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Brevet n. 78-029526

PIBD 1993.544.111.314

GUIDE DE LECTURE

- ACTE DE CONTREFACON . ELEMENT MORAL ok
. ELEMENT LEGAL (EPUISEMENT DU DROIT) ok
- ACTION EN CONTREFACON : LICENCIE NON INSCRIT *

- DROIT A GARANTIE DU CONTREFACTEUR ok



I-LES FAITS

- 1978 : La société US KIMBERLY CLARK Corp (KIMBERLY) dépose une
demande de brevet frangais 78-029526 ayant pour objet un “chiffon en
microfibres pour huile et eau”.

- 18 juin 1980 : KIMBERLY US dépose en France une marque KIMTEX.

- 29 mars 1990 : KIMBERLY US renouvelle le dépdt de KIMTEX.

- 22 octobre 1990 : KIMBERLY US consent a KIMBERLY CLARK SOPALIN
(SOPALIN) une licence de la marque KIMTEX.

- 14 novembre 1990 : Le contrat est publié au Registre National des marques.

- : La société américaine FIBEMATICS INC Corp. fabrique aux FEtats-
Unis et exporte en France au profit d'une sociét€¢ SEEG, importateur,
des chiffons en tissu non tissé revétus de la marque KIMTEX qu'elle
vend a la société STOCKVIS.

- 6 décembre 1990 KIMBERLY US et KIMBERLY CLARK SOPALIN font procéder
au siege social de STOCKVIS a deux saisies-contrefagon de chiffons
marqués KIMTEX suspects de contrefaire les revendications 1 2 8 du
brevet KIMBERLY.

- 21 décembre 1990 : KIMBERLY US et KIMBERLY CLARK SOPALIN assignent
. STOCKVIS, importateur en contrefagon de brevet
. SEEG, distributeur en contrefagon de marque.

- : SEEG objecte a l'action en contrefagon de brevet les articles 30 bis et
51 de la loi de 1968 modifiée en 1978(*).

- : STOCKVIS appelle SEEG en garantie.

- 21 janvier 1993 : TGI Paris : . fait droit a I'action en contrefacon de marque formée

par KIMBERLY US et KIMBERLY CLARK SOPALIN.

. déclare irrecevable la demande en contrefagon du
brevet engagée par KIMBERLY CLARK SOPALIN;

. fait droit & I'action en contrefagon de brevet formee
par KIMBERLY US

*Loi de 1968 mod.1978, art.30 bis (aujourd'hui : art. L.613-6 C.P.L) :
"Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit
couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire frangais, aprés que ce produit a été mis
dans le commerce en France par le propriétaire du brevet ou avec son consentement
exprés”.

*Loi de 1968 mod.1978, art.51 al.3 :
"Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, ['utilisation, la détention en vue de
l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont
commis par une auire personne que le fabricant du produit contrefait, n'engagent la
responsabilité de leur auteur que siles faits ont é1é commis en connaissance de cause”.




[MT-TE DROIT |

* PREMIER PROBILEME (Acte de contrefacon)

Nous nous trouvons devant un probléme de qualification comme actes de contrefagon
d'actes d'exploitation par importation et distribution. Le Tribunal doit, par conséquent, constater la
réunion de trois éléments - matériel, moral et 1égal - de l'acte de contrefagon.

- Sur les actes de contrefacon accomplis par l'importateur (SEEG)

* Sur 1'élément matériel requis pour la constitution de 1'acte de contrefagon
. Le caractére contrefaisant du produit n'était pas contesté.

. Le caractére contrefaisant de l'acte d'exploitation n'était pas contesté :

"La société SEEG reconnait dans ses écrits n'avoir jamais contesté l'importation
des produits KIMTEX, qu'elle avait acquis de la société américaine FIBEMATICS
inc.Corp.".

** Sur I'élément moral requis pour la constitution de 1'acte de contrefagon

Sauf les exceptions relatives a la détention, la commercialisation ... I'acte de contrefagon ne
suppose pas la présence d'un élément moral ("connaissance de cause”). L'importateur -introducteur-
ne reléve pas du régime d'exception :

"La SEEG n'est pas davantage fondée a invoquer la protection de l'article 51
actuellement L 615-1 CPI".

Cet article ne s'applique point, en effet, a l'importateur, réputé, comme le fabricant,
connaitre les caractéristiques du produit.

Le rappel du texte est indiscutable; on peut, en revanche, discuter sur la "présomption de
connaissance de cause” qui . expliquait cette solution. Elle ne nous parait pas justifiée
(JM.Mousseron, "L'élément intentionnel dans la contrefagon de brevet, in 3¢me Renc.propr.ind.
Lyon 1974, Aspects actuels de la contrefagon, Coll.CEIPI n.X1I, Litec 1975, pp.97, 102 s.).

**% Sur 1'élément légal requis pour la constitution de l'acte de contrefagon

L'élément 1égal de I'acte de contrefagon tient au défaut de divers éléments justificatifs tenant
a la finalité (domestique ou expérimentale) de 1'acte ou a son origine (bénéficiaire d'une possession
personnelle antérieure). Réglant un probléme discuté en Droit interne (v.JM.Mousseron, Rapport
frangais in, 1&re Renc.propr.ind., L'épuisement du droit, Nice 1970, Coll.CEIPI n.5, Litec 1971,
p.67) la réforme de 1978 a introduit en Droit positif frangais le mécanisme de I'épuisement du droit
du breveté, a bien distinguer du mécanisme communautaire de méme nom et de conséquences
voisines (JM.Mousseron, L'épuisement des droits intellectuels, Dossiers Brevets 1993.V.).

Le peu de décisions appliquant ce texte fait I'intérét de la décision qui refuse I'application de
l'article 30 bis :



"La société SEEG ne peut, par hypothése, justifier d'une acquisition en France
des tissus en cause. Elle n'a jamais prétendu avoir agi avec le consentement de la
société KIMBERLY CLARK CORPORATION".

