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I " L E S F A I T S 
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-14 février 1978 

PANDUIT CORPORATION est titulaire du brevet n. 1.349.784 
ayant pour objet un lien pour fils et cables. 

La Société ELECTRIQUE STERLING fait des actes d'exploita­
tion sur le moyen breveté. 

PANDUIT CORP., demandeur, assigne la Société E.S. en contre­
façon de son brevet. 

La Société ES., défendeur, réplique en arguant de la nullité du 
brevet. 

T.GJ. PARIS déclare le brevet valable, fait droit à la demande en 
contrefaçon, ordonne la confiscation des matériels contrefaisants, 
nomme un expert pour évaluer le préjudice subi par le demandeur. 

La Société E.S. interjette appel. 

C.A. PARIS confirme le jugement et dit qu'à défaut par la Société 
E.S. de représenter les objets confisqués, il y aura lieu de la condam­
ner à en payer la contre-valeur. 

L'expert commis dépose son rapport au greffe du T.G.I. de PARIS. 

PANDUIT CORP. conclut à la condanmation de la Société E.S. à 
lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice. 

Société E.S. discute à la barre les différents chefs de demandes de 
de la PANDUIT CORP. 

T.GJ. PARIS fixe le montant des diverses indemnités et fixe la 
contre-valeur des objets contrefaisants à confisquer. 

> L E 

Quatre chefs de demandes sont successivement analysés par le tribunal, gains manques, trouble commer­
cial, peines et soins du procès, confiscation. 

* 1er PROBLEME : Les gains manques par le breveté 

A-LEPROBLEME 

1/Prétentions des parties 

a) Le demandeur en contrefa'^on (PANDUIT CORPJ 

prétend que puisqu'il n'exploite pas directement en France, le préjudice qu'il subit consiste dans la perte 
de redevances dont il a été indûment frustré. 



b) Le défendeur en contrefaçon (Société E.S.) 

prétend que puisque le breveté n'exploite pas directement en France, le préjudice au titre des gains man­

ques est inexistant. 

21 Enoncé du problème_ 

Lorsqu'un breveté n'exploite pas directement en France, le contrefacteur cause­t­il un dommage 
au titre des gains manques par le breveté ? 

В­LA SOLUTION 

Il Enoncé de la solution 

«Attendu que la Société PANDUIT CORP., n'exploite pas directement son invention en France ; 
que, par suite, le préjudice résultant de la contrefaçon (...) consiste essentiellement dans la perte 
correspondant au montant des redevances dont elle a été indûment frustrée» 

2/Commentaire de la solution 

La solution est traditionnelle en jurisprudence d'évaluer le préjudice subi par un breveté qui n'ex­

ploite pas son invention au montant des redevances qu'il aurait pu percevoir s'il avait accordé licence de son 
brevet. On a pu dire avec raison que cette technique d'évaluation était une sorte d'incitation à la contrefaçon. 
V. en contradiction avec la présente décision, l'arrêt de la Cour de PARIS du 8 mars 1977 (D. 1978,1.R. 149), 
n'accordant aucune réparation au breveté inactif au titre du gain manqué. 

* 2ème PROBLEME : Le trouble commercial 

Le Tribunal de PARIS est de grand laconisme sur la réparation du trouble commercial en décidant : 

«Attendu que du fait de la contrefaçon, la société demanderesse s'est pratiquement trouvée dans 
l'impossibilité de concéder des licences de son brevet pour l'exploitation en France de son inven­

tion. Que l'allocation de la somme de 10 ООО F réparera suffisamment le dommage subi de ce 
chefpar la Société PANDUIT CORP. » 

* 3ème PROBLEME : Les peines et soins du procès 

A­LEPROBLEME ' 

1/Prétentions des parties 

a) Le demandeur en contrefaçon (PANDUIT CORP.) 

prétend qu'on lui doit, au titre des peines et soins du procès, réparation des honoraires versés aux con­

seils en brevets dont l'intervention a été nécessaire. 

b) Le défendeur en contrefaçon (Société E.S.) 

prétend qu'on ne doit pas au breveté, au titre des peines et soins du procès, réparation des honoraires 
versés aux conseils en brevets dont l'intervention n'est pas nécessaire. 



