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G U I D E D E L E C T U R E 

. ACTION EN CONTREFAÇON : et TOLERANCE D'ACTES FAUTIFS ** 

. GARANTIE : et INDEMNITES DE CONTREFAÇON *** 



I - LES FAITS 

-23 janvier 1962 

- 29 décembre 1965 

- 16 mars 1973 

- 28 avril 1976 

- 14juin 1977 

La Société AUTOMOBILES CITROEN dépose une demande de 
brevet sur un «dispositif indicateur d'usure de garniture à friction» 
(brevet n. 1.320.119). 

CITROEN dépose une demande de brevet sur «des perfectionne­
ments apportés aux freins à disque» (brevet n. 1.469.161). 

La Société GENERALE D'AUTOMOBILES (S.G.A.) introduit sur 
le territoire français et vend des plaquettes de freins suspectes fa­
briquées par X. 

CITROEN met en demeure S.G.A. de cesser ses agissement et la 
constitue en connaissance de cause. 

CITROEN assigne S.G.A. en contrefaçon 

S.G.A. : . ne conteste pas la matérialité de la contrefaçon, 
. appelle en garantie ses fournisseurs FRENDO FRANCE 

BBA FRANCE MIN­
TEX. 

FRENDO FRANCE ET BBA FRANCE MINTEX répliquent en 
contestant leur dette de garantie à l'égard d'une éventuelle indem­
nité de contrefaçon due par S.G.A. 

T.G.I. PARIS . fait droit à la demande en contrefaçon (de 
CITROEN) et condamne S.G.A. à lui verser une indemnité, 

. rejette l'appel en garantie (de S.G.A.). 

- LE DROIT 

A -LEPROBLEME 

1er PROBLEME : TOLERANCE PROLONGEE ET DROIT A 
AGIR EN CONTREFAÇON ** 

1/ Prétentions des parties 

a) Le demandeur à la fin de non-recevoir (S.G.A.) 

prétend que la tolérance d'actes de contrefaçon prive le breveté de son droit à agir. 

b) Le défendeur à la fin de non-recevoir (CITROEN) 

prétend que la tolérance d'actes de contrefaçon ne prive pas le breveté de son droit à agir. 



2/ Enoncé du problème 

La tolérance d'actes de contrefaçon prive-t-elle le breveté de son droit à agir ? 

B-LA SOLUTION 

Il Enoncé de la solution 

«Même s'il s'agissait d'une simple tolérance de la part du breveté, cette tolérance n'en­
traîne pas la perte du droit du breveté et ne saurait excuser les faits commis par la so­
ciété défenderesse... » 

21 Commentaire de la solution 

La prétention d'une caducité du droit à agir contre A à raison de sa tolérance des actes 
de contrefaçon de B et C était étrange. Tout au plus, aurait-on pû considérer que la tolérance privait d'élé­
ment légal nécessaire à leur qualification comme actes de contrefaçon^ les actes d'exploitation accomplis 
par B et C et, en prolongement, par A, leur ayant cause, que l'on fasse appel à la doctrine, classique, des 
licences tacites ou à celle de l'épuisement du droit, en cours d'introduction en droit positif français. Mais 
la solution a été écartée par la jurisprudence antérieure heureusement rappelée ici. 

2ème PROBLEME :i CRÉANCE DE GARANTIE DE 
L'INDEMNITÉ DE CONTREFAÇON *** 

A -LEPROBLEME 

Il Prétentions des parties 

a) Le demandeur en garantie (S.G.A.) 

prétend que le vendeur des dispositifs contrefaisants doit garantir l'acheteur de l'indemnité de 
contrefaçon qu'û devrait verser au breveté, même lorsque cet acheteur a agi en connaissance de cause. 

b) Les défendeurs en garantie (FRENDO FRANCE et BBA) 

prétendent que le vendeur des dispositifs contrefaisants ne doit pas garantir son acheteur de 
l'indemnité de contrefaçon qu'il devrait verser au breveté, lorsque cet acheteur a agi en connaissance de 
cause. 

2/ Enoncé du problème 

Le vendeur d'objets contrefaisants doit-il garantie de l'indemnité à laquelle est condamné 
un acheteur pour des actes de contrefaçon accomplis par lui en connaissance de cause ? 

