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I- LES FAITS.

9 janvier 1953

- 24 décembre 1953

-8 mai 1968

- ler janvier 1969

-5 mai 1970

- 15 juin 1970

1

ler juillet 1970

- 8 juillet 1970

- 20 avril 1972

-7 mai 1975

- 29 mars 1977

UNIROYAL dépose la demande de brevet frangais 1.072.623
couvrant un «procédé de vulcanisation de caoutchouc butylique,
notamment a base d’isopréne, au moyen d’un phénol di-alcool,
dans une proportion déterminée et en présence de la proportion
voulue de noir de carbone et les produits cbtenus par ce procédéy»
(demande d’avis de nouveauté).

UNIROYAL dépose la demande de brevet frangais 1.094.097
couvrant un «procédé de vulcanisation de caoutchouc butylique
au moyen d’un phénol di-alcool et de noir de carbone en présence
d’un halogénure de métal lourd et les produits obtenus par ce
procédé» (demande d’avis de nouveauté).

UNIROYAL fait procéder auprés de 1’établissement de MICHELIN
4 JOUE-LES-TOURS & une saisie contrefagon (n. 1) de «bags» ou
membranes de cuisson ou vulcanisation qui sont déposés au greffe
du T.G.I. TOURS.

UNIROYAL assigne MICHELIN en contrefagon devant le T.G.I
TOURS.

Entrée en application de I'art. 68 al. 3 de la loi du 2 janvier 1968
réservant les litiges sur brevet a 10 T.G.I. (#TOURS).

MICHELIN souléve I’exception d’incompétence du T.G.I. TOURS

Le président du T.G.I. TOURS autorise UNIROYAL & faire saisir
au greffe les objets visés par la saisie contrefagon du 8 mai 1968.

Exécution de la saisie contrefagon (n. 2).
UNIROYAL, assigne MICHELIN : en contrefagon devant T.G.I Paris
MICHELIN réplique :

- par voie de demande reconventionnelle en
- annulation de la saisie contrefagon n. 1
- annulation  de la saisie contrefagon n. 2
- annulation . du brevet 1.072.623 comme couvrant une inven-
tion privée de nouveauté
. du brevet 1.094.097 comme couvrant une inven-
tion privée de nouveauté

- par voie de défense au fond contestant la
matérialité de ’acte de contrefagon.

T.G.I. TOURS se déclare incompétent.
T.G.I. Paris : - rejette les demandes en annulation : . des saisies
. des brevets

- ordonne une expertise sur la matérialité de la contre-
fagon.

MICHELIN fait appel.

La Cour d’appel de Paris confirme en toutes ses dispositions le
jugement entrepris et élargit la mission de I'expert.

MICHELIN forme un pourvoi en cassation.

La Chambre Commerciale rejette le pourvoi.



Il - LE DROIT.

*% Jer PROBLEME : CONFLITS DE LOIS DANS LE TEMPS : DROITS
ACQUIS (saisie-contrefagon).

A — LE PROBLEME.
1] Prérentions des parties.
a) Le demandeur en annulation de la saide contrefagon n. 2 (MICHELIN)

prétend que le breveté m’avait aucun droit acquis & utiliser dans une deuxiéme instance les informa-
tions provenant d’une saisie contrefagon intervenue dans le cadre d’une premiére instance non cloturée au
jour de la deuxiéme assignation.

b) Le défendeur en annulation de la saisie contrefagon (UNIROYAL)

prétend que le breveté avait droit acquis & utiliser dans une deuxiéme instance (imposée par la modifi-
cation des régles de compétence liée & la mise en ceuvre de l'article 68 al. 3 de la loi du 2.1.1968) les infor-
mations provenant d’une saisie contrefagon intervenue dans le cadre d’une premiére procédure non clo-
turée au jour de la deuxiéme assignation.

2/ Enoncé du probléme.

Un demandeur en contrefagon a-t-il «droit acquis» a utiliser dans une deuxiéme instance les infor-
mations provenant d’une saisie contrefagon pratiquée dans le cadre d’une premiére procédure non cloturée
au jour de la deuxiéme assignation ?

B~ LA SOLUTION.

1] Enoncé de la solution :

«Attendu que larrét rappelle que si, en vertu de larticle 71 de la loi du
2 janvier 1968, l'exercice des droits résultant des brevets anciens est régi, d
compter de son entrée en vigueur, par cette loi nouvelle le méme article 71
a expressément réservé et muaintenu c«les droits acquisy ; que la Cour
dappel en a déduit qu'on ne pouvait retirer @ la Société UNIROYAL ceux
qu’elle avait acquis par une saisie régulierement pratiquée, suivie d’une
assignation réguliere devant une juridiction compétente, ajoutant d’ailleurs
que «la seconde saisie réelle se référait nécessairement a la description de
la premiere saisie, dés lors qu'il sagissait des mémes objetsy, qu ainsi, loin
de violer les textes visés au moyen, elle en a, au contraire, fait une exacte
applicationy.

