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1. Bilan provisoire

par Dieter Stauder’
Introduction

Le but des injonctions transfrontaliéres est 1’établissement d’un systéme juridictionnel
doté d’une compétence européenne. Juridiquement, il s’agit de la revendication d’une
compétence juridictionnelle pour I’ensemble du territoire de 1’Union Européenne par
certaines juridictions nationales - et non « européennes » — dont la compétence résulte
d’une convention européenne. La Convention de Bruxelles, en tant que convention sur
la reconnaissance de décisions judiciaires en matiére civile et commerciale a permis
Iintroduction d’un systeme européen de compétence transfrontaliére.

Pour des raisons économiques dépassant le cadre purement juridique, la multitude de
tribunaux nécessaires.dans différents Etats est remplacée par une seule juridiction dans
un Btat qui regroupe alors la compétence des autres juridictions. Une telle voie vers
une juridiction universellement compétente est qualifiée par la notion du « forum
shopping » . L’existence d’une seule juridiction compétente au lieu de plusieurs est plus
économique, plus efficace et demande aux parties beaucoup moins d’investissement en
temps et en personnes : au-dela du juridique, ceci est aussi un but économique en
Europe.

Historiquement, un tel systéme juridictionnel n’était prévu que pour le brevet
communautaire ; ainsi, il préfigure ce qui n’est pas encore en vigueur et qui est
d’ailleurs mis en question a nouveau actuellement. Les injonctions transfrontaliéres ont
également €té critiquées et font 1’objet d’un recours devant la Cour de Justice des
Communautés Européennes. D’ou l’incertitude quant a I’évolution de ce systeme
souple, d’origine jurisprudentielle.

A Poccasion de I’Assemblée Générale Annuelle de 1’Association allemande du droit
de la propriété industrielle et du droit d’auteur (GRUR), le 29 mai 1996, plusieurs
interventions ont abordé ce theme : le juge néerlandais Jan Willems, Peter von Rospatt,
avocat a Diisseldorf, et Dieter Stauder. La publication intégrale de ces interventions
dans le journal GRUR International n’est pas nécessaire en raison la publication de J.-
J. Brinkhof « Est-ce que l’interdiction transfrontaliere, dans le cadre des procédures
d’injonction néerlandaises va trop loin ? »*. M. Brinkhof a résumé tous les aspects de la

' Docteur en droit, Prof. Université Robert Schuman, directeur de la section internationale CELPI, Strasbourg

> GRUR Int. 1997, 489-497 ; voir la version néerlandaise plus détaillée dans BIE 1996, 258-267



discussion en cours sous toutes ses facettes et a montré, au regard de la situation
juridique aux Pays-Bas et en Europe, des alternatives et des schémas pour résoudre les
questions soulevées par la jurisprudence.

L’article de M. Brinkhof éclaire de fagon exhaustive les problémes, vus de la
perspective d’une personne ayant participé de facon décisive, aussi bien pratique que
théorique au développement des « cross-border injunctions ». -

Le présent article résume le contenu des conférences, les questions posées et les
solutions proposées.

1. Le point de départ est illustré par la situation historique : d’une facon générale, la
compétence pour connaitre des procédures en contrefacon de brevet d’invention était
réservée aux tribunaux de ’Etat pour lequel le brevet en question a été accordé. Juger
des brevets étrangers, de leur validité ou de leur contrefacon, était considéré comme un
dépassement de la compétence du juge national, a telle enseigne que des interdictions
judiciaires d’utilisation avec effet a 1’étranger ont été comprises comme des atteintes a
la souveraineté nationale®. Il s’agirait a fortiori d’une atteinte a la souveraineté d’un
Etat étranger si le tribunal d’un autre Etat s’arrogeait le droit d’annuler un brevet
étranger. Ce principe s’applique a ’ensemble des droits de propriété industrielle qui
résultent d’une délivrance et d’un enregistrement dans un registre public. '

2. Cette situation - juridique a été cristallisée, pour les Etats signataires dans
Particle 16-4 de la Convention de Bruxelles et de la Convention de Lugano. Les
demandes en justice qui ont pour objet I’enregistrement ou ’attribution d’un droit de
propriété industrielle ainsi que son annulation ou sa radiation, ne peuvent Eire
introduites que devant les tribunaux de 1’Etat pour lequel le droit a été accordé. Cette
compétence exclusive peut étre désignée comme « compétence de ’Etat de la
protection ». Un tel systéme est inadapté pour les droits de propriété industrielle a
caractere supranational, destinés a couvrir I’Union Européenne. Ces droits nécessitent
des regles de protection spécifiques’. '

* Peter von Rospatt rappelle a juste titre les arréts’ de I’Oberlandesgericht (cour d’appel) de Diisseldorf du
25.3.1966, 0LGZ 1967,61 = GRUR Int. 1968,100 - laques de matigre synthétique - et du LG (tribunal de grande
instance) de Diisseldorf du 27.10.1966 - thermométre pour femmes ; ces arréts ont accepté la compétence
internationale, ils ont cependant rejeté les demandes d'interdiction de récidiver; sur ce sujet Stauder,
Gerichtliche Zustindigkeit fiir Klagen aus auslindischen Patenten [Compétence judiciaire pour les litiges
concernant les brevets étrangers], Festschrift fiir Eugen Ulmer [Mélanges en I’honneur d’Eugen Ulmer],
Cologne 1973, p. 509 suiv.