SEEG défendit, alors, une thése étrange subordonnant I'€puisement du droit du breveté a
l'exploitation personnelle ou par licencié exclusif de l'invention brevetée sur le territoire frangais...
Dés lors, au contraire, qu'il y aurait plusieurs licenciés et point d'organisation du marché, l'article 30
bis ne pourrait s'appliquer et l'acte d'importation ne serait pas retenu comme acte de contrefagon.

Le jugement répond avec des précautions de langage qui nous paraissent tout a fait
excessives :

"A supposer, comme semble le prétendre la SEEG, qu'une commercialisation, par
d'autres licenciés, puisse retirer aux opérations d'importation auxquelles s'est
livrée la SEEG leur caractére illicite, encore faut-il qu'une telle
commercialisation soit établie et pas seulement virtuellement possible,
Contrairement a ce que prétend la SEEG, la preuve de cette circonstance,
dérogatoire au principe du monopole d'exploitation résultant du brevet, lui
incombe. Elle ne peut se borner a interpeler la société KIMBERLY CLARK
CORPORATION sur les modalités d'exploitation de son produit en France”.

Il y avait importation - introduction - en France en provenance des Etats Unis de produits
conformes 2 l'enseignement du brevet frangais sans accord du titulaire du brevet frangais. Celui-ci
n'avait ni mis ces produits dans le commerce en France ni autorisé cette mise dans le commerce en
France. L'article 30 bis n'avait point a s'appliquer.

(STOCKIVS)

La méme tiche de qualification comme acte de contrefagon des actes accomplis, cette fois,
par le distributeur-STOCKVIS se posera.

* Sur 1'élément matériel requis pour la constitution de l'acte de contrefagon

L'affirmation du caractére contrefaisant du brevet frangais des objets importés distribués par
STOCKVIS établissait cet élément matériel qui n'était, donc, pas discuté.

** Sur 1'élément moral requis pour la constitution de I'acte de contrefagon

La commercialisation d'objets contrefaisants constitue un acte de contrefagon si son auteur a
agi en connaissance de cause :

"STOCKVIS ne pouvait sans mauvaise foi, continuer a commercialiser des
produits dont elle savait qu'ils étaient brevetés, et que le titulaire des droits
s'opposait a leur commercialisation, en France, par d'autres que ses distributeurs.
L'absence de licencié, en France, n'autorisait pas des tiers, a prendre l'initiative
d'exploiter les produits brevetés...”.

La solution s'impose




*#% Sur 1'élément 1égal requis pour la constitution de I'acte de contrefagon

STOCKVIS n'invoquait aucune justification & son acte pouvant écarter le caractére
contrefaisant de ses actes d'exploitation.

DEUXIEME PROBLEME (Garantie de I'acheteur-revendeur)

STOCKVIS acheteur-revendeur d'objets contrefaisants demandait & bénéficier de la garantie
développée par les articles 645 s. C.civ.
Le fait qu'elle ait commis "en connaissance de cause” les actes de contrefagon
sanctionnables par confiscation, . indemnité de contrefagon... la prive de toute créance de garantie :
nul ne peut étre garanti contre les conséquences de ses propres fautes.

"La société STOCKVIS savait depuis le 29 octobre 1988 que KIMBERLY CLARK
CORPORATION entendait conserver le contréle de la distribution de ses produits
qu’'elle avait confiés a KIMBERLY CLARK SOPALIN.

Elle a pris un risque en continuant la commercialisation.

Elle ne saurait dés lors se voir garantir des conséquences de son imprudence
audacieuse.

Son recours en garantie sera rejeté”.

La solution est conforme au Droit frangais de la garantie (Rappr.JM.Mousseron,
Contrefacon et recours de 'utilisateur industriel, Mél.L.Dabin in Rev.Dr.Int.des Affaires 1995.V,
p.715 s.).
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JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 1993

N© du Role Général DEMANDEUR S
4
??5/91 LA SOCIETE KIMBERLY CLARK CORPORATION
3230494 d . .
, , ont le siege social est
Assignation du 130 North Commercial Street
06510 NEENAH, 54956 WISCONSIN -USA-
21 DEC. 90
LA SOCIETE ANONYME KIMBERLY
UNE EXPERTISE - CLARK SOPALIN
‘Monsieur GUILGUET ’ dont le siége est Bureau de la Colline
14 avenue de Breteuil : 92200 SAINT-CLOUD
PARIS 7¢& ‘ _
représentées par
Ne 6

Me Paul MATHELY, Avocat - E. 591
DEFENDEURS

LA SOCIETE STOCKVIS

dont le siege soccial est
19/30 rue Jean Lolive

93 - BAGNOLET

représentée par

Me J. LOUVET, Avocat - C. 628

' jyrée 184 20/ S
grﬁ%?&?}, <7 et assistée de
el Lae S
—~ad1% ) )
expeelvy Me de la MYRE MORY, Avocat plaidant

& ~
f§ copi&dlel/égfﬁ
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LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES
ETABLISSEMENTS GRUNY PIERRE £T
FILS SEEG,  -SARL . -+ -. =5
dont leA51ege_5001al est_ .
31 . avenue André Delorme

HAM ( Somme )

représentée par
- Me M.E. BAGDI,sAvocat - C. 2843

AR e composITloN DU TRIBUNAL

Maglstrats ayant dellberé

Madame DISSLER, Vice-Président
Madame BLUM, Juge
Madame TARDO DINO, Juge

GREFFIER DIVISIONNAIRE

Madame RINGRESSI

DEBATS & 1'audience du 10 décembre 1992
' tenue publiquement '

JUGEMENT prononcé en audience publique
contradictoire
susceptible d'appel

La Société de droit américain
KIMBERLY CLARK CORPORATION est titulaire

- du brevet francais 78 029 526,
délivré le 14 septembre 1984 ayant pour objet
un "chiffon en microfibres pour huile et esu".

