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I-LES FAITS

- 23 janvier 1978

- 31 aout 1983

8 novembre 1991

- 3 décembre 1991

-4 mars 1992

- 22 janvier 1993

-9 novembre 1993

La Société britannique 1.C.I. (I.C.I) dépose le brevet frangais n.78-
10831 relatif a de "nouveaux dérivés de cyclopropane” et leur
"application comme insecticide".

[.C.I. dépose le brevet européen désignant la France n.0.106.469,
relatif & un “produit insecticide et sa préparation”.

I.C.1. fabrique au Royaume Uni et vend le produit breveté a ses
filiales du Maroc et de Turquie.

US TURKEY vend le produit breveté a un grossiste turc.

Le grossiste turc vend le produit breveté a la société allemande
CHEMBICO.

CHEMBICO vend en Allemagne le produit breveté a la Société
frangaise PHYTERON.

PHYTERON INTERNATIONAL (PHYTERON) distribue en France
le produit breveté.

I.C.I. fait pratiquer des saisies-contrefagon dans les locaux de
PHYTERON.

LC.I assigne PHYTERON et CHEMBICO en contrefacon

. de brevets,
. de marque.

PHYTERON et CHEMBICQ . répliquent par voie de défense au fond
invoquant I'€puisement communautaire du droit de brevet de I.C.1. et
demandent que soit posée a ce propos une question préjudicielle a la
CJCE,

. contestent 1'élément matériel de la
contrefagon.

CHEMBICO réplique par voie de défense au fond en rappelant le
consentement de I.C.1. a la revenie par la Société 1.C.I. TURKEY au
grossiste turc des produits litigieux.

PHYTERON formule une nouvelle demande de question a poser a la
CICE.

Le Tribunal de grande instance de Paris

rejette la demande de question préjudicielle a porter devant la CJCE
Learte la défense de PHYTERON et CHEMBICO tenant a
I'épuisement communautaire du droit de brevet de 1.C.1.

.ordonne une mesure d'expertise sur la contrefagon de brevet.

fait droit & la demande en contrefagon de marque formulée par I.C.1,
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PREMIER PROBLEME

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Les demandeurs a 1'épuisement du droit (PHYTERON et CHEMBICO)

prétendent que la vente en Grande Bretagne par 1.C.I. du produit litigieux a sa filiale turque
L.C.ITURKEY ¢puise le droit de brevet de I.C.1. sur le territoire européen, en France notamment.

b) Le défendeur a 1'€puisement du droit (I.CI.)

prétend que la vente en Grande Bretagne par 1.C.I. du produit litigieux a sa filiale turque
LCI. TURKEY n'épuise pas le droit de brevet de I.C.I. sur le territoire européen, en France
notamment.

2°) Enoncé du probleme

La vente en Grande Bretagne par I.C.I. du produit litigieux a sa filiale turque I.C.I.
TURKEY ¢épuise-t-elle le droit de brevet de I.C.I. sur le territoire européen, en France notamment 7

B - LA SOLUTION
1°) Enoncé de la solution

(1) "Attendu qu'au regard de la jurisprudence de la CJCE, la dérogation au
principe de la libre circulation des marchandises n'est pas justifiée lorsque le
produit a été mis en circulation sur le marché d'un Etat membre de la CEE, par
le titulaire des droits de propriété industrielle ou avec son consentement,;

(2) Attendu que le produit insecticide de marque Karaté n'a pas été mis en
circulation en Grande Bretagne, cet acte supposant a l'évidence une réelle mise
sur le marché, a la disposition de la clientéle; que la vente par une société mere a
sa filiale ne peut constituer une mise dans le commerce;

Que le produit litigieux a été mis en circulation dans un cas en Turquie, dans
Uautre au Maroc, puis en Allemagne;

(3) Attendu que le droit aux brevets et aux marques de la société 1.C.1. n'est pas
épuisé et est opposable aux défendresses;

... Attendu qu'il est constant que si la commercialisation du produit a lieu dans un
Etat tiers, le titulaire des droits de propriété industrielle peut s'opposer a la libre
important de ce produit dans les Etats membres de la CEE; qu'il convient donc de
rechercher (d'une part) lincidence d'un accord préférentiel entre la CEE, le
Maroc et la Turquie...;

Attendu qu'au sens de la jurisprudence communautaire, les accords douaniers
conclus entre la CEE, le Maroc et la Turquie, bien que supprimant les restrictions
aux échanges n'ont pas la méme finalité que le Traité CEE, que seule cette



finalité, a savoir linstauration d'un marché unique, est de nature a justifier
une atteinte aux droits de propriété industrielle...

2°) Commentaire de la solution

La solution est importante pour I'application des regles de I'épuisement du droit en matiére
de brevets d'invention.