* Cela explique existence de Iarticle V d du protocole de la Convention de Bruxelles, qui a été ajouté plus tard
a la convention ; motivation dans le rapport de Schlosser, CEEJO C59,p. 123 Nr. 173.3



3. La compétence exclusive est, par nature, contraire a la démarche de la Convention
de Bruxelles, qui admet, en cas de demandes en contrefacon reposant sur des brevets,
marques ou autres droits de propriété industrielle, la compétence de tribunaux
étrangers. La Convention de Bruxelles met fin au principe de territorialité qui reposait
sur la réserve que manifestaient les tribunaux a étendre leur compétence a des droits de
propriété industrielle &trangers. En téte des tribunaux devant lesquels et par lesquels
I’internationalisation de la compétence juridictionnelle, en application de la
Convention de Bruxelles est utilisée, se trouve le tribunal de I.a Haye’. Nous laissons
de coté la procédure de « kort geding », spécifique de la pratique néerlandaise. L’idée
prend corps que la compétence pour les actions reposant sur des brevets et autres droits
de propriété industrielle étrangers deviendra réellement internationale, sous certaines
conditions’.

Les tribunaux anglais suivront ce chemin avec beaucoup de prudence et réticence, et
ont posé les questions préjudicielles décisives a la Cour Européenne de Justice’.

® Les arréts publiés dans les revues professionnelles néerlandaises sont difficilement accessibles 4 cause de la
langue. A I’Assemblée Générale Annuelle 1996 de VPassociation GRUR, M. Willems a fait un rapport ; en
allemand, voir: Severin de Wit, Die Anwendungspraxis des EuGVU und des LugU in Patent- und
Markensachen mit internationalem Bezug durch die Gerichte in den Niederlanden [la pratique de [’application
des conventions de Bruxelles et Lugano par les tribunaux des Pays-Bas concernant les affaires de brevet et de
marque dans le cadre de relations internationales], Mitt. 1996, 225 suiv; détaillé Bertrams, Das
grenziiberschreitende Verletzungsverbot im niederldndischen Patentrecht [’interdiction de contrefagon dans le
domaine du droit de brevet néerlandais] ; en anglais : The Cross-Border Prohibitory Injunction inn dutch patent
law, 26 1IC 618 (1995) ; von Meibom/Pitz, Cross-border Injunctions in International Patent Infringement
Proceedings, [1997] EIPR 469 : la « question des langues » entraine une information lente et irritante en
Europe ; les articles publiés sont toujours en augmentation ; pour comprendre la procédure du « kort geding » :
Brinkhof, La procédure d’ordonnance portant mesure provisoire en matiére de contrefacon de brevet, GRUR Int.
1993, 387 suiv.; Brinkhof a défendu sa conception européenne par une publication du CEIPI:
Internationalisation of Patent Jaw, Transborder Injunctions and Summary proceedings in the Nethesfands,
CEIPI-text Num. 1, disponible aussi en frangais auprés de CE]P]

6 Voir, Brinkhof, dans Bewertung und SchluBbetrachtung (conclusions), GRUR Int. 1997, 496-497 ; une
confirmation est apportée par des jugements néerlandais et allemands (voir rapport de P. vonRospatt ci-apres)
ainsi qu'un jugement frangais qui a reconnu une décision néerlandaise, Cour d'Appel de Paris du 28 novembre
1994, Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle, 1995, p. 18 et suivantes, avec article de Véron, « Les euro-
injonctions devant la justice frangaise », Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle 1995, p. 13 et suivantes.

7 Coin Controls v. Suzo International, voir note n° 8 ; Fort Dodge Animal Health Ltd. v. Akzo Nobel NV (1998)
FSR 222, 237 ; 29 1IC 927 (1998) ; BIE 1998, 53, 58 et Boston Scientific v.Cordis, pas ¢ncore publié ;
importantes réflexions et questions de : The Hon. Sir Robin Jacob, The harmonization of Patent Litigation,
(1997), 1.P.Q 142, 146 s.; (= 1997 BIE 199, 200 s.); voir également Floyd/Purvis, Can an English Court

restrain infringement of a foreign patent 7 (1995) EIPR 110 et s.



4. Le conflit entre la régle générale de compétence et la régle de compétence exclusive
pour les demandes en annulation et radiation de 1’article 16-4 de la Convention de
Bruxelles résulte de la spécificité de la demande en contrefagon en matiere de propriété
industrielle, qui provoque chez le défendeur une demande en annulation et rad:ation.
Ceci est régulicrement le cas en matiére de brevets. Dans la plupart des pays
européens, I’annulation peut étre demandée par une demau:de reconventionnelle. En
Allemagne et en Autriche une procédure séparée doit étre engagée. Comment résoudre
le conflit entre la compétence reconnue a un tribunal pour statuer sur la contrefacon
d’un brevet étranger et son incompétence pour statuer sur la nullité invoquée ? La
solution passe par I’article 19 de cette Convention. Si le tribunal d’un autre Etat est
compétent en vertu de ’article 16 de 1a Convention de Bruxelles, le tribunal saisi doit
se déclarer d’office incompétent®. La demande en contrefagon a comme objet principal
la question de savoir s’il y a contrefacon ou non ; la validité¢ ou la nullité du brevet
invoqué est donc une question préliminaire. D’un autre c6té, la demande
reconventionnelle en annulation & comme objet la déclaration de la nullité du brevet
qui ne peut étre prononcée que par I’Efat qui 1’a délivré. Le tribunal étranger est de ce
fait empéché de déclarer nul le hrevet invoqué, mais peut tout a fait considérer valable
ce brevet pour statuer sur la question de la contrefacon. Tout au plus, peut-on
reconnaitre au tribunal étranger le droit de constater Iinvaiidité du brevet entre les
parties, au moins si le droit étranger concerné permet une telle solution’.