- de la marque "KIMTEX'" déposée
le 29 mars 1990, enregistrée sous le n® 1 583 989,
en renouvellement d'un précédent dépdt du 18
juin 1980. Cette marque couvre, dans la classe 24,
des chiffons non tissés.
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LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES
CTABLISSEMENTS GRUNY PIERRE ET
FILS SEEG, -SARL . - - -
‘dont le‘81ége,soc1al est
3] .avenue André Delorme

HAM ( Somme )

représentée par

- Me M.E. BAGDI,;Avocat - C. 2643

S hE

AR GPGSTTION DU TRIBUNAL

Maglstrats ayaht délibére.

Madame DISSLER, Vice-Président
Madame BLUM, Juge
Madame TARDO DIND, Juge

GREFFIER DIVISIONNAIRE

Madame RINGRESSI

DEBATS a l'audience du 10 décembre 1992
‘ tenue publiquement '

JUGEMENT pronaoncé en audience publigque
contradictoire
susceptible d'appel

La Société de droit américain
KIMBERLY CLARK CORPORATION est titulaire

- du brevet frangais 78 029 526
délivré le 14 septembre 1984 ,ayant pour objet
un "chiffon en microfibres pour huile et eau".

- de la marque ”KIMTEX; déposée

le 29 mars 1990, enregistrée sous le n°® 1 583 989,

en renouvellement d'un précédent dépat du 18
juin 1980. Cette marque couvre,dans la classe 24,
des chiffons non tissés. '
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Selon contrat du 22 octobre 1990,
inscrit au Registre National des Marques le
14 novembre suivant, la Societée KIMBERLY
CLARK CORPORATION a consenti & la Societé
K1IMBERLY CLARK SOPALIN une licence de la mar-
que KIMTEX.

Ces deux socieéteés ont fait procéder,
le 6 décembre 1990 a deux saisies contrefa-
gon , au siege social de la Societé STOKVIS,
ainsl que dans ses etablissements secondaires,
notamment celui dénommé CELFA,de chiffons en
tissu non tisse, revétus de la marque KIMTEX
et qui contreferaient les revendlcatlons

.1 32 8 du brevet KIMBERLY.

Puis, le 21 décembre suivant, eslles
ont assigne devant ce Tribunal,la Societe
STOCKVIS et la Sociétée d'EXPLOITATION DES
ETABLUEBESEMENTS GRUNY PIERRE ET FILS SEEG,
ci-apreés dénommée SEEG, fournisseur de lsz
Socieété STOCKVIS,afin de constatation judi-
ciaire des divers actes de contrefagon et
usage de marque contrefaite en application
des articles 29 de la loi du 2 janvier
1968 modifiee et 27 et suivants de la loi
du 31 décembre '1964.

Elles sollicitent, outre les mesu-
res d'interdiction et de publication habi-
tuelles

~ la somme de 1 000 000 F de l=a
Société SEEG et la somme de 1 000 000 F de
la Société STOCKVIS en reéparation du preju-
dice consécutif a Ta contrefagon du brevet
et de la marque,

- la somme de 1 000 000 F a 1z
charge, in Solldum/des deux socletés defende-
resses en reéparation du preéjudice subl par
le fait de contrefagon de brevet et de mar-
que, commis ensemble, par les deux societes,

ces sommes étant sollicitées & titre provi-
sionnel & valoir sur le préjudice a déetermi-
ner aprés expertise e€galement requise ,

- l'exécution provisoire,

- la somme de 25 000 F en applica-
tion de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.

‘\(5
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La Société SEEG a invoqué, . -en défen-
se-..au grief..de.contrefagon.de brevet, l'article.
30:bis de la loi du.2 Janv1er 1968 modlflee, puis
l'artlcle 51 de ladlte loi R

En vertu du-premier de ces articles,
les droits conférés par le brevet, ne s'étendent-
pas aux actes concernant le produit couvert par
obe brevet, accomplits sur le territoire francgais,

- aprés que.ce. produit a été.mis dans le commesrce

en France,. par. le propriétaire du brevet ou

‘avec san consentement expres

v“: 2ﬂ%§% La SEEG reclame en conséquence

des demanderesses dr gmnrgr. toutes 1nf0rmat10n%

sur la commercialisation de ce produit depuis le
dépét du brevet, tant sur le territoire frangais
qu'américain. - T e '

La SEEG entend en tout état de cau-
se bénéficier de l'alinéa 3 de l'article 51 de
la.loi du 3. janvier 1968 modifiée. En sa quzlité
d'importateur, elle prétend-avoir agi en connais-
sance de cause.

Seule la Société FIBEMATICS, expor-
tateur:américain, peut étre considérée comme
fabricant.

En ce qui concerne la contrefacgon
de la marque, la SEEG réfute ce grief ainsi que
celui d'usage de la marque contrefaite.

La SEEG enfin a fait observer que
la saisie contrefagon du 6 décembre 1990 g -gvélé
qu'elle n'était en possession d'aucun prodult,
que la Société KIMBERLY CLARK CORPORATIOGN nes jus-
tifie d'aucun préjudice.

En conséquence de quoi, elle conclut
au débouté, 6 se réservant de conclure a nouveau, au
vu des informations communiquées par KIMBERLY.

lLa Société STOCKVIS se retranche
derriere l'acquisition, a ses yeux, réguliére
des papiers objet de la saisie contrefagon auprés
de la Société SEEF.

