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I-LES FAITS

- 25 novembre 1970

- 14 février 1972

- 8 juin 1976

- 17 février 1977

- 13 décembre 1977

- 14 février 1978

Il - LE DROIT

PANDUIT CORPORATION est titulaire du brevet n. 1.349.784
ayant pour cbjet 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-
facon de son brevet.

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

T.GI. PARIS déclare le brevet valable, fait droit & la demande en
contrefagon, 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’a défaut par la Société
E.S. de représenter les objets confisqués, il y aura lieu de la condam-
ner & en payer la contre-valeur.

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

PANDUIT CORP. conclut & la condamnation de la Société E.S. a
Tui verser diverses sommes en réparation de son préjudice.

Société E.S. discute 4 la barre les différents chefs de demandes de
de la PANDUIT CORP.

TGI. PARIS fixe le montant des diverses indemnités et fixe la
contre-valeur des objets contrefaisants a confisquer.

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

A - LE PROBLEME

1/Prétentions des parties

- - A @ e =

* ler PROBLEME : Les gains manqués par le breveté

@) Le demandeur en contrefas,on (PANDUIT CORP)

prétend que puisqu’il n’exploite pas directement en France, le préjudice qu’il subit consiste dans la perte
de redevances dont il a ét¢ inddment frustré.



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

prétend que puisque le breveté n’exploite pas directement en France, le préjudice au titre des gains man-
qués est inexistant.

Lorsqu’un breveté n’exploite pas directement en France, le contrefacteur cause-t-ii un dommage
au titre des gains manqués par le breveté ?

B - LA SOLUTION

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

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 §'il avait accordé licence de son
brevet. On a pu dire avec raison que cette technique d’évaluation était une sorte d’incitation a la contrefagon.
V. en contradiction avec la présente décision, Parrét 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.

* 2¢me 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 contrefacon, la société demanderesse s’est pratiguement trouvée dans
Uimpossibilité de concéder des licences de son brevet pour l'exploitation en France de son inven-
tion. Que lallocation de la somme de 10 000 F réparera suffisarnment le dommage subi de ce
chef par ln Société PANDUIT CORP. »

* 3éme PROBLEME : Les peines et soins du procés

A - LE PROBLEME i

a) Le demandeur en contrefagon (PANDUIT CORP.)

prétend qu’on lui doit, au titre des peines et soins du procés, réparation des honoraires versés aux con-
seils en brevets dont I'intervention a été nécessaire.

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

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



2/Enoncé du probleme

Doit-on tenir compte, au titre des peines et soins du procés en contrefagon, des honoraires versés
aux conseils en brevets, sommes exclues des dépens ?

B -LA SOLUTION

1/Enoncé de la solution

¢Attendu qu’...) il y a lieu de tenir compte dans une certgine mesure des honoraires du conseil en
brevets ; que l'assistance de conseils en brevets est en effet le plus souvent nécessaire dans les pro-
cés en contrefacon de brevets en raison des problémes techniques qu ils posent, tant en ce qui con-
cerne la validité des brevets que la preuve de la contrefacon ; qu’il y a lieu toutefois de tenir comp-
te, dans chaque cas d’espéce, des difficultés techniques rencontrées tenant d la nature de l'invention
et de la technigue antérieure invoquée pour contester la validité du brevet ;

Attendu en U'espéce que l'invention objet du brevet contrefait ne présentait pas, pour son examen,
de difficultés particuliéres au point de vue technique et que seules deux antériorités étaient oppo-
sées a ce brevet ; qu’il y a lieu toutefois de tenir compte de ce que le conseil en brevets a fait pro-
céder ¢ trois saisiescontrefacon justifies 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 larticle 700 du nouveau Code de Procédure
Civile, le Tribunal estime qu’il convient de fixer @ 25 000 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 a sa charge ;>

2/Commentaire de la solution

L’article 700 du nouveau Codc de Procédure Civile dispose en effet :

«Lorsqu’il parait inéquitable de laisser a la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie 4 lui payer le montant qu’il déter-
miney.

