
des revendications 1, 2 et 10 & 13 de ce brevet.

Pour les faits antérieurs au prononcé du jugewent
une expertise a été ordonnée, diligentée en raison de l'exécution
provisoire assortissant cette mesure et 1'Expert a posé un premier
rapport en date du 21 novembre 19u7.

Par arrvér au ler mars 1988 la Cour a confirmé en
toutes ses dispositions le jugement.

Le Iribunal devant statuer sur la liguigation des
domuages—intéréts, il était par ordonnance du 9 juin 19568 du Juge
chargé de la mise en état, demandé a 1'Expert de completer son
rapport en prenant en considération tous les faits de contrefagon
comis depuis le 30 mai 1986 jusqu'au ler mars 1988.

L'Expert a établi le 25 février 198Y un rapport
complémentaire aux termes duquel il propose de fixer & 9.500.000 F
l'indemnité qui pourra étre allouée & HOLLISTER Inc sur la base
d'une redevance indemnitaire au taux de 8 % appliqué & une masse
contrefaisante totale de 17.324.160 poches vendues au cours de la
période concernée soit du 30 juin 1980 au ler mars 19u8.

Ketenant les propositions de 1'Expert, le Tribunal,
par le jugement déféré du 12 janvier 1990, a : Géme A

...................................




- condamné in solidum les SOCIETES COLOPLAST A/S et COLOPLAST SA
4 payer a la SOCIETE HOLLISTER INC en deniers ou quittance, la soime
9.500.000 ¥ en réparation de son entier préjudice,

~- ordonné 1'exécution provisoire & concurrence de moitié de ladite
somme,

~ condamné in solidum les SOCIETES COLOPLAST A/S et COLOPLAST SA a
payer & la SOC1ETE HOLLISTER INC la somme de 25.000 F en vertu de
l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

- rejeté toutes autres demandes des parties,

- condamné in solidum les SOCIETES COLOPLAST aux dépens qui
comprendront les honoraires a'expertise.

COLOPLAST SA et COLOPLAST A/S (ci-aprés désignéesles
SOCIETES COLOPLAST) appelantes rappell-ent qu'en application de
l'article 51 de la loi du 2 janvier 1965 modifiée la contrefagon
engage la responsabilité civile de son auteur, que selon le droit
commun de 1'article 1382 du Code Civil 1'indemnité doit réparer tout
le préjudice mais rien que le préjudice causé par la contrefagon au
breveté, préjudice qui dépend non seulement du droit qu'il posséde
wals encore du droit tel qu'il Yexerce. Elles demandent & la Cour
de constater :

1°/ que HOLL1STER INC avait elle méme organisé la rémunération de son
brevet frangais par une redevance de 3 % versée par sa licenciée la
Société lrlandaise HOLLISTER OVERSEAS sur le chiffre d'affaires
réalisé au niveau de la distribution en FRANCE, ) -

2°/ que le chiffre d'affaires qu'aurait réalisé la Sociéte
HOLLISTER OVERSEAS si elle avait vendu les poches contrefaisantes
se serait elevé a 73.480.468 F aprés actualisation,

3°/ que la redevance de 3 % appliquée & ce chiffre d'affaires
manqué par le licencié aurait abouti & une redevance de 2.204.414 F.

En conséquence elles demandent par réformation du
jugement de dire que l'indemnité due & HOLLISTER INC ne saurait
dépasser la somme de 2.204.414 F.

HOLLISTER INC poursuit la confirmation intégrale au
Jjugement et forme une demande additionnelle de 30.000 F pour les
frais non taxables par elle exposés devant la Cour.
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D1SCUSSION

Considérant qu'aucune des parties ne conteste le
calcul de 1l'Expert sur le volume de la masse contrefaisante soit
17.324.160 poches collectrices fabriquées au DANEMARK par la SOCIETE
COLOPLAST A/5 importées en FKANCE par elle et vendues en FRANCE
par COLOPLAST SA ;

Considérant que la discussion porte essentiellement
tant sur l'assiette que sur le taux de la redevance indemnitaire ;
que selon les appelantes, sur l'assiette il convenait de rechercher
quel chiffre d'affaires aurait réalisé la Société licenciée
HOLLLSTER OQVERSEAS si elle avait fabriqué et vendu un tel nombre
de poches conformes au brevet ; qu'en ce qui concerne le taux de & %
retenu par le Tribunal sur-proposition de 1l'Expert, elles

l'estiment arbitraire et demandent que HOLLISTER INC soit par
application stricte des régles de droit en matiére de responsabilité
civile, remise dans l'état ol elle se serait trouvée s'il n'y avait
pas eu de contrefagon de son brevet et qu'elle soit en conséquence
indemnisée de son préjudice par l'allocation d'une somme de
2.204.414 F correspondant & la redevance manquée en appliquant le
taux contractuel de 3 %a.u chiffre d'affaires de 73.480.468 F
quaurait réalisé HOLLI»TER OVERSEAS ;