IjEnoncé du problème 

Doit­on tenir compte, au titre des peines et soins du procès en contrefaçon, des honoraires versés 
aux conseils en brevets, sommes exclues des dépens ? 

В­LA SOLUTION 

l/Enorwé^e la solution 

«Attendu qu'(...) il y a lieu de tenir compte dans une certaine mesure des homraires du conseil en 
brevets ; que l'assistance de conseils en brevets est en effet le plus souvent nécessaire dans les pro­

cès en contrefaçon de brevets en raison des problèmes techniques qu 'ils posent, tant en ce qui con­

cerne la validité des brevets que la preuve de la contrefaçon ; qu'il y a lieu toutefois de tenir comp­

te, dans chaque cas d'espèce, des difficultés techniques rencontrées tenant à la nature de l'invention 
et de la technique antérieure invoquée pour contester la validité du brevet ; 
Attendu en l'espèce que l'invention objet du brevet contrefait ne présentait pas, pour son examen, 
de difficultés particulières au point de vue technique et que seules deux antériorités étaient oppo­

sées à ce brevet ; qu 'il y a lieu toutefois de tenir compte de ce que le conseil en brevets a fait pro­

céder à trois saisies­contrefaçon justifiées et que le litige opposant les parties a fait l'objet d'ins­

tances en référé, devant le Tribunal de Grande Instance et devant la Cour d'Appel ; qu 'au vu de ces 
divers éléments et en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure 
Civile, le Tribunal estime qu 'il convient de fixer à 25 ООО francs le montant des sommes exposées 
par la Société PANDUIT CORP. et non comprises dans les dépens, qu 'il parait équitable de ne pas 
laisser à sa charge ; » 

2/Commentaire de la solution 

L'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile dispose en effet : 

«Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non 
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu 'il déter­

mine». 

Le tribunal, dans cette affaire, justifie de manière circonstanciée la somme dont il impose le paie­

ment à la Société E 5 . . On pouna se demander si cette possibilité offerte au juge n'aura pas pour effet indirect 
d'effectuer une certaine police des honoraires des conseil.: 

* 4ème PROBLEME : Confiscation 

Le Tribunal enfin prononce la confiscation des objets contrefaisants, mais en fixe la contre­valeur et 
prévoit ­.«Ily a lieu de dire qu 'à défaut par la Société E.S. de remettre les articles contrefaisants et les moules 
ayant servi à la fabrication de ces articles, celle­ci devra payer à la Société PANDUIT CORP. la somme de 
43 862F». 

Le tribunal ayant, par ailleurs jugé que de préjudice résultant de la contrefaçon, ne se confondait pas 
avec la confiscation des produits contrefaisants». 

Cette décision n'est pas conforme à la solution retenue par la cour de cassation dans l'affaire BOMAG 
(Com. 24 janvier 1977, D. 1978, LR. 255) qui interdisait la confiscation en valeur conformément à la lettre 
du texte de l'article 57 de la loi du 2 janvier 1968. 

On sait, par ailleurs, que le nouvel article 57 résuhant de la loi du 13 juillet 1978 impose expressément 
de tenir compte de la confiscation essentiellement prononcée pour la quantification des dommages­intérêts à 
verser au breveté. Tout le préjudice, mais le seul préjudice devant faire l'objet d'une réparation. 