® Le texte de article 19 de la Convention de Bruxelles demande que le tribunal doit étre « principally
concerned » « 2 titre principal »; comparez Jenard dans son rapport JO CE C 59 p. 38/39 sous I'article 19 ; ¢’est
a ce fait que Justice Laddie se référe dans Coin Controls Ltd. v. Suzo International (UK} Ltd. et al., jugement du
26.3.1997 [1997] FSR 660 ; [1997] 3 ALl ER 45.

’ De méme P’opinion du LG Diisseldorf rapportée par P.von Rospatt ci dessus, décision du ler février 1994 ;
Entscheidungen der 4.Zivilkammer des LG Diisseldorf, 1998 (1) page 1 et suivantes, précéderament Stauder,
GRUR Int..1976, 510ff, 514 sous 4 b) aa), Geimer/Schiitze, Europiisches ZivilprozeBrecht, Art 16 EuGV{ Rdz
19,220,231 ; A Vopposé Justice Aldous dans Plastus Kreativ AB v. Minnesota Mining snd Manufacturing
Company du 8 et 9 décembre 1995 (1995) R.P.C. 447. Voir la doctrine francaise trés active et pro-européenne
s’occupant intensivement des questions posées : J. Foyer/M. Vivant, Le droit des brevets, Thémis, PUF 1991,
p. 60 et s ; M. Vivant, Brevets- Régime international, Juris-Classeurs, fasc. 4900, n® 75 et s., 85 ets., 88 et s.
Danielle Alexandre, Convention de Bruxelles (Compétence), Encyclopédie Dalloz de droit communautaire,
n° 38 et s. ; l'auteur s’excuse de ne pouvoir citer tous les ouvrages européens classiques. Les ouvrages francais
de référence sont : Gaudemet/Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano du 27 septembre 1968 (1985) ;
Beraudo, Juris-Classeurs, Europe, fasc. n®3000 ets., Droit International, Fasc. 631 et suivants ; Procédure
Civile, fasc 51-1 et s. ; les ouvrages de Droz, 1972, et de Weser, 1975, et les rapporis de Droz et Schlosser.



5. Les arguments se résument comme suit :

a) Premiérement : si toute demande reconventionnelle en annulation conduisait
automatiquement a I’incompétence du tribunal saisi de ’action en conirefacon, il n’y
aurait dans la pratique plus guére d’actions en contrefagon reposant sur des brevets
étrangers”. Ceci fermerait I’accés aux régles de compétence internationale de la
Convention de Bruxelles pour une trés grande partie des demandes reposant sur des
droits de propriété industrielle.

b) Deuxiémement : ce résultat serait en coniradiction avec I'idée de base de la
Convention de Bruxelles qui veut accorder aux tribunaux de tous les pays ¢’Europe
une compétence européenne équivalente a celle des tribunaux d’un Etat pour leus
territcire. L. exemple suivant illustre cette situation :

Le breveté et le prétendu contrefacteur ont leur sidge a Paris. Le breveté engage une
action en contrefacon d’un brevet européen fondée sur la distribution des marchandises
prétendues contrefaisantes dans différents Elats européens dont la France, I’ Allemague
et I'Ttalie. Le défendeur invoque la nullité du brevet curopéen dans les différents Btuts
membres. En ce qui concerne la partie allemande du brevet européen, les trilunaux
pourraient se comporter comme le fergit un titbunal allemand : en cas de doute sur la
validité du brevet, le tribunal sursoit & statuer afin de permetire au défendeur d’obtenty
une décision du Tribunal fédéral des brevets'.

En faisant ainsi, le tribunal de Paris ne s’accorderait ni plus ni moins de compérence
dans le cadre de la Convention de Bruxelles qu'un tribunal aliemand saisi de la
contrefacon. La méme solution doit étre valable en ce qui concerne des Ftats qui n’ont
pas de juridiction spécifique pour les demandes ¢n anaulation et dans lesquels vne telle
demande séparée devrait étre introduite devant "Office des brevets on le iribunal civil
compétent.

10 . . e . . . . e

Tel est le résultat du jugement anglais cité sous ia note 9 ; le juge anglais tire un argument important du fait
que en cas de compétence d'un Tribunal d'un autre état, la voie nationale est fermée au demandeur qui veut
limiter le brevet dans son intérét.