2/ Commentaire de la solution.

Larticle 68 al. 3 a réservé la connaissance des affaires de brevets a dix tribunaux de grande instance
désignés par le décret 69.1098 du S décembre 1968 et imposé que les nouveaux tribunaux connaissent des
actions engagées précédemment devant des juridictions désormais incompétentes. Le probléme se posait,
alors, de savoir, si la «réserve des droits acquis» prévue par I’article 71 al. 3 couvrait les saisies-contrefagon
réguliérement effectuées avant le 1.1.1969 et réguliérement suivies d’assignation avec cette date. L’arrét

rendu le 7 mai 1975 I’avait rapidement évoqué. Le pourvoi critiquait cette opinion. La Cour de cassation,
en revanche, ’approuve.

La leon vaut d’étre retenue 2 la veille d’une fort probable nouvelle restriction de juridictions compé-
tentes en matiére de brevet (Dossiers brevets 1977 - 1 et Dossiers brevets 1977 - III, art. 68 du projet au
Cons. Sup. de Propriété Industrielle et de la proposition J. FOYER).

*% 2e PROBLEME : BREVETABILITE : COMBINAISON ou APPLI-
CATION.



A - LE PROBLEME.
1/ Prétentions des partics.
a) Le demandeur en annulation (MICHELIN)

prétend que 'invention était une invention d'utilisation dépourvue de nouveauté a raison de caractére
connu de la fonction des moyens utilisés, la solution n’étant pas modifiée par le défaut d’identité du résultat
second.

b) Le défendeur en annulation (UNIROY AL)

prétend que Pinvention était une invention de groupement dont la nouveauté ne pouvait étre écartée
que par la production d’unc «antériorité de toutes piécesy.

2/ Enoncé de la solution.

Un procedé faisant appel a des moyens connus selon une fonction connue
mais procurant un résultat second propre est-il brevetable ?

B - LA SOLUTION.
1/ Enoncé de la solution.

cAttendu que la Société MICHELIN fait grief a larrét attaqué davoir
déclaré mal fondée sa demande en écartant les antériorités sous le seul
prétexte que le résultat final et recherché ne serait pas identiqguement le
méme.... Mais attendu qu ayant releveé que le résultat recherché avec les
brevets MINNESOTA MINING et JOHNSON était l'obtention d'un
adhesif alors que, pour les brevets UNIROYAL, les procédés mis en
ceuvre servaient a la vulcanisation du caoutchouc, la Cour dappel a
souverainement apprécié que les premiers ne constituaient pas une anie-
riorité de toutes pieces des secondsy.

2/ Commentaire de la  solution.

Les juridictions de fond ont traité le probléme de brevetabilité posé comme un probléme d’invention de
groupement et, plus précisément, de combinaison alors qu’il s’agissait, plus exactement, d’un probiéme d’in-
vention d’utilisation et que la question véritable était de savoir si-cette utilisation était nouvelle, on breve-
table (on I'aurait dénommée «application nouvelle de moyens connusy ) ou non nouvelle, donc brevetable (on
"aurait dénommeée «emploi nouveau de moyens connusy» ). Il leur suffisait de ne point constater d’antériorités
de toutes piéces pour pouvoir conclure a la brevetabilité. La démarche a été critiquée devant la Cour de cassa-
tin : ce serait flogornerie que d’affirmer que I’arrét présenté est un modéle de clarté et de précision. 1l faut,
cepcndant, relever I’attention portée a la nouveauté du résultat second. Peut-on dire pour autant réglé le
probléme de la distinction entre application nouvelle et emploi nouveau ? ME.P. MATHELY le présentait
dans les termes suivants :

«Bst-il nécessaire pour qu’il y ait application nouvelle brevetable que le
moyen connu soit modifié dans sa fonction, ¢’est-a-dire procure un effet
technique premier différent ? ou sufffit-il que le moyen connu, tout en
remplissant la méme founction, procure, dans la mise en ceuvre nouvelle (ui
en est faite, des effets seconds différents ? La jurisprudence n’a jamais
tranché ce point en termes explicites».

Nous hésitcrons a affirmer que la solution jurisprudentielle est aujourd’hui affirmée d’autant que les
tribunaux ont largement privilégié au cours des derniéres années I'exigence de nouveauté dc la fonction ct, par
conséquent, de Peffet technique premier (¢f. J. SCHMIDT, L’invention protégée aprés la loi du 2 janvicr 1968,
Coll. CEIPL, Litec 1972, p. 87 et s.).