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

ment 2 la Société ES.. On pourra se demander si cette possibilité offerte au juge n’aura pas pour effet indirect
d’effectuer une certaine police des honoraires des conseil .:

* 4éme PROBLEME : Confiscation

Le Tribunal enfin prononce la confiscation des objets contrefaisants, mais en fixe la contre-valeur et
prévoit : «ll y a lieu de dire qu’a défaut par la Société E.S. de remettre les articles contrefaisants et les moules
ayant servi a la fabrication de ces articles, celle~ci devra payer @ la Société PANDUIT CORP. la somme de
43 862F».

Le tribunal ayant, par ailleurs jugé que «le préjudice résultant de la contrefagor, ne se confondait pas
avec la confiscation des produits contrefuaisantsy.

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

On sait, par ailleurs, que le nouvel article 57 résultant de la loi du 13 juillet 1978 impose expressément
de tenir compte de la confiscation essentiellement prononcée pour la quantification des dommages-intéréts a
verser au breveté. Tout le préjudice, mais le seul préjudice devant faire I'objet d’une réparation.
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DEMANDERESSE : - La Société PANDUIT CORP.
Socict¢ de droit américailn dont le silge
est 17 301 - South Ridgeland Averue,
. TIMLEY PARK (Illinois - Etata—Unis
(\1¢ d'Anérique),

24 77 - représentée par :

Me laurice PERARD, avocat postulant,
assisté de :
Me Paul MATHELY, Avocat plaidant.

DEFENDERESTE ¢ - La S.A. SOCIETXE
LELECTRIQUZ STERLING g
dont le sige ‘est A SAINT LOUIS (Haut _;
Rhin), 1 bis, rue de Delement et
18, rue du Docteur Hurst,

représentée par

Pierre BOZZA, Avocat pestulant,
asgisté de ¢
e HASCHER, Avocat plaldant,

v
&

COMPOSITION DU TRIBURAL
Magistrats ayant délibéré :

Monsicur. BARDOUILLET, Vice~Président,
}onsieur ROBIQUET, Premier Juge,
Mademoisclle ROSKEL, Jugs.

\ SECRETAIRY GREFFIZR

Mongicur VALELCY.
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DEBATS A l'audience du 13 décembre 1977, tenue
publiquenent,

JUGEMENT prononcé en audlerice publlque,
contradictoire, .
susceptible d'appel

Sur une action en contrefa-
gon de oon brevet n® 1 349 784 ayant pour objet wun
lien pour fils ou cables, introduite par la Socié-
t$ PANDUIT CORP. contre la Société ELECTRIQUE,
STERLING, 11 est intervenu un jugement de cette
Chombre en date du 25 novembre 1970 qui, apreés
avoir déclaré ce brevet valable, a dit qu'en fa-
briquant dés liens SES type CH, la Société ELEC-
TRIQUE STERLING avait contrefait le lien décrit
par ledit brevet et a ordonné la confiscation et
la remise & la Société¢ PANDUIT CORP. de tous les
liens contrefaisants et des moules et appareils
servant exclusivement 4 lcur fabrication ; cette
décision a désigndéd en qualité dlexpert Monsieur
VOISIN pour réunir les éléments permettant d'éva-
luer le préjudic e subi par la Société PANDUIT
CORP. et oalloué & ceclle-ci la somme de 5 000 francs
4 titre de provision. ——— - "

Par arr8t du l4 février
1972, la Cour d'Appel de Paris a confirmé ce Juge-
nent et a dit qu'a défaut par la Sociétéd ELECTRI-~-
QUE STERLING de reyréscntcr les cbjets configqués,
il y aveit lieu de la condamner & en payer la con-
tre~Avaleur, =——-—

Lf'expert commis a procédé
4 sos opérations et déposé son rapport au Greffe
‘le 8 juin 1976 ; ——

, A la guite de cette exper-
tise, la Société PANDUIT OORP. a conclu, le 17
février , & 1a condamnation de la Société ELECTRI~
QUE STERLIKG £ & lui payer en réparation de son
préjudice d'une part la somme de 310 000 francs
PAGE DEUXIEME
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AUDIENCE DU
14 FEVRIER 1978