2 Avocats JUGEIIEK'T ilEKDU ЕБ It, FF.YRliUi I97t 
2ème Décision 
A.D.D. 2 5 . 1 1 . 7 0 PAR LE TRIBUNAL DE GR/iJiDE''INSTANCE D£ PARIS 

17 7 2 2 / 6 9 / 
ASS/l.fi.69 
PAIEMENT D.I. 3* CHAISRE - 1" SECTION 
ii* I 

DEMANDERESSE ; ­ La Société PANDUIT CO&P 
Société de droit anéricain dont le slègo 
est 17 301 ­ South Ridgeland Avenue, 
TII­ÎLEY PARK (Illinois ­ Etats­Unis 
d'Anérique), 

Ц ,— représentée par : 

Me liaurice PERARD, avocat postulant, 
assisté de­ : 

ViC Paul MATHELY, Avocat plaidant, 

DEFENDERESSE t ­ La S.A. SOCIETÏS 
EÊLECTRIQUE STERLING 
dont le siège est à SAINT LOUIS (Haut 
Rhin), 1 bis, rue de Delement ot 
18, rue du Docteur Hurst, 

représentée par : 

Ile Pierre BOZZA, Avocat pcsttilant, 
assisté de : 

Me HASCHER, Avocat plaidant. 

COMPOSITION DU TRIBUI^AL 
Magistrats ayant délibéré : 

MonsicxirBARDOUILLET, Vico­Présidont, 
Kionsieur ROBIQUET, Prêtaier Juge, 
Mademoiselle ROSKEL, Juge. 

\ SECRETAIRE GRSFFIF>R 

ftoncicur VALENCY. 
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DEBATS à l'audience du 13 déceobre 1977, tenu© 
publiqueniont, 

JUGSj''IEiNT prononcé en audience publique, 
contradictoire, 
susceptible d'appel. 

Sur une action en contrefa^' 
çon de ООП brevet n* 1 3 4 9 7^4 ayant pour objet \m 
lien pour fils ou cables, introduite par la Socié­
t4 PAM)UIT CORP. contre la Société ELECTRIQUE. 
STERLING, il est intervenu un jugement de cette 
Chanbre en date du 25 novcnbre 1 9 7 0 qui, après 
avoir déclaré ce brevet valable, a dit qu'en fa­
briquant dès liens SES type CH, la Société ELEC­
TRIQUE STERLING avait contrefait le lion décrit 
par ledit brevet et a ordonné la confiscation et 
la recaise à la Société PANDUIT CORP. de tous les 
liens contrefaisants et des noxiles et appareils 
servant oxclusivciaent à leur fabrication ; cette 
décision a désigné en qualité d'expert >ionsie\ir 
VOISIN pour réimir les éléments permettant d'éva­

luer le préjudic­ e subi par la Société PAI^)UIT 
CORP. et alloué à celle­ci la sonine de 5 ООО francs 
à titre de provision. m 

Par arrêt du H février 
1 9 7 2 , la Cour d'Appel de Paris a confirmé ce juge­
neiit et a dit qu'à défaut par la Société ELECTRI— 
QUE STERLING de représenter les objets confisqués, 
il y avait lieu de la condamner à en payer la Con­
trc­/vale\u­. 

L'expert commis a procédé 
à SOS opérations et déposé son rapport au Greffe 
le 8 juin 1 9 7 6 ; 

A la suite de cette exper­
tise, la Société PAIiDUIT OORP. a conclu, le 1? 
février , à la condamnation de la Société ELECTRI­
QUE STEFXING jL à lui payer en réparation de son 
préjudice d'une part la sonme de 3 1 0 ООО francs 
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AUDIENCE DU 
14 FEYIilER 197Ô 

3» CHAMBRE 
It SECTION 

N* I SUITE 

aavoir 1С ООО ïrir.cz au litro dei; ..ins t~,-.nqué.s 
par la brovotóo, 1 0 0 ООО Ггаис^ au t.*.re ou troub] 
coonerciol, 2 0 0 СЮО franca au tivro dee ••eix.et et 
soins du procòs et d'autre part la .̂.ciae :ь 
43 ûb2 francs à défaut par la défenderesse ­ie lui 
rctaettre le stock des articles coi.tref ai .­ante et 
les noules ayant cervi à leur fabrication 

LaSociété PA1©UI7 CORP. a 
en outre sollicite l'exécution prcvisoire de la 
décision à intervenir : 

n*a pas 
La Société ELECTRI>i'.fE 

conclu au ̂ fond à la eriite dt STERLING 
pertise, nais a discuté â la barre lee différents 
chefs de demandes de la Société PANDUIT CURP. 