B-LA SOLUTION 

¡1 Enoncé de la solution 

«Attendu que la S.G.A., ayant commis les actes de contrefaçon en connaissance de cause, 
et étant aussi personnellement responsable d'une faute délictuelle ne peut agir contre ses 
fournisseurs... en garantie des condamnations prononcées contre elle en réparation du 
dommage causé par cette faute». 



2/ Commentaire de la solution 

Nul ne peut être garanti de ses propres fautes : le Tribunal de PARIS fait application de 
la formule à la conséquence de l'activité contrefaisante qu' est la dette envers le breveté d'une indemnité de 
contrefaçon. 

La solution avait été formulée à plusieurs reprises (en dernier lieu : PARIS 1er oct. 1976, 
Dossiers Brevets 1976.IV.7). Le jugement précise que l'exclusion de garantie s'explique par la «connaissance 
de cause» qui a marqué l'acte de contrefaçon. En cas de condamnation à versement d'une indemnité, pour 
introduction sans connaissance de cause l'acheteur, contrefacteur, aurait pu exercer sa créance de garantie. 

En revanche, l'acheteur peut, en principe, demander à son vendeur garantie des autres 
dommages subis comme l'indisponibOité des stocks, par exemple, ou l'atteinte à sa réputation commerciale. 



TGI PARIS 14 JUIN 1977 

La Société AUTCMOBILES CITROEN est propriétaire du brevet d'invention fran­
çais ayant pour titre "Dispositif indicateur d'usure de garniture à friction", 
déposé le 23 janvier 1962 et délivré le 28 janvier 1963 sous le n° 1.320.119 ; 

Ce brevet décrit un élément ou plaquette de frein à disque constitué par un 
support de garniture équipé d'une ou plusieurs garnitures de friction, notam-
rrent collées sur le support, destinées à être appliquées contre une pièce 
frottante irétallique formée par un disque et caractérisé, en ce que cet élé-
nent de frein comprend un fil conducteur isolé incorporé dans la garniture 
de friction, ledit fil conducteur étant destiné â être mis â nu par la pièce 
frottante métallique et à entrer en contact avec cette dernière pour un degré 
d'usure déterminé de la garniture de friction ; — — — — — 

Selon l'invention, le fil conducteur isolé est plus particulièrement collé 
au fond d'une rainure ménagée dans la garniture, et plus particulièrement 
encore la rainure est aménagée dans la face de la garniture appliquée contre 
le support de gam.iture ; — — _ . , .—• 

La société 7\UTQM0BILES CITROEN est égaleiœnt propriétaire d'un, brevet d'inven­
tion français ayant pour titre "Perfectionnements apT.X3rtés aux freins à dis­
que, notamment pour véhicules automobiles", demandé le 29 décembre 1965 et 
délivré le 2 janvier 1967 sous le n° 1.469,161 ; — 

Ce brevet décrit un élément de frein à disque comportant une garniture de 
friction et une Plaquette rigide portant cette garniture, ladite plaquette 
présentant deux surfaces d'appui cylindriques ayant un axe commun et ayant 
des arcs de cercles pour- directrices, ces surfaces d'appui étant destinées 
à coopérer avec des surfaces de retenue cylindriques prévues sur un tati de 
frein en sorte que l'élément formé par la garniture de friction et la plaquet­
te p-uissent pivoter autoui: de l'axe commun des surfaces cylindriques ; 

Selon le brevet, dans cet élément de frein, la plaquette porte garniture 
est munie d'une languette prolongée par une oreille pourvue d'un cran, cette 
languette étant destinée a coopérer avec une butée prévue sur .le bati de 
frein à disque, tandis que le cran est destiné à recevoir l'extrémité d'un 
ressort ; • •— • — • • 

Il est prévu sur l'oreille une ramœ aboutissant au cran de celle-ci, cette 
rarrDe étant destinée à déplacer l'extréjmté du ressort lors de la mise en 
place de la plaquette dans le frein â disque ; — - — — — — 