£lle demande au Tribunal de consta-
ter qu'il s'agit de produits authentiques, et
d'en déduire,qufien vertu de la théorie de 1'épui-
sement des droits, elle ne contrefait pas 1la
marque KIMTEX ; de dire en tout état de cause
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La Société SEEG a invoqué,.-en défen-
ge-au grief. de.contrefagon.de brevet, l'article,
30.bis de la loi du. 2 Janv1er 1968 modlflee, puis
1! artlc]e 51 de ladlte loi . S

En vertu du premier de ces articles,
les droits conférés par le brevet, ne s'étendent-
pas aux actes concernant le produit couvert par
be brevet, accomplits sur le territoire francgais,

. aprés que. ce produit a €té.mis dans le commerce

en France,. par. le propriétaire du brevet ou
avec saon consentement expres

J»f fﬂe35’ La SEEG reclame en conséquenc

des demanderesses. dg dgmrrgx. toutes 1nFormat1on§,

sur la commercialisation de ce produit depuis le
dép6t du brevet, tant sur le territoire frangais
qu'américain. ; oo '

La SEEG entend en tout état de cau-
se bénéficier de 1'alinéa 3 de l'article 51 de
la-loi du 3. janvier 1968 modifiée. En sa quezlité
d'importateur, elle préten volr agi en connals-
sance de cause.

Seule la Société FIBEMATICS, expor-
tateur :américain, peut étre considérée comme
fabricant.

En ce qui concerne la contrefagon
de la marque, la SEEG réfute ce grief ainsi que
celui d'usage de la marque contrefaite.

La SEEG enfin a fait observe:s gue
la saisie contrefacon du & décembre 1990 = -svélé
qu'elle n'était en possession d’'aucun prodult,
que la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION nes jus-
tifie d'aucun préjudice.

En conséquence de quoi, elle conclut
au débouté, se réservant de conclure & nouvesu, au
vu des informations communiquées par KIMBERLY.

La Société STOCKVIS se retranche
derrieére l'acquisition, & ses yeux, réguliére
des papiers objet de la saisie contrefagon auprés
de la Société SEEF.

£Elle demande au Tribunal de consta-
ter qu'il s'agit de produits authentiques, et
d'en déduire,quiien vertu de la théorie de 1'épui-
sement des droits, elle ne contrefait pas la
marque KIMTEX ; de dire en tout état de cause
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qu'elle sera garantie par la Société SEEG
de toutes condamnations pour les actes de
contrefagon a la fois de la marque et du
brevet ; de constater que la Société
KIMBERLY CLARK SOPALIN gui ne bénéficie pas
d'une licence exclusive ne subit aucun pré-
judice.

En toute hypothése, elle sollicite,
outre la garantie de la Société SEEG, lz con-
damnation de cette derniére..d lul verser la
somme de 20 000 F en vertu de l'article 700
du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les Sociétés KIMBERLY ont réfuté les
moyens de la Société SEEG tirés des articles
30 bis et 51 de la loi du 2 janvier 1968 mo-
difiée, soutenant que la condition, favora-
ble, de la commission en connaissance de cau-
se, ne s'applique, ni gu fabricant, ni 2
l'impeortateur

Elle fait observer que la SEEG s'ésr
e+t livrée a des actes de contrefagon dge
La marque KIMTEX en reproduisant cette déno-
mination sur la facture du 10 mai 1990, et
qu'elle en a fait un usage 1llicite en 1li-
vrant des produits, revétus de cette mar-
que.

Les Sociétés KIMBERLY ont ensuite
réfuté le moyen de la Société STOCKVIS,
selon lequel, les produilts incriminés serzient
authentiques, affirmant qu'ils ont été
importés en france, d'un pays étranger z lsa
CEE, sans le consentement de KIMBERLY CLARK
CORPORATION 3 que, dés lors, la Société
STOCKVIS a fait un usage 1illicite de la mar-

que

Les Sociétés KIMBERLY ont ensuite
contesté la bonne foi de STOCKVIS en raison
des lettres des 20 juillet 88, 29 septembre
88, puis 20 juin et 20 juillet 89 la mettant
en connalssance de cause.

Enfin, les Scciétés demanderesses
ont expliqué, qu'indépendamment d'un circuilt
de distribution sélectiwve, la Société
KIMBERLY CLARK INC a souffert d'une désor-
ganisation de 1l'exploitation projetée de son
brevet et que la Société KIMBERLY CLARK
SOPALIN, indépendamment de toute licence

cinguieme



’qu1 ont perturbe 1 organlsatlon du marche frcngrls

I

des.

exclusive, & partix des agissements de STOCKVIS,

-+ .. C'est’polrquoi les Sociétés
KIMBERLY conc7uent au deboute’a €s Sociétés défende-

'resse% et relterent leurs prétentlons initiales.

STDCKVIS a*pris de nouvelles écri-
tures pour insister sur le caractére, non exclusif,n

"de-la licence de KIMBERLY SOPALIN, laissant zinsi

possible-la-commercialisation, en France, de produits

“.KIMTEX par d'autres-;elle“insiste €galement sur
"le fait que, s'agissant deé produits authentigues,

la seule question est 'de savoir s'il y a, ou non,
épuisement de droit, a son endroit. A ce sujet,
STOCKVIS conteste l'efficacité des courriers cités
en demande, lesquels renfermeraient des inexactitu-

Les Sociétés KIMBERLY en répli
a la Société STOCKVIS, indiquent, gque la Sociét
KIMBERLY SOPALIN, qui ne bénéficie certes pas
d'une licence exclusive de vente, bénéficie, en re-

que
é

-vanche, d'une -licence exclusive de fabrication,

et de transformation des produits, ce qul interdit
toute importation de produits finis, elles font ob-
server qu'il est établi que les produits, importés
par SEEG, et vendus par STOCKVIS, l'ont été sans
autorisation du titulaire de la marqgue.

Les Sociétés KIMBERLY ont éczlement
répliqué sur les reproches faits aux courriers de

‘mise en cause, prétendant que les inexactituces

relevées, sont sans incidence sur les faits de con-
trefacgon.