Le probiéme perd de son sens avee la réduction de Pexigence de nouveauté (7) indifférente aux équiva-
ferits et L done, aux fonctions et Pappel a exigence d’activité inventive pour répartir les utilisations de moyens
connus faits pour la premicre fois cu inventions brevetables ou non.



COUR DE CASSATION
29 MARS 1977

La Cour de Cassation, Chambre commerciale, a rendu l'arrét suivant :

Sur la requéte présentée par la Manufacture Frangaise des Pneumati-
ques MICHELIN, dont le sidge social est & Clermont-ferrand (Puy de DOme),
agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés
en cette qualité audit siége,

en cassation d'un arrét rendu le 7 mai 1975 par la Cour d'appel de Paris
(4&me chambre), au profit de la société dite UNTROYAL, constituée selon les
lois de 1'Etat de New-York (U.S.A.), ayant des centres d'affaires & Passac,
Etat de New Jersey (U.S.A.), 1 market Street, et également & New York 1230
avenue of the America, prise en la personne de ses représentants légaux en
exercice, domiciliés en cette qualité auxdits centres d'affaires,

défenderesse & la cassation,

La demanderesse invoque, & 1'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassa-
tion suivants :

Premier moyen : violation des articles 40 et suivants, notamment 47
de la loi du 5 juillet 1844, et en tant que de besoin, des articles 51 et
suivants notamment 56 de la loi du 2 janvier 1968, ainsi que du décret n°
69.190 du 15 février 1969 et des articles 13 et 53 du décret du 20 juillet
1972, des articles 14 et suivants du décret du 9 septembre 1971, des articles
544 et 1134 du Code civil, de l'article 184 du Code pénal, de 1l'article 102
du décret du 20 juillet 1972, détournement de procédure, défaut et contradiction
de motifs, manque de base légale, en ce que 1'arrét attaqué a refusé de faire
droit au moyen de nullité soulevé par la société MICHELIN, & 1'encontre des
saisies contrefagon et réelles pratiquées le 8 mai 1968 et le 25 juin 1970, et
a maintenu dans les débats tous les objets saisis et &écarté la demande recon—
ventionnelle fondée sur 1'irrégularité des possibilité pour 1'huissier de se
faire assister par un homme de l'art capable de discerner les objets suscep-—
tibles de constituer une contrefacon j; qu'il était normal que 1l'huissier adopte
les propos de celui-ci et qu'il importait peu qu'un terme plutdt qu'un autre
"bac de cuisson, "tonneau ventru', mepbrane'", ait été employé, dés lors qu'il
ne pouvait y avoir aucun doute sur 1'objet saisi ; qu'en outre, les objets &
saisir avalent été identifiés par 1'identification de leur structure, fonctions
et usages, alors qu'il est de principe que la saisie contrefagon constitue une
prérogative exceptionnelle, accordée & 1'une des parties sous le contrdle du
juge et doit, en conséquence, étre strictement enfermée dans les limites de 1'or—~
donnance d'autorisation, qu'en 1'occurence, l'ordonnance, se référant i la
requéte et au brevet d'UNIROYAL, autorisait uniquement la saisie réelle de deux
"bacs de vulcanisation' décrits dans les revendications du breveté comme cons—
tituant des '"boudins annulaires' et ne pouvait, & peine de nullité de la saisie.
s'appliquer 3 1'appréhension d'objets tels que "mepbranes" ou '"tonneaux ventrus
sans fondj qui se situaient en dehors du champ de 1'autorisation présidentielle,
que, contrairement aux énonciation de 1'arr@t attaqué, 1'important n'est pas
1'identification de l'objet matériellement saisi, mais la concordance de 1l'objet
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saisi avec 1'objet visé dans 1'ordonnance d'autorisation, ce qui constitue, non
une simple question de "vocabulaire', mais le fondement méme de la mission de
1'officler ministériel op@rant sous le contrdle du juge pour le respect des
droits fondamentaux des parties, alors encore, que la Cour d'appel pouvait
d'autant moins éliminer les contestations de la société MICHELIN sur la nature
des objets saisis que comme le soulignaient les conclusions l'officier minis-
tériel s'@tait —selon les propres énonciations du procés-verbal=- laiss& subs-
tituer dans la formalité substantielle de description par 1'agent de brevet de
1'adversaire, par lui choisi .pour 1'assister, qu'ainsi, les garanties légales
attachées a ce mode de saisie ont été totalement &ludées, aux motifs, d'autre
part, que si 1l'ordonnance autorisait la saisie réelle, en deux exemplaires,

des objets argués de contrefacon, le tribunal avait exactement dit que ni 1'huis-
sier, ni méme 1'homme de 1'art qui 1'assistait, n'é@taient, en mesure, au moment
ol ils opéraient, d'apprécier si les vulcanisats étaient les mémes, dés lors