De ce point de vue, l'épuisement communautaire résultant du droit de brevet la
jurisprudence affirmant la primauté sur les propriétés intellectuelles du principe de libre circulation
des marchandises a l'intérieur de I'Union européenne doit étre bien distingué de I'épuisement
interne du droit de brevet par la premiére commercialisation de l'objet fabriqué par le breveté ou
avec son consentement, tel qu'il résulte, aujourd'hui, de l'article L.613-6 CPI :

"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 expres”.

(1) Le jugement rappelle, tout d'abord, qu'il est constant que si la commercialisation du
produit a lieu dans un Etat tiers, le titulaire des droits de propriété industrielle peut
s'opposer a I'importation de ce produit dans les Etats membres de la CEE. C'est la réaffirmation
du principe classique de droit de brevet qui érige en acte de contrefagon l'introduction sur le
territoire de I'Etat couvert par le brevet d'invention d'un objet en provenance de 1'étranger, sans qu'il
soit prété attention au caractere régulier ou irrégulier de sa fabrication sur son territoire d'origine.
Cette regle se trouve appliquée par l'article L.613-3 CPI :

"Sont interdites, a défaut de consentement du propriétaire du brevet :

a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, [l'utilisation ou bien
l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet...

c) l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la
détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet
du brevet”.

Cette regle est, toutefois, battue en breche par le Droit communautaire au titre du principe
de la libre circulation des marchandises sur le Territoire des Etats membres de l'actuelle Union
européenne énoncé, en particulier, par la CJCE dans l'affaire Centrafarm c. Sterling Drug, le 31
octobre 1974 :

"Si un tel obstacle a la libre circulation peut se justifier par des raisons de
protection de la propriété industrielle lorsque cette protection est invoquée contre
un produit en provenance d'un Etat membre ou il n'est pas brevetable et a été
fabriqué par des tiers sans le consentement du titulaire du brevet ainsi que dans
I'hypothése de ['existence de brevets dont les titulaires originaires sont
Juridiquement et économiquement indépendants, en revanche, la dérogation au
principe de la libre circulation des marchandises n'est pas justifiée lorsque le
produit a été écoulé licitement sur le marché de I'Etat méme d'oit il est importé,
par le titulaire ui-méme ou avec son consentement, notamment dans le cas d'un
titulaire de brevet paralléle” (aff. 15/74, Rec. 1974, p.1147 s.).




Le jugement rappelle la régle énoncée par la jurisprudence communautaire :

"Au regard de la jurisprudence de la CJCE, la dérogation au principe de la libre
circulation des marchandises n'est pas justifiée lorsque le produit a été mis en
circulation sur le Marché d'un Etat membre de la CEE par le titulaire des droits
de propriété industrielle ou avec son consentement” (v.B.Castell, L'épuisement
des droits intellectuels, PUF 1990; D.Mainguy, L'épuisement du droit de brevet, a
paraitre 1995).

(2) Le probléme original posé au Tribunal de Paris était, alors, de savoir en premier s'il y
avait “mise en circulation” au sens de la jurisprudence communautaire par le seul fait de la vente
par une société établie sur le territoire de 1'Union européenne au profit de sa filiale établie a
I'extérieur, en l'occurrence la Turquie ou le Maroc. La réponse du jugement est claire :

"La mise en circulation en Grande Bretagne (suppose) a l'évidence une réelle
mise sur le marché, a la disposition de la clientéle; la vente par une société mere
a sa filiale ne peut constituer une mise dans le commerce”.

En conséquence, le fait que les marchandises aient bien été vendues par la société-mere
¢tablie en Grande Bretagne et titulaire des brevets frangais et européens couvrant la France au profit
de ses filiales situées a l'extérieur de la Communauté, en Turquie et au Maroc, ne constituait pas la
"mise en circulation sur le Territoire de la CEE" qui, seule, appelle le succes du principe
communautaire de la libre circulation des marchandises sur les prérogatives issues du brevet,
monopole couvrant un territoire national.

(3) Le second probleme original était, alors, posé de savoir si la mise dans le commerce
avec I'accord du breveté dans un Etat non membre de la CEE mais lié a celle-ci par un accord
douanier préférentiel permettait de faire jouer 1'épuisement communautaire du droit de brevet. A
supposer que la vente par I.C.L-UK a L.C.I. Turquie ne constitue pas, par 'identité des opérateurs,
la mise dans le commerce requise par la jurisprudence de la CJCE, la question se posait, en
revanche, de savoir si la mise dans le commerce en Turquie par la société IL.C.I. Turkey au profit du
grossiste turc ne réalisait pas cet épuisement. La réponse est négative et peut s'autoriser de
l'interprétation étroite de I'exception apportée au droit de brevet :

"Au sens de la jurisprudence communautaire, les accords douaniers conclus entre
la CEE, le Maroc et la Turquie, bien que supprimant les restrictions aux
échanges, n'ont pas la méme finalité que le Traité CEE, que seule cette finalité, a
savoir l'instauration d'un marché unique, est de nature a justifier une atteinte aux
droits de propriété industrielle”.