. Les Sociétés KIMBERLY estiment
qu'il appartient & la Société SEEG d'établir cue
les produits ont été importés avec 1 autorlsctlon
du breveté ; qu'a défaut elle ne peut exclpe
de l'article 30 bis de la loi de 1968

Développanﬁ7f? surplus, leurs pré-
cédents arguments les Sociétés demanderesses soutien-
nent qu'il y a connivence entre les Sociétés SEEG
et STOCKVIS et sollicitent le bénéfice de leurs
précédentes écritures.

La SEEG dans ses dernieres écritures
s'en  tient a l'application & son cas, des articles
30 bis et 51 précités.
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exclusive, & partiyx des agissements de STOCKVIS,
qu1 ont perturbé 1! organlsatlon du marché frgngals
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.. C'est pourquoi les Sociéteés
KIMBERLY conc1uent au debouté®des Societés défende-

'resse% et relterent leurs prétentlons initiales.

i

des.

STDCKUIS a“"pris de nouvelles écri-
tures pour insister sur le caractére, non exclusif,

" "de-la licence de KIMBERLY SOPALIN, laissant ainsi

- =possible.la~commercialisation, en France, de produits

:+ . KIMTEX par d'autres-j;elle“insiste également sur
"le fait que, s'agissant de produits authentiqgues,

la seule question est ‘de savoir s'il y a, ou non,
epuisement de droit, & son endroit. A ce sujet,
STOCKVIS conteste ltefficacité des courriers citeés
en demande, lesquels renfermeraient des inexactitu-

Les Sociétés KIMBERLY en réplique
a la Societe STOCKVIS, indiquent, que la Socigtse
KIMBERLY SOPALIN, qui ne bénéficie certes pas

d'une licence exclusive de vente, bénéficie, en re-

.vanche, d'une licence exclusive de fabrication,

et de transformation des produits, ce qul interdit
toute importation de produits finis, elles font ob-~
server qu'il est établi gque les produits, importés
par SEEG, et vendus par STOCKVIS, l'ont étée sans
autorisation du titulaire de la marque.

lLes Spocietés KIMBERLY ont égzlement
répliqgué sur les reproches faits aux courriers de

‘mise en cause, prétendant que les inexactituces

relevées, sonil sans incidence sur les faits ds con-
trefacon.

- Les Sociéteés KIMBERLY estiment
qu'il appartient a la Société SEEG d'établir cue
les produits ont été importés avec 1l'autorisztiion
du breveté ;: qu'a deéfaut elle ne peut exciper
de l'article 30 bis de la loi de 1968

Développan@yfe surplus, leurs pre-

cédents arguments les Sociétés demanderesses soutien-

nent qu'il y a cofnivence entre les Socigtés SEEG
et STOCKVIS et sollicitent le bénéfice de leurs
precédentes écritures.

La SEEG dans ses dernieéeres écritures/

s'en  tient a l'application & son cas, des articles
30 bis et 51 précités.
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AUDIENCE DU Elle conclut au rejet de l'appel
21 JANV. 93 en garantie de STOCKVIS a son encontre.

3& CHAMBRE La Société STOCKYIS a conclu une

2& SECTION derniere fols pour récapituler, en les addp-
tant aux réfutations adverses,ses précédents

Ne & SUITE moyens.

DISCUSSION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur la contrefagon du brevet 78 029 526

KIMBERLY CLARK SOPALIN ne justifie
a ce Jjour d'aucun contrat de licence relatif
du brevet susindiqué.

Cette Société n'est pas recevable
a agir du chef de contrefagon du brevet.

Sur les faits reprochés a la SEEG

La délivrance d'un brevet confére
a son titulaire un droit exclusif d'exploita-
tion. '

Sont interdites, en raison de ce
monopole et en application du principe de
la territorialité du titre, a défaut du con-
sentement du propriétaire du brevet, lz mise
dans le commerce et l'importation du produit,
objet du brevet. ’

La Société SEEG reconnait dans ses
écritures, n'avoir, jamais, contesté l'impor-
tation des produits KIMTEX, qu'elle avait ac-
quis de la Société américaine FIBEMATICS
INC CORPORATION.

£lle invoque pour se Justifier,
l'article 30 bis, actuellement L 613-6 du
CPI, excluant de la protection due au pro-
duit breveté, les actes le concernant, ac-
complis sur le territoire frangais, apres
commercialisation en France, par le proprié-
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taire du brevet, ou avec son consentement, dudit
produit breveté

s . La Société SEEG ne peut,-par hypo-
these, justifier d'une-acquisition en France des
tissus en cause.

Elle n'a Jamals prétendu avoir agi
avec le consentement de la Société KIMBERLY
CLARK CORPORATION . _ S

Le Tribunal comprend qu'elle entend
bénéficier de 1l'article 30 bis en raison d'une .
commercialisation, en France, virtuellement possi- )
ble en raison de l'absence de licence exclusive -
ountd'organisation du marché

A supposer, comme semble le préten-
dre la SEEG, qu'une commercialisation, par
d'autres licenciés, puisse retirer aux opérztions
d'importation auxquelles s'est livrée la SEEG
leur caractere illicite, encore faut-il qu'une
telle commercialisation soit établie et pas sesule-
ment virtuellement possible.

Contrairement a ce que prétend la
SEEG, la preuve de cette circonstance, dércgatol-
re au principe du monopole d'exploitation résultant
du brevet lui incombe. £l1le ne peut se borner a in-
terpeler “la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION sur
les modalités d'exploitation de son produilt en
france. —

Force est donc de constater, cu
la SEEG ne dispose d'aucun droit lul permettiani
de s'opposer au monopole que KIMBERLY CLARK
CORPORATION détient en France du fait de scon
brevet.

[

La SEEG n'est pas davantage fcndée
2 invoquer la protection de l'article 51 actusl-
lement 615-1 CPI.