3® CHAMBRE
1* SECTION

N° I SUITE

.sants, corsiste essentiellement dans la perte
correspondant au montant des redevances dont ellg

savolr 1C OO0 frarncs au titre des [.ins Lanqués
par la bruvotou, 100 000 Trancy au t..re au trou b

comnerciel, 200 U’J fraucg au tivre des "eirnes el

soins du prOClS ¢t d'autre part la s.mme e

43 862 francs & dufaut par la défenderesse 4e Lull

remettre le stock des articles contrefa: -ants et

les moules ayart servi 4 leur fabrication = ee—eedl

LaSociété PANDUIT CORP. a

- en outre sollicit¢ 1! eyccutlon previsolre de la

‘.

|
|

décision a4 intervenir ; ~————— ——— -

La Société ELZCTRL 'E

STERLIKNG nt'a pas conclu au.fond & la suite de lte;

pertise, mais a discuté & la barre les différeats

chofs de demandes de la Société PANDUIT CURP, ==

I1 échet d'examiner suc-

ivemant les divers chefs de préjudice invoquéy,

SUR LES GAINS MANQUES PAR LA BK“VETHE

Attendu que la Société i?

PANDUIT CORP r'exploite pas directewent son in-

vention en France ; que, par suite, le préjudice ?

résultart de la contrefagon et qui ne se conford
pas avec la cornfiscation des produits contrefai-

a été indlment frustrée ; --

i

-

Attendu 3 cet égard qutil |
ressort du rapport de l'expert que la Sociédté !
ELECTRIQUE STERLINKG a vendu des articles contre- .
faisants pour la somme de 65 763,52 francs ; ——=-|.

1

.
.

Que ce chiffre résulte de|’

|

lfexanen par Monsieur VOISIN de 220 000 factures;
"mais que 16 000 £A#/ factures environ n'avaient r

pu lui 8tre soumises ;

situation, le Tritunal estime devoir fixer & la -
soyme de 7 000 francs le manque & gagner de la
Société PANDUIT CORP.
PAGE TROISIEFE
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SUR LE TROUBLE COIZ&kCIAL

Attendu que du falt de la
contrefagon, la Scciété demanderesse s'est prati-
quenent trouvée dans 1l'impossitilité de condéder
des licences de son brevet pcur l'exploitation en
Frence de sorn invention ;| ———=——mee—-——

Que ltallocation de la som-—-
me de 10 000 francs réparera suffiszamment le don-
mage subi de ce dicf par la Société PALDUIT CORP.

SUR LES PEINES ET SOINS DU PROCES

Attendu que la Soclété de-
manderesse sollicite le paiement de la somme de
200 GO0 frence-; ——————

Attendu que lg Société ELEC-
TRIQUE STERLIKG conteste & la barre un tel montant;

Qu'elle soutient en effet
qu'il ne faut pas tenir compte des honoraires du
Conseil) en Brevets dont l'intervention ne lui pa-
raissusat pas néccssaire et que, par ailleurs, i1
y a lieu d'exclure certaines sommes qui seront
conprises dans les dépens, tclles que celles rela-
tives aux frais d'expertise, ainsi que les sommes
déja répglées, frais de publication et provision
allouée par le jugemeit ; —==———=—-= - '

Attendu que ci la Soclété
ELECTRIQUE STERLING est juctifide & solliciter
ltexclusion des sommes payées au titre des publi-
cations ordonnée: et de celles qul feront l'objet
de la condamnation gux dépens, il y a lieu par
contrc de tenir conrte dans w.e certaine masure des
honoraires du Conseil en Frevets ; —-—

Que l'assistance de Consgeils
en Erevets esct en effet lc plus souvent ndcessaire
PAGE QUATRIE.E
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AUDIENCE DU
1, FEVRIER 1978

3° CHAMBRE
1¢ ‘SECTION

He I SUITE

dans les procés en contrefagon de brevets en rai-

son des problémes technique qu'ils posent, tant
en ce qul concerne la validité des brovets que
la preuve de la conprcfaqon ;

Quftil y a lisu toutefols
de tenir compte, dars chaque cas d'espéce, des
difficultés techniques rencontrées tenant & la,
nature de l'invention et de la technique antérieu-
re invoquée pour contester la validite du brevet;