La Société AUTO40BILES CITROEN ayant constaté que la SœiETE GENERALE AUTO-
-MGBILE vendait sur le marché français des plaquettes de freins qui constitue­
raient la reproduction servile de celles décrites et protégées par les dexm 
brevets susvisés, mettait en demeure ladite société par. lettre recomoiandée du 
16 mars 1973 de cesser la vente de ces plaquettes ; —--—— • ' — — — 

le 2 avril 1973 la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE répondait qu'elle faisait le 
nécessaire auprès de son fournisseur afin que celui-ci vérifie le bien fondé 
de la réclamation ; — — — • — — ^ — — 



i londu sur la demande principale cTue la société G.HM3RALE AUTOMOBILE a concli,i 
.l­'o" 15 février 1977 au débouté de cette demande ; — — 

Attendu que de leur côté, la société FRENDO FRANCE et la société BBA (précédeitr­
nent MINIEX) ont conclu respectement les 19 janvier 1977 et 11 mars 1977 au 
rœjet de l'apr)el en garantie formé contre elles par la société LA GENERALE AU­
TCJyoBIl.jE ; — •— . 

Attendu qu'en cet état d'­̂  la procédure, il échet de statuer sur le litige op­
posant les parties ; ­ — — — ~ — 

Attendu que la Société GENER: LE AUTOMOBILE ne conteste pas que les disposi­
tifs saisis sont bien conforTO. .a ceux décrits aux brevets 1. 320.119 et 1.469. 
16^, mais fait valoir qu'elle ̂ ve fabrique Pas et .les achète à la société FRENDO 
F'[«PCE et â la société BBA MINT'.X qui sont elles mènes des foumisseu:r.­s de 

Par lettre recommandée du 20 juin 1973 la ЗШТЕГЕ AttroMOBICLES СХтаж­^ deiran­
dait à. la SOCIETE LA GENERALE AUTOMOBILES de fournir une гертпзе à sa récla­
mation, ­ puis n'ayant,reçu aucune nouvelle, faisait connaître à cette société, 
par lettre recommandée du 4 décembre 1975, en Ivi rappelant sa lettre du 16 
mars 1973, qu'elle était au regret de l'assigner devant le Tribunal en contre­
façon ; — — — — •—•— — ­ — ———. — 

Par lettre du 18 décembre 1975 la SOCIETE LA GENËRAI.E AUTCMOBILE se bornait à 
répondre que les plaquettes de freins Qu'elle comœrcialisait étaient fabri­
quées par la Maison FRENDO et que la société АШХ1ЮВ11Е, CITROEN n'avait qu'à 
s'adresser à cet établissement pour sa réclamation ; — 

C'est dans ces circonstances crue la société AUTOMOBILE CITROEN a fait procéder 
en vertu d'une ordonnance du Président de ce Tribunal en date.du 24 mars 1976, 
et suivant procës-verbal de Maître JOUîd.AN­GAILLY huissier de justice à PARIS, 
à une saisie contrefaçon dans les locaux de la SOCIETE' GENERALE AUTŒOBILE sis 
à PKKIS 9, rue du Harteau, de plusieurs boîtes de auatre plaquettes, références 
P, 18, P/122, P. 120, P. 92 et P. 73 ; — . ­ ^ ;̂_.„̂ „™„„™™™„.„„™„_™̂ .»~...™..­̂  
Л la suite de cette saisie la sœiETE AUIOMOBILES CIITOEN. assigiaait le 28 avril 
4/t la société LA GENERALE АОТОЧОВПЕ en contrefaçon de ses brevets n__ 1.320 
1 ) et 1. 469.161 pour avoir introduit sur­ le territoire français et offert en 
•aite des placmettes de freins oui reproduiraient. .les caractéristiques de celles 
vertes par lesdits brevets en interdiction d'introduire et de ve.ndre les 
quettes arguées de contrefaçon, sous astreinte, dêfrmltive de 5 ООО francs par 
­action constatée, en confiscation des plaquettes contrefaisantes, en paie­
d'une indemnité à fĵ xer à dire d'expert et dés à présent d'une provision 