que leurs dimensions étaient différentes et qu'il importait peu, dés lors, que
six exemplaires aient été finalement appréhendé@s, alors que ces motifs meéme
révélent le dépassement flagrant des limites de 1'autorisation de saisie, et que
la différence de dimension des 'vulcanisats" n'autorisaient nullement 1'huis-
sier et l'expert 3 se faire juges d'une extension des pouvoirs 3 eux exception~
nellement conférés j; qu'ainsi, la sociét@ UNIROYAL engageait sa responsabilité i
1'égard de 1'exposante du seul fait des saisies irrégulié&rement pratiquées,
susceptibles notamment de porter atteinte 3 des secrets de fabrication'.

Deuxiéme moyen : ''violation des articles 40 et suivants, notamment 47
de la loi de 1844, sur la propriété industrielle, ainsi que des articles 51
et suivants de la loi du 2 Janvier 1968 et du décret n° 69-190 du 15 février
1969, ensemble violation des articles 1351 du Code civil, 70, 71 et 73 de 1la
loi du 2 janvier 1968 et 169 du Code de procédure civile, applicable en la cause
ainsi que de l'article 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut et contradiction
de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrét attaqué a déclaré valide
1'ordonnance prescrivant la saisie réelle et celle-ci effectude le 25 juin 1970
au Greffe du Tribunal de grande instance de TOURS, et a maintenu dans les dé-
bats les objets salsis, rejetant les moyens de nullité de 1'exposant et sa de
mande reconventionnelle, aux motifs que 1'exercice des droits résultant des
brevets anciens constituait des droits acquils dé&s l'instant oll le demandeur en
contrefagon avait produit un avis de nouveaut&, et qu'en conséquence, le deman-
deur avait acquis, par une saisie réguliérement pratiquée, suivie d'une assi-
gnation réguliére devant une juridiction compétente, des droits auxquels la
seconde saisie réelle se référait nécessairement, notamment, en ce qui concer-
nait la description, alors, d'une part, que la description est requise, d peine
de nullité, dans la saisie~contrefacon, et que, dés lors, la Cour d'appel ne
pouvait lui substituer une simple saisie réelle, alors, d'autre part, que la des-—
cription ne pouvait etre empruntée 3 la premiére saisie pratiquée en 1968, de-
venue caduque, tant par la décision d'incompétence, dessaisissant le Tribunal
de Grande instance de TOURS, et que par 1l'expiration du délai prévu d l'article
48 de la loi de 1844, que le recours & la notlon de droits acquis ne saurait
proroger les effets d'une proc&dure légalement expirée, chacune des instances
étant indépendante 1'une de 1'autre, en sorte qu'il incombait & la demanderesse
de recommencer totalement la procé&dure de saisie~contrefagon avant d'assigner
devant le Tribunal de grande instance de PARIS, sous 1'empire de la loi de 1968
alors, enfin, et subsidiairement, qu'une saisie réelle ne pouvait €tre valable-
ment pratiquée sur des objets totalement indisponibles du fait de la saisie-
contrefagon pratiquée le 8 mai 1968 et de 1'instance encore pendante devant le
tribunal de grande instance de TOURS'".
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Troisiéme moyen : ''violation des articles 1, 2 et 40 de la loi du
5 juillet 1844, des articles 2, 1i34 du Code civil, des articles ler et sui-~
vants de la loi du 2 janvier 1968, et 102 du décret du 20 juillet 1973, défaut
et contradiction de motifs, manque de base légale, dénaturation des documents
produits, en ce que 1'arrét attaqué a déclaré valable les brevets frangais

o

n- 1.072.623 et 1.,094.097 appartenant & la société UNIROYAL, aux motifs que la

combinaison de moyens revendiqués par le breveté aboutissait & un résultat inat-

tendu ; que le brevet MINNESOTA arrétait le traltement au niveau d'une masse
sous-caoutchouteuse ; que le brevet JOHNSON concernait, luil aussi, une réaction
terminée au niveau d'un produit mou et flexible qui ne correspondait pas au
résultat recherché et décrit par UNIROYAL ; qu'il ne s'agissalt pas d'antério-
rités de toutes piéces, lesquelles n'@taient pas non plus constituées par les
documents concernant la vulcanisation du "caoutchouc en général' par un phénol-
dialcool, alors que, la décision attaquée ne conteste pas que les brevets in-
voqués par 1'exposant décrivent le méme moyen (usage de ré&sine phénol-dialcool)
dans la méme fonction consistant 4 faire réagir du caoutchouc butyl & chaud,