1°/ Sur l'assiette de la redevance indemnitaire

Considérant qu'il est constant que HOLLISTER INC ne fabrique
pas en FRANCE et ne vend pas elle méme en FRANCE de produits
brevetés ; qu'elle fait fabriquer les produits conformes au brevet
par une filiale HOLLISTER OVERSEAS dont les usines de production
sont en IRLANDE, qui & son tour vend les poches collectrices a
un importateur néerlandais la bociété EDISCO N.V. qui les distribue
en FUROPE et notamment aux filiales europé&ennes d'une société
américaine ABBOTT LABORATORIES, dont la société francaise
LABORATOIRES ABBOTT SA qui les commercialise en FRANCE ;

Considérant qu'eu égard & ces conditions
d'exploitation HOLLLSTER "n'exploite pas" en FKANCE ; qu'en effet
la brevetee ne fabrique ni ne commercialise en FRANCE directement
ou indirectement les produits brevetés qui sont confrontés sur le
marcné frangais aux produits contrefaisants ;

G UT R tmn, Npeile 4 Damg
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Considérant dés lors que la méthode d'indemnisation
préconisée par les appelantes ne saurait étre appliqueée en
1l'espeéce ;

Considérant qu'aux termes d'une jurisprudence bien
établie, lorsque le breveté n'exploite pas son invention en FRANCE,
le préjudice résultant de la contrefagon doit étre calculé sur la
base d'une redevance indemnitaire & partir du chiffre d'affaires
réalisé par les contrefacteurs correspondant a4 la masse
contrefaisante ,;

2°/ Sur le taux de la redevance

Considérant que les appelantes soutiennent qu'il deit
étre de 3 % consenti parHOLLISTEK 1NC & sa licenciée HOLLIS1EK
OVEKSEAS

Considérant que si wéme il est fait abstraction des
attestations de M. James J. PMac CORMACK Vice Président chargé des
Finances de la Société HOLLISTER INCORPURATED(qui ne sont pas
assorties d'éléments les corroborant et notamment de la convention
visée du 22 juillet 19588) permettant de retenir que le taux de
redevance contractuel initialement fixé 8 3 Z a dii étre révisé et
élevé rétroactivement 8 7 %, il reste certain que le taux de 3 %
est ainsi que l'a pertinemment noté le Tribunal un taux préférentiel
consenti par une société a sa filiale ; qu'il ne saurait étre
appliqué au contrefacteur, ce qui'reviendrait 4 imposer au titulaire
du brevet contrefait un taux de licence non discuté par les parties”
qu'il s'ensuivr ait que "le contrefacteur aurait tout intérét a
contrefaire" ;

Considérant que selon les usages en la wmatiére, le
taux de la redevance indemnitaire est déterminé par réference au
taux que le breveté peut étre amené a pratiquer dans le cadre d'une
licence librement consentie a4 un tiers exploitant dans des
conditions similaires et est majoré pour tenir compte du fait que
le contrefacteur n'est pas un licencié contractuel qui a débattu
librement du taux qui sera appliqué et qu'il n'est pas en p051t10n
de refuser les conditions qui lui sont 1mposees ;

4éme A
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(Que 1'Expert note gue dans l'objet breveté et par
suite dans l'objet contrefaisant, les dispositions protégées
justifient les motivations d'achat des utilisateurs en particulier
ici ol ces produits s'adressent<a un milieu professionnel
spécialisé qui en prescrit 1'usage dans des conditions ou ces
avantages jouent un rdle essentiel méme si ces produits ne sont
pas les seuls du genre sur le marché ; que de ce fait
le taux de redevance contractuel normal aurait sans doute été
de 54 6 % ;

Considérant que le taux indemnitaire de 8 % qu'il
propose apparait équitable et a été avec raison retenu par les
premiers juges ; :

Que ce taux appliqué au chiffre d'affaires actualiseé
a 118.784.644 F conduit 4 l'allocation a la Société HOLLISTER
de l'indemnité de 9.500.000 F accordée par le Tribunal dont la
décision mérite confirmation ;

Que l'intimée a dii exposer devant la Cour de nouveaux
frais dont partie ne sont pas taxables ; qu'il sera fait droit a sa
demande pour une somme justifiée de 20.000 F ;

PAR CES mMOTIF> et ceux non contraires des premiers
juges,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du
Tribunal de Grande Instance de PAKIS (3éme chambre—2éme section)
du 12 janvier 1990,

Y ajoutant, condamne la SOCIETE COLOPLAST S5A et la
SOCIETE COLOPLAST A/S a payer a4 la SOCIETE HOLLISTER INC
au titre de larticle 700 du nouveau Code de Procédure Civile une
somme supplémentaire de 20.000 francs,

Les condamne aux dépens d'appel,

Admet Me MOREAU Avoué au bénéfice des dispositions
de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT LE GKEFFIER
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