" ia question reste ouverte de savoir si le sursis doit intervenir en application de la disposition de sursis du droit
allemand que j’ai qualifiée comme étant une disposition matérielle ou selon larticle 22 de Ja Convention de

Bruxelles.



c) Cette situation provoque une question pratique : quels sont les avantages pour le
demandeur breveté d’une telle compétence centrale du tribunal saisi de la contretagon,
si la procédure est menacée d’un sursis en raison de multiples demandes en
annuiation ? La réponse est claire : seule une décision sur la contrefagon, sans sursis et
impliquant le contréle de la validité du breve! peut rendre efficace une procéduse
centralisée. Le tribunal w+ut arriver a ce résultat en vérifiant la validité du brevet
européen en ce qui concerne la partie de son propre territoire et appliquer ensuite ce
résultat sur les brevets valables dans les autres Ftats. Ce raisonnement est la base du
succes de la voie néerlandaise®.

d) Le reproche principal adressé a cette jurispruderice est le suivani : les tribunaux des
différents Ftats membres de la Convention Européenne sur les brevets déterminent de
fagon différente la portée du brevet européen, y compris la doctrine de ’équivaience.
Les juges sont encore trop inspirés de leur conception nationale traditionnelle et de
leurs méthodes patronales pour la détermination de la portée du brevet. L’affaira
« Epilady » est citée comme exemple. Si les tribunaux pouvaient statuer sur ia
contrefacon des droits étrangers correspondants, ils appliqueraient de fagon illiciie
leurs principes nationaux a des situations étrangeéres. Pour cette raison, les principes
d’interprétation de chaque pays devraient étre appliqués, pour le moins en ce qui
concerne I’étendue de la protection®.

e) Il est incontestablc que nous sommes encore assez éloignés d’une interprétation
uniforme en ce qui concerne la portée du brevet. La directive donnée par le protocoie
d’interprétation de P’article 69 de la Convention sur le Brevet Euiopéen n’est pas
appliquée uniformément™. De cette situation résulte également la demande de création
d’une instance judiciaire européenne comme la COPAC.

P Ainsi pertinemment Brinkhof GRUR Int. 1997, 429 suiv. et d’autant plus concernant la procédure effective du
« kort geding »

" Le juge se trouve dans une situation sans issue. S'il tient compte des différences, on lui reprochera de se
soustraire a la voie de 'unité du droit européen ; s’il n’en tient pas compte, on lui reprochera de ne considerer
comine déterminant que le droit national. Voir également Brinkhof, The Desirability, Necessity and Feasibility
of Cooperation between Courts in the Field of European Patent Law, dans . Ten years law and practice of the
enlarged Board of appeal of the EPO, Carl Heymanns Verlag, 1996, p. 49 et s., (1997) EIPR 226 et 5.

" Konig a rassemblé et rapporté les objections de droit et de fait contre P'unité du droit des brevets ; voir aussi
Kdnig et ses annotations en Mitt. 1997, 38 suiv.



Le conflit peut étre résolu de plusieurs facons. Une solution serait de n’autoriser un
tribunal a ordonner la cessation avec effets pour I’étranger qu’en cas de confrefacon
évidente. Dans des cas limites, le tribunal ne trancherait que la partie nationale du
litige. Un tel pouvoir d’appréciation revient au tribunal dans des procédures
provisoires, comme par exemple dans la procédure du kot geding, avec 'argument
que la complexité du cas soumnis ne permet pas de statuer sur * . demandes®. Dans les
procédures au fond, cette voie est fermée puisque le rribunal suisi, & condition d*Sire
compétent selon la Convention de Bruxelles, est obligé de statuer.

6. Ceci nous rameéne aux reégles de compétence de la Convention de Bruxelles. En
priorité le défendeur doit étre protégé contre une procédure engagée par le demandeur
devant un tribunal incompétent. Le défendeur est notamment désavantagé s’il doit se
défendre devant un tribunal étranger. S’il est assigné dans le pays de sa résidence ou de
son siege, i1 est soumis a une jurisprdence et des lois qu’il connait. Ceci justifie que
’on donne aux tribunaux une compétence européenne. L’argument selon lequel leg
tribunaux du domicile ont une compétence générale pour la sitnation jundique et la
protection des personnes concernées; rend acceptable le fait que ces tribunaux
appliquent égalenient & des situations étrangeéres leur jurisprudence au sujet du droit
européen uniforme. Ils doivent toutefois tenir compte d’une jurisprudence étrangere
divergente, non pas pour une partie du brevet européen, mais dans son interprétation
intégrale et de I’application de Iarticle 69 avec les protocoles d’interprétation.

7. Face a cette pratique de soumettre le demandeur a une seule juridiction, un
mouvement se concrétise tendant a limiter la compétence des tribunaux du lieu du fait
dommageable au territoire national de ce tribural®. Par ailleurs, la compétence fondée
sur la pluralité de défendeurs ne devrait pas étre utilisée pour écarter le défendeur de

son juge naturel, le tribunal de son domicile”.

8. Le deuxiéme point important dans la discussion sur des interdictions {ransnationales
concerne leur prononcé dans le cadre des procédures provisoires. L’ utilisation de [a
procédure provisoire ou sommaire comme par exemple le « kort geding » néerlandais
est contestable pour juger des cas complexes dans le cadre d’une procédure accélérée -

' Brinkhof GRUR Int. 1997, 494/495 sous ad 1 iii
'8 Fiona Shevill v. Presse Alliance, CJCE 19951415

" La base de cette interprétation de Particle 6-1 de la Convertion de Bruxelles a éé créée par Kalfelis
v. Schréder 1988 CICE 5565 ; cf. aussi Stauder, GRUR Int. 1976, 465 suiv., 476-477 ; restrictive aussi, une
nouvelle décision néerlandaise de la Cour d'Appel de La Haye du 23 avril 1998, Expandable Grafts Partnership
et al. v. Boston Scientific B.V. et al. sera publiée : l'araignée dans la toile.