en vue de la modification de son &tat physique par une liaison chimique, et
qu'ainsi la combinaison de moyens du brevet se trouvait totalement antériorisée
que, dés lors, en écartant les antériorités sous le seul prétexte que le résul-

tat final et recherché ne serait pas identiquement le méme ou que les antériori-

tés doivent etre de toutes piéces, la cour d'appel a entaché sa décision d'une
insuffisance de motifs, dénaturé les brevets invoqués & titre d'antériorité et,
au mieux, caractérisé l'emploi nouveau non brevetable de moyens déja connus,
ainsi que le falsaient valoir les conclusions de 1'exposante ; qu'il en est

d'autant plus ainsi que sous 1l'empire de la loi de 1844, applicable en l'espéce,

la non-évidence du ré&sultat ne pouvait aucunement €tre retenue comme critére de
brevetabilité',

Quatriéme moyen : '"violation de l'article 1315 du Code civil, des ar-

ticles 51 et suivants de la loi du 2 janvier 1968, du décret du 15 février 1969,

du décret du 10 juin 1965, relatif au choix des experts dans les litiges en
matidre de brevets d'invention, violation de la loi du brevet n° 1072.623, vio-
lation des articles 14 et suivants du décret du 9 septembre 1971 et du principe
du contradictoire, violation de 1l'article 1134 du Code civil, et de l'article
102 du décret du 20 juillet 1972, défaut et contradiction des motifs. manque
de base légale, en ce que l'arrét attaqué a pris comme point de départ de la
mission des experts et a opposé & la défenderesse & l'action en contrefagon
1'étude opérée par l'Institut T.N.O. & la requéte unilatérale d'UNIROYAL, aux
motifs que MICHELIN ne versait aux débats aucun &€lément de preuve permettant
d'infirmer les assertions de T.N.O. sur 1'origine des &chantillons ; que ce
rapport du laboratoire T.N.O. apportait un &lément de preuve, puisque ce docu-
ment révélait 1'existence de r&sine phénolique, d'halogénes et de zinc dans
les échantillons examinés, qui proviennent d'un vulcanisat de chez MICHELIN ;
qu'ainsi, celle~ci n'était pas fondée 3 soutenir que 1l'expertise ordonnée par
le tribunal avait pour objet de suppléer a une carence d'UNIROYAL sur 1'admi-
nistration de la preuve ; que, cependant, ce rapport &laboré en 1'absence de
MICHELIN exigeait désormais une expertise ''pour permettre a MICHELIN, d'une
facon contradictoire, de faire toutes observations et de donner toutes expli-
cations utiles 3 sa défense'", alors, d'une part, que, dés l'instant oll la cour
d'appel consfgteit le caractére non-contradictoire du rapport T.N.O., elle ne
pouvait, & peine de renverser la charge de la preuve et de mettre le défendeur
dans un état de sujetion, considérer ledit rapport comme un élément de preuve
servant de base au travail des experts et ne réintroduire le principe du con-
tradictoire qu'au niveau des observations en défense qu'il incomberait dé&sor-—
mais & 1'exposant de formuler contre un &lément dé&ja acquis ; que, notamment,
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en présence de la contestation formelle de 1'exposante sur la provenance des
objets soumis a4 1'expertise de T.N.O., il incombait & la Cour d'appel de vérifier
qu'il s'agissait bien d'objets saisis dans la présente instance, sans que MI-
CHEMIN ait & établir 1'inexactitude des assertions du laboratoire mandataire du
breveté, que l'irrégularité de la preuve, ainsi préconstituée & l'insu du dé-
fendeur, est d'autant plus flagrante que la procédure d'expertise ne peut, en
matiére de brevet, procurer une preuve admissible qu'd la condition de respec-—
ter les garanties particulidres du décret du 10 juin 1965, lesquelles ont &té to-
talement &ludées en 1'espéce, alors, d'autre part, et subsidiairement, que, dés
1'instant oli les juges du fond constatent que le rapport T.N.O. révéle seulement
la présence de résine phénolique, d'halogénes et de zinc dans les échantillons
examinés, il ne pouvait, sans violer la loi du brevet qui implique nécessairement
l'utilisation d'un phénol-dialcool, retenir ledit raprort comme un &lément de
preuve pertinent en 1'état ; que, dés lors, en réservant 4 la société MICHELIN

la possibilité de démontrer qu'elle n'emploie pas le procédé décrit au brevet,
mais ane autre technique, les juges du fond contraignent le défendeur & constituer
une preuve contraire # une contrefacon qui ne se trouve pas démontrée par 1'u-
tilisation m@me des moyens fondamentaux du brevet ; qu'au surplus, la société
MICHELIN se trouve exposée, au mépris des régles régissant la charge de la preu-
ve et les droits de la défense, a révéler ses secrets de fabrication'.