.1.00 ООО francs, et en publication de jugement à .intervenir dans dix jour-
X ou périodiques, le tout avec exécution provisoire ;. — 

r ailleurs la société GENERALE AUTOMOBILE, ainsi attraite devant 1­е tribu­
ii assignait à son tour le 15 juin 1976 ses deux fomrnisseux's des plaquettes 
criminées par­ la SœiETE AOT»40BI.LE CITnOEN, la Sté FRENDO FRANCE' et 'la Sté 

Hf FRANCE MINTEX en intervention forcée et en qarantie de toutes condamnations 
, a pourraient être prononcées â son encontre et en désignation d'un expert 
n>r détenràner le préjudice courmercial siioi pax elle.. ; — 

î ndu que vu leur comexitê il échet de joindr­e les deux instances, ainsi 
, ­ ndantes devant le Tribunal rx)ur être statué sx\r le tout par un seul et wëive 
1 'gement ; —• •— — ­ — .— — — — 



Que même s'il s'agissait d'une simple tolérance de la part de celle­ci, cette 
tolérance n'entraîne pas la Parte du droit du breveté et ne saurait excuser 
les faits commis par la société défenderesse, d'introduction en France, d'a­
chat en France en connaissance de cause et de vente de plaquettes de freins 
tombant sous le coup des brevets Litigieux ; • — ~—• 

Que la société lA GENERALE AUTOMOBILE a été â cet égard mise en demeure dès 
le 16 mars 1973 par la société AUTOMOBILES CITROEN d'avoir à cesser ses agis­
seiœnts contrefaisants et qu'elle les a néanmoins continués, alors qu'elle 
avait été avertie par cette mise en derteure des droits du bre\;eté et était en 
mesure d'en apprécier la portée, s'agissamt d'une société spécialisée dans 
les articles concernant l'automobile ; — — • — — — —— •— 

QuB la Société AUimOBILES CITROEN est donc parfaitement recevable dans son 
action en contrefaçon contre la Société GENERALE AUTCMOBILE, qui. doit être 
considérée cominB ayant agi en connaissance de causa ̂  coranter de cette Ku..se 
en aarde du 16 miars 1973 ; . — — . ~ 

Attendu que la société LA GENERALE AUTCMOBILE prétend encore dans ses conclu­
sions que les faits reprochés seraient prescrits conformément â l'article 58 
de la loi du 2 janvier 1968 ; — ..­ _____ • 

Mais attendu crue la prescription a été interrompue par 1'assiemation du 28 
avril 1976 et que la société AUTOMOBILES CITROEN est fondée à demander à la 
société LA GENERALE AOTOMOBIIE la réparation de tans, les faits de contrefaçon 
oomnis par celle­ci à son.préjudice depuis le 28...avril. 1973 ; 

Attendu enfin que la société défenderesse sollicite à titre subsidiaire une 
coiroarution personnelle des parties et. une mes.ure d.'ê )ertise sur les conditbns 
de fabrication, de diffusion et d'exploitation des plaquettes litigieuses ; ­

Mais attendu que ces nesures, apparaissent inopérantes,, comme n'étant pas 
susceptibles de fai.re échec à la demande de. la. société ..AUTOMOBILES CITROEN ; ~ 

Attendu qu'il y a lieu en définitive de dire la société demanderesse bien 
fondée en son action en contrefaçon diriaée contre la. SOCIETE GENERALE AUTCMO_ 
BILES ; ­̂ ­̂ _̂™_„__:._™__ ,___„_ . 

Qu'il échet en conséquence d'interdire, sous astreinte, à la société défen­
deresse de noursuivre la vente d'airticles contrefaisants de prononcer la con­
fiscation de ces articles se trouvant encore en sa possession et d'ordonner 
ш е mesure d'expertise ; ­ pour­ permettre de déterminer le irontant du préju­
dice subi par la société demanderesse, en allouant dès à présent à celle­ci 
la sornire de 20 ООО francs ­ à titre de provision ; 

la Société demanderesse ; ~ qu'elle s'étonne dès lors que la société AUTCMO­
BILES CITROEN ne pour­suive B a s ces.. deuK sociétés en contrefaçon de ses 
brevets et en déduit que la société demanderesse serait irrecevable à agir 
contre elles alors qu'elle laisse depuis des années.lesdi tes sociétés fabriquer 
et commercialiser en Fran.c.e des plaquettes contrefaisantes ; • 