_Q.

et sommairc™. Ceci renvoie a ’article 24 de la Convention de Bruxelles dont le sens
direct est uniquement de permettre de saisir pour des mesures provisoires un tribunal
compétent selon ses régles nationales, méme si le tribunal d’un autre Etat membre est
compétent sur le fond, selon les régles de la Convention de Bruxelles. La pratique
jurisprudentielle au Pays-Bas se référe aux régles de compétence geénérales, sans
utiticer Particle 24 de la Convention de Bruxelles®. Toutefois, Darticle 25 de la

Convention de Bruxelles accorde également la reconnaissance et Pexécution a des
décisions résultant de procédures provisoires.

La Court of Appeal a posé dans les litiges Fort Dodge v. Akzo et Boston Scientific
v. Cordis en date du 27 décembre 1997 des questions préjudicielles a propos des sujets
suivants : la référence, dans la Convention sur le Brevet Européen, a l'application cu
dreit national en matiére d'action en contrefagon est-elle une régle spéciale au sens de
l'article 57 de la Convention de Bruxelles ? Si oui : les actions en contrefacon de brevet
peuvent elles uniquement étre intentées aupres des juridictions de "Etat pour Jlequel le
brevet est en cause ? Quelles sont les conséquences de la demande en annulation du
brevet sur la compéience juridictionnelle ? Quel est le champs d’application de I'art. 24
(particulierement en ce qui conceme le kort geding) et de ’ariicle 6-1 de la convention
de Bruxelles ?

Ici, le désir d’information des pays étrangers devient epparent ; les experts néerlandais ont récemment

largement publié, particuliérement Jan Brinkhof, le plus récemment avec I’article dans GRUR Ini. 1997, 489
suiv. ; afin d’étre conforme aux TRIPS, les néerlandais ont amélioré la procédure de kort geding : Mededelingen
van de Arrondissementsrechtbank ‘s Gravenhage, BIE 1996, 292.

¥ Cf. les considérations du juge anglais dans Coin Controls Ltd. v. Suzo International (UK) Ltd., ci-dessus, note
8 ; voir aussi une opinion convaincante avant la publication de cet arrét : Kempner et Fricker, Can UK Courts
Face the Dutch Challenge on Cross - Border Injunctions in Intellectual Property Cases ? [1996] EIPR 377 suiv.
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2. Décisions a effet transfrontalier de tribunaux allemands en
matiere de contrefacon de brevets

par Peter von Rospatt™

Par deux décisions, de 1994 et de 1996 non définitives et non encore publi€es, le
Landgericht de Diisseldorf a reconnu sa compétence internationale pour statuer sur la
contrefacon de brevets étrangers sur la base de la Convention de Bruxelles™. Ces deux
décisions constituent en quelque sorie une évolution parallele a la pratique
jurisprudentielle récente aux Pays-Bas. Le jugement du Landgericht de Diisseldorf du
ler février 1994 (4 O 193/87), concermne une demande formée par un breveté domicilié
aux Pays-Bas contre une société domiciliée dans le Land de Nordrhein-Westfalen pour
contrefagon d’un brevet nationa! britannique. La demande concerne I'importation de
convoyeurs prétendument contrefaisants sur le territoire du Royaume-Uni et leur
distribution. Le défendeur conteste la compétence internationale du tribunal ainsi que
la contrefagon du brevet et la validité du breve? britannique.

Le Landgericht a accepté sa compétence internationale et 2 ordonné la cessation de la
contrefacon dans les termes suivants : '

«La demande est recevable, notamment en ce qui concerne la compétence
internationale du Landgericht de Diisseldorf. Elle vésulte de Darticle 2-1 de la
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui depuis le ler janvier 1987 — ei
ainsi avant la date de ’assignation — s’applique également dans les relations avec Iz
Royaume-Uni. Des personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat COnLractan
doivent étre assignées sans égard & leur nationalité devant les tribunaux de ce! Etat.
Puisque ’article 16-4 de la Convention de Bruxelles prévoit une exception — dans le
sens d’une compétence exclusive des tribunawx de I’Etat qui a délivré le brevet — qui
ne concerne que des demandes en nullité de brevet, larticle 2-1 s’applique également
pour des demandes de contrefagon résultant d’un brevet éiranger, méme si, en
Despéce, la demande vise la cessation par le défendeur des.actes dans un Fiat
étranger. Sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne, la compe:erice
territoriale et matérielle, qui n’est pas déterminée par larticle 2 de la Convention de
Bruxelles, est déterminée selon les régles nationales de procédure, en l’espéce par le
§ 143 alinéa 1 de la loi sur les brevets de 1981 et I’ordonnance du Ministre de lu

Avocat a Disseldorf ; publication abrégée d’un exposé pour la section régionale de Baviere de I’ Association

allemande dv droit de la propriété industrielle et du droit d’auteur. L’exposé pour I’Assemblée Générale
Annuelle de Passociation GRUR a aussi été fondé sur ce texte

21 . .
voir ci-dessus, note 3 de Stauder
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Justice de I’Etat de Nordrhein-Westfulen du 27 septembre 1949 et du 15 juillet 1960
et, en ce qui concerne la compétence territoricle, par le § 17 alinéa I du Code de
Procédure Civile. Puisque le défendeur a son siége dans le Land du Nordrhein-
Westfalen, la compétence du tribunal est établie. »

En ce qui concerne la question de la con t*"*fac;mx du brevet sefon le droit angloig des
brevets, le Landgericht a constaté que selon Uarticle 125 (1) de la loi anglaise su. ey
brevets, le protocole d’interprétation de D’article 69 de la Conven tmn sur le Brever
Européen s’applique également anux brevets nationaux britanniques. Le Tribunal o fait
référence 4 la décision de la Patemt Court de 1€ mat 158% et au priacipe
d’interprétation qui y est cité. Sur cette base, le Tribunal a reconnu ia contrefagon du
brevet concerné, sans rechercher si la loi allemande et la Joi anglaise Staient
équivalentes. La motivation correspond & peu prés & la motivation de la contrefacon
d’un brevet allemand en constatant ’utilisation de tous les éléments de la revendication
principale du brevet.