Sur quoi, la COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le Conseiller BOUQUET, les observations de Me
CELICE, avocat de la manufacture francaise des pneumatiques MICHELIN, de Me RICHE
avocat de la société dite UNIROYAL, les conclusions de M. ROBIN, avocat géné-

ral, et aprés en avoir immédiatement délibéré conformément & la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de 1'arrét attaqué (Paris, 7
mai 1975), que la société UNIROYAL a fait procéder le 8 mai 1968 & JOUE-LES—
TOURS, dans une usine de la société "manufacture frangaise des pneumatiques
MICHELIN, MICHELIN et Cie" (société MICHELIN) & la saisie-contrefacon de sacs
de vulcanisation utilisés pour la fabrication des pneumatiques, et a engagé une
action en contrefagon devant le Tribunal de grande instance de TOURS ; que le
décret du 5 décembre 1968, pris en application de l'article 68 de la loi du 2
janvier 1968, ayant retiré compétence i cette juridiction, la société UNIROYAL
a fait procéder le 25 juin 1970 & la saisie-contrefacon, entre les mains du
Greffier en chef du tribunal de grande instance de TOURS, des sacs de vulcani-
sation, déposés dans ce greffe lors de la premiére saisie, et a porté son action
en contrefacgon devant le tribunal de grande instance de PARIS, désormais com-
pétent ; qu'elle prétend que, pour la fabrication des sacs de vulcanisation,
la société@ MICHELIN contrefait deux brevets lui appartenant ; que la société
MICHELIN affirme, pour sa défense, 1'irrégularité en la forme des deux saisies,
la nullité des deux brevets que la sociét& UNIROYAL luil oppose, et le fait que
ses procédés de fabrication ne serailent pas contrefaisants ;

Attendu qu'il est fait grief i 1'arrét d'avoir rejeté le moyen soulevé
par la société MICHELIN, tendant i ce que soit prononcée la nullité des saisies
contrefacon pratiquées les 8 mai 1968 et 25 juin 1970, maintenu dans les débats
tous les objets saisis et écarté la demande reconventionnelle fondée sur 1'irré-
gularité des saisies, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est de principe
que la saisie-contrefacon constitue une prérogative exceptionnelle accordée a
1'une des parties sous le contrdle du juge et doit, en consé&quence, &tre



5.

strictement enfermée dans les limites de 1'ordonnance d'autorisation ; qu'en
1'occurence, l'ordonmnance, se référant 3 la requéte et au brevet d'UNIROYAL, auto
risait uniquement la salsie réelle de deux bacs de vulcanisation décrits dans
les revendications du breveté comme constituant des "boudins annulaires', et

ne pouvait, & peine de nullité de la saisie, s'appliquer & 1'appréhension
d'objets tels que "membranes' ou 'tonneaux ventrus sans fond" qui se situaient
en dehors du champ de 1l'autorisation du Président du tribunal ; que, contrai-
rement aux énonciations de l'arrét attaqué, 1'important n'est pas 1l'identifica-
tion de l'objet matériellement saisi, mais la concordance de l'objet saisi avec
1'objet visé dans 1'ordonnance d'autorisation, ce qui constitue, non une simple
question de 'vocabulaire", mais le fondement méme de la mission de 1'officier
ministériel opérant sous le controle du juge pour le respect des droits fonda-
mentaux des parties, alors, encore, que la Cour d'appel pouvait d'autant moins
€liminer les contestations de la socié&té MICHELIN sur la nature des objets
saisis que, comme le soulignaient les conclusions, 1'officier ministériel
s'était —-selon les propres &nonciations du procés-verbal~ laissé substituer dans
la formalité substantielle de description par 1'agent de brevet de l'adversaire,
par lui choisi pour l'assister ; qu'ainsi les garanties légales attachées & ce
mode de saisie ont &té totalement éludées, et, d'autre part, que les motifs meémes
de 1l'arrét révélent le dépassement flagrant des limites de l'autorisation de
saisie, et que la différence de dimension des "vulcanisats" n'autorisait nul-
lement l'huissier et 1'expert & se faire juges d'une extension des pouvoirs &
eux exceptionnellement conférés ; qu'ainsi la société& UNIROYAL engageait sa
responsabilité & 1'égard de la société MICHELIN du seul fait des saisies irré-
guliérement pratiquées, susceptibles notamment de porter atteinte & des secrets
de fabricatilon