Cet article, en effet, ne s'appli-
que point a l'importateur, réputé, comme le fa-
bricant , connaitre les caractéristiques du
Produit
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taire du brevet, ou avec son consentement, dudit
produit breveté . . . . L

- om- - . lLa Société SEEG ne peut,-par hypo-
these, justifier d'une acquisition en france des
tissus en cause.

£lle n'a Jamals prétendu avoir aéi
avec le consentement de la Société KIMBERLY
CLARK CORPORATIGON . . .

Le Tribunal comprend qu'elle entend
bénéficier de l'article 30 bis en raison d'une -
commercialisation, en France, virtuellement possi- .. )
ble en raison de 1'absence de licence exclusive -
ouud'organisation du marché

A supposer, comme semble le préten-
dre la SEEG, qu'une commercialisation, par
d'autres licenciés, puisse retirer aux opérations
d'importation auxquelles s'est livrée la SE'G
leur caractere illicite, encore faut-il qu'une
telle commercialisation soit établie et pas sesule-
ment virtuellement possible.

Contrairement & ce que prétend la
SEEG, la preuve de cette circonstance, dércgatoi-
re au principe du monopole d'exploitation résultant
du breveg,lui incombe. Elle ne peut se borner 3 in-
terpeler“la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION sur
les modalités d'exploitation de son produit en

France. P

la SEEG ne dispose d'aucun droit lul permett
de s'opposer au monopole que KIMBERLY CLARX
CORPORATION détient en France du fait de scn
brevet.

Force est donc de constater, gus
ant

La SEEG n'est pas davantage fondée
a invoquer la protection de l'article 51 actusl-
lement 615-1 CPI.

Cet article, en effet, ne s‘'appli-
que point & l'importateur, réputé, comme le fa-
bricant , connaitre les caractéristiques du
Produit
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Sur les faits reprochés a STOCKVIS

La Société STOCKVIS soutient,
pour sa défense, qu'elle a acquis réquliére-
ment, en fFrance, des produits authentiques,
en dehors d'un réseau de distribution sélec-
tive inexistant ; gu'elle ne pouvait dans ces
circonstances, imaginer que ces articles
n'étaient pas de libre pratique.

I1 a été dit ci-dessus due, l'in-
troduction en france, des tissus acquis par
STOCKVIS était. illicite. ’ ~

Il convient de&s lors de rechercher
en regard de l'article 615-1 CPI, si 1la
Société qui les a acquis de l'importateur,
en fFrance, a agi en connaissance de cause,
comme elle le prétend.

Les courriers qui luil ont été
adressés & partir du 29 septembre 1988 o
KIMBERLY CORPORATION ou son Conseil en b
vet, l'informaient sans ambigité, de l'exis-

tence des droits de KIMBERLY CLARK CORPQORATION.

, Ces courriers renfermaient, il est
vral, des inexactitudes, sur les titulaires
des droits a la commercialisation, en France,
des produits brevetés.

Mais, ces informations imprécises
ne portaient nullement atteinte au monopole
du titulaire du brevet en France, que ce
dernier entendait faire respecter.

STOCKVIS ne pouvait sans mauvaise
fol, continuer & commercialiser des produits
dont elle savait qu'ils:étaient brevetés,
et que le titulaire desdroits s'opposait 2=
leur commercialisation/en France/par d'autres
que ses distributeurs.

L'absence de licencié, en France,
n'autorisait pas des tiers, a prendre 1'ini-
tiative d'exploiter les produits brevetés.

La virtualité d'une mise dans le com-
merce par d'autres licenciégs possibles, est
la aussi insuffisante & retirer le caractére
illicite des actes de commercialisation de
STOCKVIS, & partir du 29 octobre 1988 au moins

\,
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a cette date en éffet, STOCKVIS, en réponée aux
courriers précités de KIMBERLY CLARK CORPCORATION,

lui contestait le droit de lui reprocher., la com-
merc1allsatlon des produ1ts KIMTEX.

A partir de cette date, la Société
STOCKVIS a agi en connaissance de cause ; elle sera
donc déclarée contrefacteur.

Sur la contrefagon de la margue KIMTEX

- par la SEEG

Il resgert des procés-verbaux de
saisie contrefagon que la marque KIMTEX était ®ppo-
sée sur_ les factures saisies par l'huissier ain-
si que sur les cartons contenant les papiers en
cause.

Ces actes, accomplls en France,
sans l'autorisation du titulaire de la marque des
actes de contrefacgon.

Les arguments tirés de la théorie
de 1'épuisement des droits sont, ici aussi, ino-
pérants. :

La SEEG oppose, au droit absolu con-
féré au titulaire de la marque en france, une
acquisition réguliére aux USA

(9]

m

Cette circonstance est ineffics
En droit positif l'enregistrement confeéere au
titulaire un droit absolu dans le pays visé.

Seule peut étre légitimement cppo-

sée au titulaire d'une marque, en France, une
mise en circulation de produits revétus de sa
marque, dans le commerce de la CEE, par le titulail-

re de la marque,ou avec son consentement.

S'agissant d'une restriction des
droits du titulaire de la marque, 1l s'impose,
a contrario, que lorsque les produits ont fait
l'objet d'une mise dans le commerce d'un pays
étranger & la CEE, cette dérogation ne s'applique
pas, une telle commercialisation se heurte au
monopole absolu en France résultant de l'enregis-
trement frangais.
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& cette date en effet, STOCKVIS, en réponse aux
courriers précités de KIMBERLY CLARK CORPCRATION,
lul contestait le droit de lui reprocher. la com-
merc1allsat10n des produits KIMTEX.

A partir de cette date, la Scciété
STOCKVIS a agi en connaissance de cause ; elle sera
donc déclarée contrefacteur.

Sur la contrefacon de la margue KIMTEX
- par'la SEEG

Il resgeort des proceés-verbaux de
saisie contrefagon que la marque KIMTEX était appo-
sée sur les factures_ saisies par l'huissier ain-
si que sur les cartons contenant les papiers en

cause.