D’apres le droit des brevets britannique, la validite du brevet peut €tre contestée par
voie d’exception ou par voie de demande reconventionnelle ou peut étre demancée
auprés de D’Office des Brevets par une demande d’annulation du brever. ic
Landgericht a examiné la contestation de fa validité du brevet faite par voie
d’exception et a apparemment considéré que Particle 16-4 de la Conveniion de
Bruxelles s’oppose a I'examen de la validité du brevel en tant que . question
préjudicielle. Nous sommes d’accord avec cetie position.

~

La deuxiéme affaire a fait objet d’un jugement du Landgericht de Disseldorf du
16 janvier 1996 (4 O 5/95). 1e demandeur domicilié en Allemagne es! }::mpriétairc

d’un brevet européen désignant I’ Allemagne et le Royaume-Uni. Les défendeurs sont
une entrmn’%e domiciliée au Royaume-Uni et ses dirigeants, dont un des gérants, ie
e

i

défendeur N° 5, a son domicile dans le Land de Nordrhein-Westfalen. Les dctes ¢
contrefacon reproches aux défendeurs n’ont été commis gu’au Royaume-Uni. Lf:rs
défendeurs ont contesté la compétence internationale du Tribunal, les actes de
contrefacon et la validité du brevet et ont introduit, apres la cldture de la derniere
audience, auprés de ’Office britannique des Brevets une demande en annulation du
brevet. Le Landgericht de Diisseldorf a accepté sa compéience inlernalionale et
territoriale par les motifs suivants :

« En application de Darticle 6-1 de la Convention de Bruxelles, une personne
domiciliée sur le territoire d’un Etat contractant peut, en cas de pluralité de
défendeurs, étre attraite devant le tribunal du siege d’ur des défendeurs ; il est par
conséquent possible que la compétence internationale pour des demandes contre les
autres défendeurs repose sur le domicile d’un des co-défendeurs. La connexité
nécessaire des demandes existe selon I'article 22-3 de la Convention de Bruxelles a
partir du moment o1 il existe entre les demandes un lien si étroit qu’une seule
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procédure et une seule décision paraissent nécessaires, puisqu’un seul contexte
matériel résulte des reproches faits contre tous les défendeurs d’une contrefacon
commune du brevet. Les défendeurs domiciliés en Angleterre, a savoir les défendeurs
n®1, 3, 4 et 6 peuvent étre atiraits devant le Landgericht de Diisseldorf, puisgue le
défendeur N° 5 a son domicile dans le Land de Nordrhein-Westfalen. La compétence
du Landgericht = Diisseldorf, qui a compétence pour l’ensemble des procédures de
contrefacon du Nordrhein-Westfalen sur la base de ’'ordonnance citée, est établiz » .

Ie Landgericht a sur le fond reconnu une contrefacon du brevet, a examiné ’exception
de la nullité du brevet selon le droit britannique et ’a rejetée ; il a également refusé une
réouverture des débats ainsi qu’un sursis a statuer. Le Tribunal a fonde sa décision sur
la cessation de la contrzfacon et les dommages-intéréts sur le droit britannique. En ce
qui concemne la demande de renseignements sur I’étendue des actes de contrefacon et
notamment ’information sur les quantités livrées, les dates de livraison et les prix des
produits, ie Tribunal n’a pas appliqué le droit britannique, puisque selon le droit
britannique, 1’étendue des actes de contrefacon doit éire examinée dans le cadre d’une
procédure de discovery. Dans la procédure contradictoire de discovery le droii &
obtenir des informations comptables se limite a la question du bénéfice réalisé.
Puisqu’une telle procédure de discovery est incompatiible avec les régles de procédure
allemandes, le Landgericht a déduif, en appliquant ses regles de droit international
privé, la conclusion que la demande de comniunication des documents comptables
devait étre jugée selon le droit allemand dans le cadre d’une procédure devant leg
tribunaux allemands et que cette demande était fondée selon le § 242 du Code Civil
(BGB).

Une antre procédure en contrefacon n’a malheureusement pas abouii a une décision
Le demandeur était une société de droit américain, propriétaire d’un brevet euro )Cux
désignant, entre autres, I’Allemagne et les Pavs-Bas. Le défendeur n®1 était une
société de distribution domiciliée en Nordrhein-Westfalen, qui distribuait des produits
prétendument contrefaisants en Allemagne. Le défendeur n°2 était une société de
production domiciliée aux Pays-Bas qui livrait ces produits a la sociéié allemande ma
les distribuait également aux Pays-Bas. La demande était dirigée contre la souété
allemande en raison des actes de contrefacon en Allemagne et contre la soci€té
néerlandaise pour les actes de contrefacon en Allemagne et aux Pays-Bas.