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il apparaissait sans
équivoque que les objets saisis &taient des "vulcanisats obtenus par un procé&dé
susceptible de constituer une contrefacon du procédé du saisissant et du produit
fabriqué par ce procédé'", la cour d'appel a pu décider que la contrefagon al-
léguée ne concernait pas la forme des bacs de vulcanisation et que la saisie
était réguliére, que, d'autre part, elle a jugé a bon droit gue la société MI-
CHELIN n'était pas fondée & se plaindre de ce que la description des objets
argués de contrefagon ait &té 1l'oeuvre du technicien, dont l'huissier &tait
réguliérement assisté, dés lors que ce dernier a eu soin, dans son procés—
verbal, de distinguer les dires de 1'homme de 1'art et ses constatations per-
sonnelles, et enfin, qu'ayant relevé que 1'ordonnance du président du tribunal
autorisait la saisie réelle, en deux exemplaires, '"des sacs de vulcanisation
argués de contrefagon', elle a pu estimer que l'huissier n'avait pas dépassé les
limites de cette autorisation en saisissant deux exemplaires de chacun des trois
modéles de sacs de vulcanisation trouvés dans l'usine MICHELIN, ni lui, ni
1'homme de 1'art qui 1l'assistait, n'@tait en mesure d'apprécier si les vulcani-
sats étalent les mémes, dés lors que leurs dimensions étaient différentes ; que
la cour d'appel a ainsi justifié le rejet de la demande de la société MICHELIN,
tendant & ce que soilt prononcée la nullité des saisies—contrefagon pratiquées les
8 mai 1968 et 25 juin 1970 ;

D'ol il suit que le premier moyen doit @tre écarté ;

Sur le deuxiéme moyen

Attendu qu'il est fait grief a 1'arrét attaqué d'avoir déclaré valide
1'ordonnance prescrivant la saisie réelle, et celle-ci, effectude le 25 juin
1970, au Greffe du Tribunal de grande instance de TOURS, et maintenu dans les
débats les objets saisis, rejetant les moyens de nullité de la société MICHELIN
et sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la
description est requise & peine de nullité dans la sgisie contrefagon et que,
dés lors, la cour d'appel ne pouvait lui substituer une simple saisie réelle,
d'autre part, que la description ne pouvait étre empruntée a la premiére



saisie, pratiquée en 1968, devenue caduque, tant par la décision d'incompétence
dessaisissant le tribunal de grande instance de TOURS, que par l'expiration du
délai prévu d l'article 48 de la loi de 1844 ; que le recours & la notion du
droit acquis ne saurait proroger les effets d'une procédure légalement expirée,
chacune des instances étant indépendante 1'une de 1'autre, en sorte qu'il incom-
bait & la société UNIROYAL de recommencer totalement la procédure de saisie-
contrefagon avant d'assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS,
sous l'empire de la loi de 1968, enfin, et subsidiairement, qu'une saisie réelle
ne pouvait étre valablement pratiquée sur des objets totalement indisponibles

du fait de la saisie contrefagon pratiquée le 8 mai 1968 et de 1'instance encare
pendante devant le tribunal de grande instance de TOURS ;

Mais attendu que 1'arr@t rappelle que si, en vertu de 1l'article

71 de la loi du 2 Janvier 1968, l'exercice des droits résultant des brevets
anclens est régi, & compter de son entrée en vigueur, par cette loi nouvelle,
le mefie article 71 a expressément réservé et 'maintenu les droits acquis" ; que
la Cour d'appel en a déduit qu'on ne pouvait retirer @ la société UNIROYAL ceux
qu'elle avait acquis par une saisie réguli&rement pratiquée, suivie d'une assi-

gnation réguliére devant une juridiction compétente, ajoutant d'ailleurs que
" "la seconde saisie réelle me référait nécessairement & la description de la pre-
midre saisie, dé&s lors qu'il s'agissait des mémes objets" ; qu'ainsi, loin de
violer les textes visés au moyen, elle en a, au contraire, fait une exacte appli-
cation ;

Que ce moyen ne peut donc qu'@tre rejeté ;

Sur le troisiéme moyen

Attendu que la société& MICHELIN fait grief & 1l'arrét attaqué d'avoir,
rejetant les antériorités qu'elle proposait, déclaré mal fondée sa demande, qui
tendait & faire prononcer, pour défaut de nouveauté, la nullité des deux brevets
dont se prévaut la société& UNIROYAL, alors selon le pourvoi, que la dé&cision
attaquée ne conteste pas que les brevets invoqués par la socié&té MICHELIN dé-
crivant le méme moyen (usage de résine phénol=-dialcool), dans la méme fonction
consistant & faire réagir du caoutchouc butyl 3 chaud en vue de la modification
de son état physique par une liaison chimique, et qu'ainsi la combinaison de
moyens de brevet se trouvait totalement antériorisée ; que, dés lors, en écartant
les antériorités sous le seul prétexte que le résultat final et recherché ne
serait pas identiquement le méme, ou que les antériorités doivent &tre de toutes
pidces, la cour d'appel a entaché& sa décision d'une insuffisance de motifs,
dénaturé les brevets invoqués 3 titre d'antériorité, et au mieux, caractérisé
l'emploi nouveau non brevetable de moyens déja connus, ainsi que le faisaient
valoir les conclusions de la socié&té MICHELIN ; qu'il en est d'autant plus ainsi
que sous l'empire de la loi de 1844, applicable en 1'espéce, la non-&vidence
du résultat ne pouvalt aucunement &tre retenue comme critére de brevetabilité;