Ces actes, accomplls en france,
sans l'autorisation du titulaire de la marque des
actes de contrefagon.

Les arguments tirés de la théorie
de l'épuisement des droits sont, ici aussi, ino-
pérants.

La SEEG oppose, au droit absolu con-
féré au titulaire de la marque en france, uns
acquisition réguliére aux USA

Cette circonstance est inefficzce.
En droit positif l'enregistrement confére ac
titulaire un droit absolu dans le pays visé.

Seule peut étre légitimement ocppo-
sée au titulaire d'une marque, en france, une
mise en circulation de produits revétus de sz
marque, dans le commerce de la CEE, par le ti
re de la marque,ou avec son consentement.

S'agissant d'une restriction des
droits du titulaire de la marque, 1l s'impose,
a contraric, que lorsque les produits ont fait
l'objet d'une mise dans le commerce d'un pays
étranger a la CEE, cette dérogation ne s'applique
pas, une telle commercialisation se heurte au
monopole absolu en france résultant de l'enregis-

trement frangais.
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AUDIENCE DU I1 y a en conséquence lieu de dire

21 JANvV. 93 que la Séeg n'availt aucun droit d'usage sur
la marque KIMTEX, et de déclarer les actes

3e CHAMBRE d'usage qu'elle en a fait i1llicites.

2& SECTION

Ne 6 SUITE - Par STOCKVIS

STOCKVIS prétend, qu'achetant un
produit en fFrance, sa seule obligation étsait
~de vérifier qu'il s'agissait=-d!'un produit
authentique, dont la distribution n'était
pas réservée, soit par un réseau de distribu-
tion sélective, soit par un contrat d'exclusi-
vité ; que seul le titulaire d'une marque qui
a conféré un droit exclusif ou organisé son
marché par un réseau de distribution exclusive
ou un contrat d'exclusivité peut prétendre 2
un droit de suite.

Elle fait valoir que l'argument
tiré de la mise en circulation hors communguté
européenne ne lul est pas applicable puisgu'
elle a acquis les produits sur le marché fran-
cals; qu'elle a donc vocation a bénéficier
de la théorie de 1'épuisement des droits

I1 a été dit ci-dessus que le mono-
pole absolu conféré par la marque sur le ter-
ritoire frangais a son titulaire ne peut
étre écarté qu'en présence d'une mise dans le
commerce des produilts revétus de la marque,
dans un payg de la CEE/et par le titulaire ou
avec son consentement.

En l'espéce STOCKVIS ne peut pré-
tendre détenir des droits d'une commercis
™

1988 illicite.

Les arguments tenant & l'absence
d'exclusivité ou d'organisation du marché ne
concernent que le licencié non exclusif, et
l'appréciation du préjudice. Ils sont inopé-
rants quant a l'étendue des droits du titu-
laire de la marque.

La Société STOCKVIS en commercila-
lisant les tissus KIMTEX non régulierement
introduits sur le marché frangais, sans 1l'au-
torisation de la société titulaire de cette
marqu% a commis des actes de contrefagon

L'//
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~'Sur'-les mesures réparatrdces

Il sera fait droit aux demandes d'
interdiction sous astreinte et de publication
dans les termes du dispositif .

Le préjudice de la Société KIMBERLY
CLARK CORPORATION consécutif aux faits de con-
trefagon tant "du brevet que de sa margue ne peut
étre raisonnablement contesté dans son principe.

--La Société KIMBERLY CLARK SOPALIN,
licenciéde " certes”"non exclusive, depuis le 12

“novembre 1990 a-subi elle aussi un préjudice,

du fait de l'exploitation concurrente illicite.

Eu égard aux éléments mis aux dé-
bats, et notamment,. aux enseignements fournis
par le proces-verbal de saisie contrefacgon le

- < ~ - s - - e
Tribunal est a méme de fixer le préjudice ae

"l'atteinte au droit a4 la marque de la Société

KIMBERLY CORPORATION & 30:000 F et celui de sa
Licenciée, depuis le 12 novembre 1990 3
50 000 F.

En ce qui concerne le préjucice
consécutif a la contrefagon du brevet le Tri-
bunal n'ayant pas d'éléments d'appréciation suf-
fisants doit désigner un expert.

Il sera alloué a la Société
KIMBERLY CLARK CORPORATION une somme de 50 000 F
a valoir sur son préjudice définitif.

Les condamnations seront sugportées,
in solidum, par les sociétés deéfenderesses, les-
quelles ont commis les faits délictuels ensem- -
ble.

Sur l'’exécution provisoire

Compatible avec la nature de 1l'af-
faire, l'exécution provisoire sera accordée du
chef des mesures d'interdiction, et d'expertise.

Sur l'article 700 du Nouveau Code

de Procédure Civile
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I1 sera fait droit aux demandes d'
interdiction sous astreinte et de publication
dans les termes du dispositif

o o Le préjudice de la Société KIMBERLY
: "~ 7 CLARK CORPORATION consécutif aux faits de con-
oo 7 st trefacon tant du brevet que de sa marque ne peut

étre raisonnablement contesté dans son principe.

. --La Société KIMBERLY CLARK SOPALIN,
TREMATT T ITTSTRT ljcenciée certes®non exclusive, depuis le 12
- 7 7% 2 “novembre 1990 a-subi elle aussi un préjudice,
du fait de l'exploitation concurrente illicite.

Eu égard aux éléments mis aux dé-
bats, et notamment,. aux enseignements fournis
par le procés-verbal de saisie contrefagon le

= rE S ulbaa Y Tribunal est & méme de fixer le préjudice de
So-Toome et 1tatteinte au droit 4 la marque de la Socidté
‘f\k KIMBERLY CORPORATION a 30:000 F et celui de s=a
/&K@ “} Licenciée, depuis le 12 novembre 1990 &
‘ ' 50 000 F. :

En ce qui concerne le préjucice
consécutif a8 la contrefagon du brevet le Tri-
bunal n'ayant pas d'éléments d'appréciation suf-
fisants doit désigner un expert.