Attendu en ltespice que
lt'invention objet du brevet contrefait ne présen-
talt pas, pour son examen, de difficultés particu-
liéres au point de vue technique et que seules .
deux antériorités étaient opposées A ce brevet ;—

Qu'il y a lieu toutefois
de tenir compte de ce que le Conseil en Brevet a
fait procéder & trois saisies-contrefagon justi-
fiées et que le litige opposant les parties a
fait 1'objet d'instances en référé, devant le
Tribunal .de Grande Instance et deVant la Cour
dtAppel

Qutau vu de ces divers 616-
ments et en application des dispositions de 1ltar-.
ticle 700 du nouveau Code de Procédure Civil, le
Tribunal estime qu'il convient de fixer & 25 000
francs le montant des sormes exposées par la So- -
ciété PANDUIT CORP. et non comprises dans les
dépene, qu'il paralt équitadble de ne pas lalsser
a sa charge ;

Qu'il y a lieu dn défini- .
tive de “condariner la Société ELECTRIQUE STERLING
A payer & la Société PANDUIT CORP. la somme de
50 000 francs en réparation du préjudice total su-
bi par cette dernidre, compte tenu d'une certaine
actualisation de cette sorme, l'instance ayant
6té introduite en 1969, et compte tenu également
de la provision de 5 000 francs gllouée par le :
jugement du 20 novembre 1970 et gai a été réglée.
PAGE\CINQUIBHE
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SUR LA CONFISCATION DES LIENS ET DES MOULES

—— —— S V—ro W L S G —— -

¥
Attendu qutil ressort du
rapport de l'expcrt, dont les chiffrés ne sont pas
contestés, que le stock des articles contrefaisant -
doit &tre évalué a 16 135,55 francs et que la va-
leur résiduelle des moulas confisqués g'éléve &
la scume de 25 727 francs ; —

Qu'il y a lieu de dire quta
défeut par la Scciété ELECTRIQUE SZERLIKG de re-
mettre les articles contrefaisants et les moules
ayant scrvi a4 la faobrication de ces articles,
celle—ci devra rayer & la Société PAPDUIT CORP la
somze de 43 862 francs ;

.

Attendu enfin qu'il apparalt
nécessaire dlordonner lfexécution provisoire du
présent jugement de ce dernior chef et jusqu'd con-
currence de moitié en ce quil concernme la condam~
nation prononcée plus haut en réparation du préju-
dice sugi par la Société demanderesse.

P AR CES MOTIFS

Condanne la Société ELEC-
TRIQUE STERLING & payer & la Société PARDUIT CORP.
la sorme de CINQUANTE ITJLLE francs (50 C00) & ti=~
tre de dormages-intérfts ; —-

Dit qu'd défaut par la So-
ciété ELBCTRIQUE STERLING de rcnettre & la Socié-
té PANDUIT CCRP:; le stock des articleg contrefal-
sants et les ncyles ayant grrvi 4 leur fabrica-
tion, la Société ELECTRIJUE STERLING devra payer
A la Société PALDUIT CORP. la sorme de QUARARTE
TROIS MILLE HUIT CENT SOIYANTE DEUX francs
(43 862) ; - ————

PAGE SIXIHIE
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AUDIENCE DU

14, FEVRIER 197

3° CHAMBRE
1¢ SECTION

N; I SUITE

Ordonne ltexécution pro-
visoire du présent jugement de ce dernier chef
et, jusqu'a concurrence de moitié en ce 3ui
concerne la condamnation au paiement de dommages- H
intérérs. -

Condamne la Société ELEC-
TRIQUE STERLI.u aux dépens, dont distraction au
profit de Maftre liaurice FZRARD, Avocat Postu-
lant, —————— —————

| Faits et jugé A PARIS, le
QUATORZE FEVRIER MIL NEUF CENT SOIXANTE DIX HUIT

LE SZCRETAIRT GRELTFITR 1% VICE PRESIDENT
I-i, VALENCY M. BARDOUILLET .
v . e
R A e T
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