Mais attendu qu'ayant relevé que le résultat recherché avec les brevets
MINNESOTA MINING et JOHNSON &tait l'obtention d'un adhésif, alors que, pour les
brevets UNIROYAL, les procé&dés mis en oeuvre servalent 3 la vulcanisation du
caoutchouc, la cour d'appel a souverainement apprécié& que les premiers ne cons-
tituaient pas une antériorité de toutes piéces des secondes ; qu'en outre le
pourvol ne précise pas en quoi les brevets auraient &té dénaturés ;

Qu'ainsi, le moyen doit &tre &carté ;



Sur le quatriéme moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief & 1'arrét d'avoir pris comme point
de départ de la mission des experts, et d'avoir opposé & la société MICHELIN
1'étude opérée par un laboratoire & la requéte unilatérale d'UNIROYAL, alors,
selon le pourvoil ; d'une part, que, dés 1l'instant ol la cour d'appel constatait
le caractére non contradictoire du rapport T.N.O, elle ne pouvait & peine de
renverser la charge de la preuve et de mettre le défendeur dans un &tat de suje-
tion, considérer ledit rapport comme un &lément de preuve servant de base au
travail des experts et ne réintroduire le principe du contradictoire qu'au ni-
veau des observations en défense qu'il incomberait désormais & la société MICHE-
LIN de formuler contre un é&lément déji acquis ; que, notamment, en présence de
la contestation formelle de la socié&té MICHELIN, sur la provenance des objets
soumis 3 1'expertise du laboratoire, il incombait & la cour d'appel de vérifier
qu'il s'agissait bien d'objets saisis dans la présente instance, sans que MI-
CHELIN ait & établir 1'inexactitude des assertions du laboratoire mandataire du
breveté ; que l'irrégularité de la preuve ainsi préconstitude & 1l'insu du dé-
fendeur est d'autant plus flagrante que la procédure d'expertine ne peut, en
matiére de brevet, procurer une preuve admissible qu'ad la condition de respecter
les garanties particuliéres du décret du 10 juin 1965, lesquelles ont &té to-
talement &ludées en 1'espéce, d'autre part, et subsidiairement, que dé&s 1'ins-
tant ol les juges du fond constatent que le rapport T.N.O. révéle seulement la
présence de résine phénolique, d'halogénes et de zinc dans les échantillons
examinés, ils ne pouvaient, sans violer la loi du brevet qui implique nécessai-
rement l'utilisation d'un phénol-dialcool, retenir ledit rapport comme un &lé-
ment de preuve pertinent en 1'état ; que, dés lors, en réservant & la société
MICHELIN la possibilité de démontrer qu'elle n'emploie pas le procé&dé décrit
au brevet mais une autre technique, les juges du fond contraignent le défendeur
a constituer une preuve contraire a une contrefagon qui ne se trouve pas dé-
monitrée par 1'utilisation m@me des moyens fondamentaux du brevet j qu'au sur-
plus, la société MICHELIN se trouve exposée, au mépris des régles régissant la
charge de la preuve et les droits de la défense, & révéler ses secrets de
fabrication ;

Mais attendu que les juges du fond, par une appréciation souveraine des
éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont pris en considération l'étude a
laquelle a procédé un laboratoire sur les sacs de vulcanisation saisis j; qu'ils
ont pourtantestimé, ce travail ayant &té excuté@ sur la seule commande de la so-
ciété UNIROYAL, qu'il convenait, par une expertise contradictoire, de 'vérifier
1'exactitude" des constatations et conclusions de ce laboratoire ; que, ce fai-
sant, ils n'ont pas '"'renversé la charge de la preuve', tous droits et moyens des

parties &tant réservés sur la contrefagon alléguée ;
D'ol 1l suit que le moyen ne peut qu'étre rejeté ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre 1'arrét rendu le 7 Mai
1975 par la Cour d'appel de PARIS ;

CONDAMNE la demanderesse, envers le Trésor public, a
une amende de mille francs, la condamne, envers la défenderesse, & une indemnité
de mille francs, et aux dépens liquidés & la somme de cinquante et un francs, en
ce non compris les coflit, enregistrement et signification du présent arrét.

AINSI fait, jugé et prononcé par la cour de cassation,
Chambre commerciale, en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent
soixante dix sept.