Il échet d'examiner euc­

ceccivement les divers chefs de préjudice invoqué 

SUR LES GAINS MANQUES PAR LA BBSVETEE 

Attendu que la Société 
PANDUIT CORP n'exploite pas directeiaont son in­
vention en Franco ; que, par suite, le préjudice 
résultant de la contrefaçon et qiii ne oe confond 
pas avec la confiscation des produits contrefai­
sants, consiste essentiellenent dans la perte 
correspondant au montant dos redevances dont elldj 
a été indtkicnt frustrée ; 

Attendu à cet égard qu'il 
ressort du rapport de l'expert que la Société 
ELECTRIQUE STEhLING a vendu des articles contre­
faisants pour la somme de 65 763,52 francs ; 

Que ce chiffre résulte de 
l'examen par I­bnsieur VOISIN de 220 ООО factures 
mais que I6 ООО ji^;^/ factures environ n'avaient 
pu lui être soumises ; — — — — 

Que, compte tenu de cette 
situation, le Tribunal estime devoir fixer à l a 
somme de 7 ООО fra/ics le trinque à gagner de la 
Société PANDUIT CORP. 
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SUR LE TROUBLE COiG­ÎERClAL 

Attendu que du fait de la 
contrefaçon, la Société dcnandcresse s'est prati­
quencnt trouvée dans l'inposoitilité de condtôdor 
des licences de son brevet pour l'exploitation en 
France de son invention ; • 

• 

Que l'allocation de la сот­
ое de 10 ООО francs réparera suffisanmont le dom­
mase subi de ce dicf par la Société PAIÎDUIT CORP. 

SUR LES PEINES ET SOINS DU PROCES 

Attendu que la Société de­
manderesse sollicite le paiement de la somme de 
200 ООО franc E S 

Attendu que la Société ELEC­
TRIQUE STERLING conteste à la barre un tel montant; 

e soutient en effet 
e des honoraires du 
ervention ne Ixii pa­

Qu'cll 
qu'il ne faut pas tonir conpt 
Conseil, en Brevets dont l'int 
raiscaJût pas nécessaire et que, par ailleiars, Il 
y a lieu d'exclure certaines 
comprises dans les dépens, te 
tives aux frais d'expertise, 
déjà réglées, frais de public 
allouée par le jugement ; 

sommes qui seront 
lies que celles rela­
ainsi que les sonaaes 
ation et provision 

Attendu que ci la Société 
ELECTRIQUE STLIiLING ent juctifiée à solliciter 
l'exclusion des eonrjcs payées au titre des publi­
cations ordonnée:et de colles qui feront l'objet 
de la condamnation avix dépens, il y a lieu par 
contre de tenir conpto dans itr̂ e certaine mesura des 
honoraires du Conseil en Frcvets ; ••. ., , 

Que l'assistance de Conseils 
en Brevets ezt en effet le plus couvent nécessaire 
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AUDIENCE DU 
U FEVRIER 1976 

3* CHAMBRE 
1» SECTION 

» ' 

N« I SUITE 

•dans les procès en contrefaçon de breveta en rai­
son des problètnes technique ­qu'ils posent, tact 
en ce qui concerne la validité des broTets qu® 
l'a preuve de la contrefaçon ; , 

Qu'il y a lieu toutefois 
de tenir conpte, dans chaque cas d'espèce, des 
difficultés techniques rencontrées tenant à la, 
nature de l'invention et do la techniaue antérieu­

re invoquée pour contester la validité du brevet; 

Attendu en l'espèce que 
l'invention objet du brevgt contrefait ne présen­
tait pas, pour son examen, de difficultés particu­
lières au point de vue technique et que seules 
deux antériorités étaient opposées à ce brevet 