En ce qui concerne le défendeur allemand n° 1, Ja compétence résulte de 'article 2-1
de la Convention de Bruxelles. La compétence concernant le défendeur néerlandais en
ce qui conceme les actes de contrefacon commis en Allemagne résulte de 'article 5-3
de la Convention de Bruxelles. Cet article ne donne compéfence aux (ribunaux
allemands que pour les actes commis sur e territoire allemand (arrét Fiona Shevill de



la Cour de Justice du 7 mars 1995)*. L’extension de la compétence peur les actes de
contrefagon aux Pays-Bas pourrait résulter de D’application de DParticle 6-1, si la
connexité nécessaire existait entre la demande a I’égard des deux défendeurs au sens
de ’article 22-3 de la Convention de Bruxelles™.

I’exemple suivant peut illustrer la question posée sur la hase des theses développées
par Neuhaus* dans son article :

Le demandeur dispose d’un brevet euiopéen désignant I'Allemagne, I'ltalie et les
Pays-Bas. Un produit contrefaisant est vendu par A, domicili¢ en Italie au distributeur
B domicilié a Munich et vendu par ce dernier a C, domicili¢ aux Pays-Bas, qui ’utilise
a des fins commerciales. Est-ce qu’en application de ’article 2-1 et Varticle 6-1 de la
Convention de Bruxelles, A, B et C peuvent étre assignés au choix du demandeur, s0it
au tribunal du domicile de A en Italie ou au tribunal du domicile de¢ B a Munich cu
encore au tribunal du domicile de C aux Pays-Bas, dans la mesure ou A commet un
acte contrefaisant en Italie et en Allemagne, B en Allemagne et aux Pays-Bas et C aux
- Pays-Bas seulement ? :

La Cour de Justice des Communautés Furopéennes® a décidé que la compétence
concernant plusieurs défendeurs selon V'article 6-1 de la Convention de Bruxelles,
exige une connexité entre les demandes a I’égard de chacun des demandeurs et que
cette connexité doit étre déterminée d’une facon autonome. La Convention elle-méme
a précisé dans ’article 22 le caractére de cetie connexité, et sur cette base, I'article 6-1
est applicable si les demandes contre plusieurs défendeurs sont connexes au moment
de leur introduction, c’est-a-dire si une procédure cowmune et une décision cornmune
paraissent nécessaires afin d’éviter que des décisions contradictoires puissent résulter
des procédures séparées.

On peut se demander si, dans le cas cité ci-dessus, la connexité exisie du seut fait que
A, B et C sont poursuivis sur la base des brevets pour I'Italie, I’ Allemagne et les Pays-
Bas, résultant d’un seul brevet européen et pour le méme produit contrefaisant.

% Fiona Shevill v. Presse Alliance, CJ.C.E.,JO 1995 I 415

» de méme Neuhaus, Das Ubereinkommen iber die gerichtliche Zustindigkeit und die Vollstreckung
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 27.9.1968 (EuGVU) und das Luganer
Ubereinkommen vom 16.9.1988 (LugU), soweit hiervon Streitigkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes
betroffen werden [La Convention de Bruxelles et Lugano et leur application aux litiges de propriéié indusirielle],
dans Mitt. 1996, 257 suiv, 266.

24 .
voir 1ote 23

¥ C.C.E.,27.09.1988 (C-189/87) Rs 1988, p. 5565 = NJW 1988, 3088 - Kalielis v. Schroder
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Neuhaus® considére que seuls des actes contrefaisants successifs constituent nne
situation de connexité. 11 utilise ’image selon laquelle le fabricant, le vendeur ¢t
I’acheteur sont dans un méme bateau, mais les différents acheteurs ne le sont pag
(théorie du bateau). Il conclut ainsi a la connexité au sens de Darticle 6-1 dn ia
Convention de Bruxelles, avec le résultat que A, B et C peuvent étre assignés au choix
i défendeur, soit ensemble au tribunal italien du domicile de A, ou au tribunal du
domicile de B ou encore a celui du domicile de C, aux Pays-Bas. Brinkhof” considére
qu’il serait nécessaire d’établir un lien de connexité entre les défendeurs et d’exiger pa
ailleurs que la partie néerlandaise attraite an litige doit avoir joué un réie principal dans
les agissements de contrefagon.

<

Stauder® exige que, au-dela de I’identité des brevets en cause et des conditions de ia
contrefagon, une responsabilité de chacun des défendeurs soit démontrée dans
P’assignation, afin de justifier qu’un contrefacteur soit attrait devant les tribunaux en
dehors de sa juridiction nationale. Une telle relation peut €tre une situation entre
vendeur et acheteur, comme elle existe entre A et B, mais non pas entre A et C. ]I
serait également surprenant pour B, qui a re¢u a Munich un produit originaire d’itmies
d’étre attrait devant un tribunal italien pour contrefagon d’un brevet allemand. Sauf cas
exceptionnel, il n’a pas participé a la contrefacon d’un brevet italien. Il en est de méme
de C qui n’est pas responsable pour les actes de contrefacon en Allemagne ou en lalie.
Cependant, A est responsable d’un acte de contrefagon de brevet en Italie (production)
et en Allemagne (exportation), B en ce qui concerne le brevet en Allemagne ‘et aux
Pays-Bas. A peut €tre attrait devant un tribunal allemand en raison de la contrefagon en -
Italie, B devani un tribunal néerlandais, C uniquement aux Pays-Bas.