Mais attendu que les prétentions de la société défenderesse ne sauraient être 
retenues en droit ; — ———•———~~——­— — ­ ­ — — • 

Qu'en effet le fait que des grossistes disTOsent d'articles,id.entiques à 
ceux vendus par la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE et provenant des mêmes fabri­
cants est sans conséquence, ces articles pouvant être commercialisés d'une 
naniëre licite avec l'autorisation de la SOCIETE AUTOMOBILE CITROEN ; 



Qu'il Y a lieu également d'ordonner la ntiblicatlon du dispositif du jugement 
dans deux journaux ou périodiaues au choix de la société denanderesse et aux 
frais de la. société défenderesse ; • 

Attendu enfin que le caractère contrefaisaîit. des disrjositifs incr.tminés 
n'étant pas contesté, il y a lieu d'ordomer l'exécution provisoire de ,1a 
présente décision. 

Sm LES A.PPEI.S EN ŒyRANTlE 

Attendu que la société LA GENERALE AUTOMOBILE, ayant commis les actes de con­
trefaçon en connaissance de cause, et étant ainsi pe.rsonnellement responsable 
d'nne faute délictuelle, ne reut agir contre ses fournisseurs la société 
FRENDO FRANCE et la société BBA en garantie des condamtiations prononcées contre 
elle en réparation du damonage caxjsé nar cette faute. ; •— — - — 

échet d'ailleurs d'observer qu'elle ne justifie n'avoir averti ces deux 
scjciétés que par une notification du 25 mai 1976 des qri.efs de contrefaçon, 
que lui faisait la société AUTOMOBILES CITROEN ; — — 

C'ua la SCCIEIE lÀ GENERALE AUTOMOBILE dcM.t donc être déboutée de ses demandes 
on vîarantie et en naieraent de dommages intérêts ; — — 

PAR CES .MiC/riFS 

Statuant Dubliquenfânt, œntradictoireraent ; 

".'cjint les instances Inscrites au rôle particulier sous les n" 47.166 et 47.243 

réclare la société AUTOMOBILES CITROEN recevable en son action en contrefaçon 
'xïitre la société LA GENERALE AJKM)BILE des deux, brevets français n° 1.320,119 
vt n° 1,469.161 dont elle est propriétaire ; - — ~ — • — — • — • — 

Ott qu'en introduisant sur le territoire français, en achetant, en offrant 
ti! vente et en vendant en Frttnce, et ce en coniiaissance de cause des plaauet-
'.es de freins reProdu!.sant les ca.raet;éristiques de ces brevets, la société LA 
GENERALE AUTOMOBITE a porté atteinte aux droits découlant desdits brevets au 
p:i.-<:,-)fit de la SOClFTE AUI'QMOBIIES CITROEN et a causé à celle-ci un préjudice 
cKHit elle lui doit réparation ; — — . . 

J^^t défense a la société LA GENERALE AUimOBIIE d'introduire suc le terri­
toire français, .l'offrir en vente et de vendre les dites plaquettes contre­
faisantes, et ce sous astreinte comrrd.natoire de 300 F (TROIS CENTS FRANCS) 
par infraci:ion constatée - à coiinter d'un délai d'un mois à coirpter de la 
sjxfnification du jugeirent ; — — ._.„_„_„—̂ .„_™„„~_„„ — — 

Ordonne la confiscation et la rerrà.se à la SOCIETE AUTOMOBILE CITROPIN de 
toutes les P l a q u e t t e s contrefaisantes se trouvant encore en sa possession, et 
:̂ .î^^^f^^ de le^ représenter, condamne la société LA GENËPxALE AUTCMO­

BILE à en payer la oontrevaleur à la SOCIETE demanderesse ; 

Avant dire droi.t sur le montant du préjudice ? 

Ĉornirret Mo Jean Claude COMBALDIEU, 32, rue Jouveriet PARIS lôèire, en quali.,t:.é 

r'éboute le: Société LA GENERALE AUTOMOBILE de ses demandes de garantie et en 
duimages intérêts formés contre la société FRl'NDO FRANCE et la «ociété BRA. : 