Il sera alloueé & la Societs
KIMBERLY CLARK CORPORATION une somme de >0 (000 F
4 valoir sur son préjudice définitif.

- Les condamnations seront sucports
in solidum, par les sociétés défenderesses, les
quelles ont commis les faits délictuels ensem-
ble.

Sur l'exécution provisocire

Compatible avec la nature de 1l'af-
faire, l'exécution provisocire sera accordée du
chef des mesures d'interdiction, et d'expertise.

Sur l'article 700 du Nouveau Code

de Procédure Civile

. —_y
page douzieme {ﬂn






G 43

e s e e

—— . r e N Fewew
X 2 ‘ [ ! ¥ et
l RoATRIY S i

AUDIENCE DU En toute équité, il sera alloué

21 JANV. 93 aux sociétés demanderesses la somme de
15 000 F

3¢ CHAMBRE

2& SECTION
II - SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA

Ne & SUITE

SOCIETE STOCKVIS

La Société STOCKVIS savait depuis
le 29 octobre 1988 que KIMBERLY CLARK
CORPORATION entendait conserver le con-
trole de la distribution de ses produits
qu'elle avait confiés a KIMBERLY CLARK
SOPALIN.

ElLle a pris un risque en continuant
la commercialisation.

£lle ne saurait dés lors se voir
garantir des conséquences de son impru-
dence audacieuse.

Son recours en garantie sera rejeté
ainsi que sa demande du chef de l'arti-
cle 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,

Dit que la Société SEEG , Societé
d'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS
GRUNY en important, offrant a la vente
et vendant des produits brevetés de la
Socidté KIMBERLY CLARK CORPORATION sans
son autorisation ont commis des actes
de contrefagon du brevet 78 29 526 dont
.cette . Société est propriétaire.

La Société STOCKVIS en détenant

en vsue de la vente, en offrant en vente

. et vendant des produits brevetés de la
Société KIMBERLY CLARK CORPOQORATION, sans
son autorisation, en toute connaissance
de cause a partir du 29 octobre 1988, a
commis des actes de contrefagon du brevet
78 29 S26 dont cette société est titulaire.
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Dit que les Sociétés SEEG et -~
STOCKVIS- en commercialisant lesdits produits-
sous la marque "KIMTEX" sans l'autorisation _
de la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION ont
commis des actes de contrefagon de la marque
n® 1 583 989 et d'usage de la marque contre-
faite dont elle est titulaire. ’ :

En conséquence,

Interdit aux Sociétés SEEG et

.STOCKVIS—ia poursuite de tels agissements dans

le délai de quinze jours a compter de la signi-

- fication du présent jugement et,passé ce délai,
- sous astreinte de 1 000 F par infraction cons-

tatée.

Déclare irrecevable la demande en

.contrefagon du brevet ,de la Société KIMBERLY

CLARK SOPALIN.

Avant dire droit sur le préjudice
de KIMBERLY CLARK CORPORATION consécutif
4 la contrefagon du brevet,

Désigne

Monsieur GUILGUET
14 avenue de Breteuill
PARIS (7@

en qualité d'expert avec mission

d'entendre les parties en leurs d¢i-
res y répondre,

se faire communiquer tous docu-
ments utiles,

donner au Tribunal tous éléments

d'information permettant d'apprécier le pré-
judice de la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION

du fait des actes de contrefagon.

Condamne in solidum les Sociétés
SEEG et STOCKVIS a3 verser a la Société KIMBERLY
CORPORATION une provision de 50 000 F (CINQUAN-
TE MILLE FRANCS).

Dit que l'expert devra déposer son
rapport avant le 30 octobre 1993.
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Dit que laws Sociéiés KIMBERLY CLARK
devrdrk consigner au Greffe de ce Tribunal
la somme de 15 000 F (QUINZE MILLE FRANCS)
a valoir sur les honoraires de l'expert avant
le ler mars 1993.

Dit qu'a défaut lez mission de 1'ex-
pert sera caduque.

Renvoie & l'audience de la mise en
é¢tat de Madame TARDO DINO dg 5 - mars 1993
pour vérification de la consignation.

Ordonne l'exécution provisoire de
ces chefs de jugement.

Condamne in solidum les Socigtés

SEEG et STOCKVIS a verser 4 la Sociéiéd
KEMBERLY CLARK CORPORATION la somme de

30 000 F (TRENTE MILLE FRANCS) et & la
Société KIMBERLY CLARK SOPALIN celle de

50 000 F (CINQUANTE MILLE FRANCS) de domma-
ges intéréts en réparation de l'atteinte 2
leurs droits respectifs sur la marque.

Condamnae in solidum la Société
SEEG et STOCKVIS & verser sux Sociétés
KIMBERLY la somme de 15 000F (QUINZE
MILLE FRANCS) en vertu de ltarticle 700 du
Nouveau Code de .Procédure Civile. ’

Autorise les Sociétés KIMBERLY
CLARK CORPORATION et SOPALIN & faire publier
dans trols journaux ou revues de leur choix
par extraits ou en entier,le dispositif du
présent jugement aux frais in solidum des
Sociédtés SEEG et STOCKVIS le colt total hors
taxe des insertions ne pouvant dépascser z la
charge de ces Sociétés la somme de 36 00C F
(TRENTE SIX MILLE FRANCS).

COndamne in solidum les Sociétés
SEEG et STOCKVIS aux dépens avec pour Me
MATHELY, le bénéfice de l'article 69% du
Nouveau Cdde de Procédure Civile.

FAIT ET JUGE A PARIS, le 21

JANVIER 1993 - 3& CHAMBRE - 2¢& SECTION
LE GRERFIER LE PRESIDENT

i
Approuvé :gmots rayés nuls

ﬂfrenv01\en marge
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