L’article 6-1 de 1a Convention de Bruxelles a corame effet que la limitation territoriale
de la compétence de juridiction par rapport a l'arrét SHEVILL, n’existe plus. Pour
cette raison, un rapport de connexité ou une acrion commune des défendeurs doit etre
exigée, qui justifie la compétence des co-défendeurs. Un critere de rattachement est le
fait que la partie qui est attraite devant un tribunal étranger doit avoir participé de
fagon évidente a I’acte de contrefagon dans cet Etat®. Le tribunal saisi doit prouver sur
la base de ses propres régles de procédure si d’apres les actes de contrefacon consiatés,
une responsabilité pour contrefacon peut étre fondée dans I’ Etat ol il se trouve.,

% Mitt. 1996, 266
* GRUR Int. 1997, 496

* voir Stauder, Die Anwendung des EWG-Gerichtsstands- und Vollstreckungsabkommens auf Klagen im
gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht [L’application de la Convention de Bruxelles aux actions
concernant la propriété industrielle et le droit d’auteur], GRUR Int. 1976, 465 suiv., 476

» ¢f note 17



- 15 -

3. Discussion

Maximilian von Rospatt™
A la suite des exposés, une discussion a e:+-fieu sur les points névralgiques du sujet.

a) Le danger d’une reproduction de I’acte de contrefacon doit, d’apreés la jurisprudence
néeriandaise, &tre prouvé pour chaque ressort pour lequel le dernandeur demande ia
cessation. le danger d’une reproduction dans un seul pays ne justifie pas
automatiquement une interdiction transfrontaliere. Selon informaiion de Willems, des
demandes transfrontaliéres sont extrémement rares”. Willems ne voit aucune raison de
s’inquiéter.

b) Ja pratique émet de nombreuses critiques concernant I'impossibilité de faire
imposer des interdictions de contrefacon et des condamnations en paiement aux frais
de la procédure. Un refus de reconnaissance pour contradiction & Pordre public
national (Article 27-1 de la. Convention de Braxelles) est toutefois rare dans les
procédures d’exequatur.

¢) Un désaccord existe en ce qui concerne ’appréciation du brevet européen une fois
qu’il est accordé. Les avocats soulignent le caractére national du brevet accordé aprés
qu’il soit entré dans la phase nationale. I’apres article 139-1 de la Convention cur is
Brevet Européen, le hrevet curopéen a le méme effet qu'un brevet national. Dans la
pratique, il N’y a pas d’effet d’harmonisation. L article 69 de fa Convention sur l¢
Brevet Luropéen n’impose pas obligatoirement une interprétaiion uniforne rmuis
n’indique gue I’étendue de la protection. Par ailleurs, en ce qui concerne la divulgation
antéricure en tant que motif de nullité, elle est jugée différemraent e¢n droit allemand
qui ne s’est pas aligné sur le droit européen et interprétation sur la base du droir
national persiste.

Les défenseurs d’une interprétation uniforme d’un brevet européen se fondent sur ia
volonté des Etats contractants de la Convention sur le Brevet Furopéen, qui ont, par
ailleurs, harmonis¢ leurs droits nationaux. Les tribunaux pourraient ainsi statuer &
I’aide de leurs propres connaissances et sans expertise sur la contrefagon a j’étranger.
En cas d’interprétation de !’article 69 de la Conventior sur le Brevet Européen, ces
décisions des tribunaux étrangers devraient étre prises en considération dans un souci

30 S« e
avocat a Disseldorf

*' Brinkhot en apporte la preuve dans sa publication GRUR Int. 1997, 489 (495) sous « quelques faits» : en
1994, sept demandes ont abouti en premidre instance et trois en 1995.
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d’harmonisation, méme si ies tribunaux ne soni pas liés par de telles décisions. La
divergence dans la pratique jurisprudentielle résulte plutot des opinions différentes des
tribunaux que d’une différence du droit. Malhcurcusement, il n’existe aucun tribunal
supérieur pour I’Europe.

d) Finalement, la question de Ia charge de la preuve a €€ soulevée. Le demandour doit
prouver Pacte de contrefacon et I’étendue de la protection d’un brevet européen duos le
pays étranger pour lequel il demande la protection juridique. La pratique néeriandaise
exige que le demandeur démoutre I2 validiié du brevet et acle de contrefacon. La

charge de la preuve dépend de la réponse du défendeur. Si celui-ct conteste acte de
contrefacon selon le droit étranger, le demandeur deit le prouver.

Des expertises sur la protection dans un autre Btat ne sont pas nécessaires d’aprés la
jurisprudence néerlandaise, en raison de la protection européenne uniforme. Il est
également douteux que des expertises privées (certificats de coutume) sur un droit
étranger soient un moyen adéquat.
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- Le know-how : sa réservation en droit commun, par R.Fabre (1976)
- L’acte de contrefagon, par Ch.Le Stanc (1977)
- Juge et loi du brevet, par M. Vivant (1977)
- Le Droit frangais nouveau des brevets d’invention, par JM.Mousseron et A.Sonnier (1978)
- Traité des brevets : régimes national, européen, communautaire, international (tome 1 : I’obtention du brevet),
par JM.Mousseron avec le concours de J.Schmidt et P.Vigand (1984)

- Le contentieux de la propriété industrielle en Europe, Paris 29 janvier 1999

* LA LETTRE DE LA DISTRIBUTION
- Chaque mois les informations les plus récentes en droit de la distribution et de la concurrence (adhésion)

* CAHIERS DE DROIT DE L’ ENTREPRISE
- Supplément bimestriel & la Semaine Juridique (Editions E.)
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