Qu'il y a lieu toutefois 
de tenir compte de ce que le Conseil en Brevet a 
fait procéder à trois saisies­contrefaçon justi­

fiées et que le litige opposant les parties a 
fait l'objet d'instances en référé, devant le 
Tribunal de Grande Instance et devant la Cour 
d'Appel ; — ^ « « H , 

Qu'au vu de ces divers élé­
ments et en application des dispositions de l'ar­
ticle 700 du nouveau Code de Procédure Civil, le 
Tribunal estime qu'il convient de fixer à 25 ООО 
francs le montant des sommes exposées par la So­
ciété PAiœUIT CORP. et non comprises dans les 
dépens, qu'il paraît équitable de ne pas laisser 
à sa charge ; 

Qu'il y a lieu én définir 
tive de condamner la Société ELECTRIQUE STERLING 
à payer à la Société PAI.TDUIT CORP. la sonme de 
50 ООО francs en réparation du préjudice total su­
bi par cette dernière, compte tenu d'ime certaine 
actualisation de cetto sonne, l'instance avant 
été introduite en 19^9, et compte tenu également 
de la provision de 5 ООО francs ^f^ouée par le 
jugement du 20 novembre 19?0 et QÙi a été réglée» 
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SUR LA CONFISCATION DES LIENS ET DES MOULES 

Attendu qu'il rossort; du 
rapport de l'expert, dont les chiffrés no sont раз 
contestés, que le stock des articles contrefaisant 
doit être évalué à lo 135,55 francs et que la va­
leur résiduelle des noulos confisqués s'élève à 
la soDino de 25 727 francs ; • 

Qu'il y a lieu de dire qu'à 
défaut par la Société ELECTRIQUE SSERLING de re­
mettre les articles contrefaisants et les moxiles 
ayant servi à la fabrication de ces articles, 
celle­ci devra rayer à la Société PAl.TDUIT CORP. la 
somme de 43 Ô62 francs ; 

Attendu enfin qu'il apparaît 
nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire du 
présent jugement de ce dcrnior chef et jusqu'à con­

currence de moitié en со qxxi conceme la condam­
nation prononcée plus haut en réparation du préju­
dice subi par la Société demanderesse. 

P A R C E S M O T I F S 

Condamne la Société ELEC­
TRIQU­E STERLING à payer à la Société PAIiDUIT CORP, 
la somme de CINQUANTE IDILLE francs (50 ООО) к ti­
tre de dommage s­intért't s ; — — 

Dit Qu'à défaut par la So­
ciété ELECTRIQUE STERLING de remettre à la Socié­
té PANDUIT CCRPi le stock des articlog contrefai­
sants ot les mcyles aya::t s­rvi à leur fabrica­
tion, la Société ELECTRIQUE STERLING devra payer 
à la Société PANDUIT CORP. la cocrae do QUARAIfTE 
TROIS KilLLE HUIT CEliT SOIXANTE DEU.X francs 
(43 362) ; 
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AUDIENCE DU 
14 FEVRIER 197e 

3» CHAMBRE 
1? SECTION 

I SUITE 

Ordonne l'exécution pro­
visoire du prosent jugement de ce dernier cnef 
et, jusqu'à concurrence de moitié en ce qui 
concerne la condamnation au paiement de dommages-
intérêts. 

Condamne la Société ELEC­
TRIQUE STEHLIi.'G aux dépens, dont distraction au 
profit de Maître I-Iaurice PSRARD, Avocat Postu-

Fait* et jugé à PARIS, l e 
QUATORZE FEVRIER MIL NEUF CENT SOIXANTE D U HUIT 

LE SECRETAIRE GREFFIER 
M. VALENCY 

7 -

T V VICE PRESIDENT 
M. BARDOUILLET 

PAGE SEPTIEÎ'X k DERNIERE 

• I. 7 
1 

11 