I1 en résultait que les opérations effectuées sur les produits litigieux par L.C.I. PLS ou I.C.I.
Turkey n'affectaient pas le droit de brevet de I.C.I. sur le territoire frangais et ne permettaient pas
de faire exception a la regle tenant pour acte de contrefagon les actes d'importation non autorisés
par le breveté sur le territoire de réservation, ici le territoire frangais.



DEUXIEME PROBLEME

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur (PHYTERON)

prétendait que I'absence de clause de non-exportation dans le contrat de vente I.C.I. Turkey -
grossiste turc valait consentement de I.C.1. PLS et/ou I.CLI. Turkey a I'exportation en tout lieu des
produits provenant de cette société.

b) Le défendeur (1.C.1.)

prétendait que l'absence de clause de non-exportation dans le contrat de vente I.C.I.Turkey -
grossiste turc ne valait pas consentement de I.C.I. PLS et/ou I.C.I. Turkey a l'exportation en tout
lieu des produits provenant de cette société.

2°) Enoncé du probléme

L'absence de clause de non-exportation dans le contrat de vente I.C.I. PLS et de LC.L
Turkey - grossiste turc valait-elle consentement de I.C.I. PLS et/ou de I.C.I. Turkey & I'exportation
en tout lieu des produits provenant de cette société ?

B - LA SOLUTION
1°) Enoncé de la solution

"Qu'il n'est pas démontré que l'écoulement du produit sur le marché allemand
a été réalisé avec le consentement de la société 1.C.1. ou de la société 1.C.I.
Turky, la société Chembico s'étant approvisionnée aupreés d'un tiers; que l'on ne
saurait déduire un consentement tacite de la société 1.C 1. de l'absence de clause
restrictive d'exportation;

On ne peut déduire de la seule absence de clause restreignant l'exportation, le
consentement de la société 1.C.I. PLS aux importations paralléles”.

2°) Commentaire de la solution

Cette solution qui releve du Droit de la distribution, voire de la concurrence et point du
Droit des brevets, doit étre approuvée. Elle est importante.

TROISIEME PROBLEME (Contrefagon de marque)

Le jugement retient la contrefagon de marque au motif "qu'il est établi que les produits bien
que revétus des marques authentiques ont été importés sur le territoire francais sans le
consentement de la société 1.C.1. PLS", qui était le titulaire de la marque couvrant le signe pour le
territoire frangais.

Cette solution est d'importance puisqu'elle retient que la distribution de produits marqués
hors l'autorisation du titulaire de la marque constitue un acte de contrefagon. On sait que le point
fait I'objet de discussions a 'occasion notamment des litiges en matiére de distribution sélective.
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3° CHAMBRE 1° SECTION

JUGEMENT RENDU LE 9 NOVEMBRE 1993

N° du Réle Général DEMANDEUR
91/027836 _~  emeemmeeeo

- La Soci1été IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

Assignation du PLC, Société de droit britannigue ayant
son siege & Imperial Chemical House,

3 DECEMBRE 1991 Millbank, LONDRES SW1P 3JF, Grande
Bretagne;
- La Sociéte 1.C.1. PROTECTION DE

CONTREFACON .

EXPERTISE % L'AGRICULTURE (INTERVENANTE)

PATEMENT D.1

Représentées par

[s]
N 9 Maltre Yves TOURAILLE, Avocat postulant
B.354.
Lxpert P assistée de
M Robert ROSSET 7. L MaTtre Philippe COMBEAU, Avocat plaidant
S0, RUE DE LA Tour D.109.

75016 PARIS
DEFENDEURS

- La Sociéeté PHYTHERON INTERNATIONAL

SARL dont le siége est au Lieudit

“"Le Tertre'" Nouan-le-Fuzelier 41600
S ) LAMOTTE-BEUVRON;

Représentée par

& Maltre TEBOUL, Avocat postulant R.135.
Goniesic assisté de

3 204 },4 L9,

A()J?\L Qﬂ\\ \LQ\\T"O\QUJ\ (\\1/\/ (N\,\LCC) Pl‘c Pmmléfc
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Yualvre PETTITL, Avocet pieircant (PARIS).

m

- La Société CHEMBICO - CHEMISCH-BIOLOGISCHE
FRAPARATE HANDELS Gmbh, Société de droit allemand
dont le siége est Hauptstrasse 13, & Obrigheinm

4 D-4719, République Fédérale d'Allemagne;

Maltre MARCELLIN, Avocat, 0.420.

Magistrats ayant délibéreé
Marie-Gabrielle MAGUEUR, Vice-Président,
Janette CUEFF, Juge,

Marie-Christine AIMAR, Juge;

GREFFILER

Monigue BRINGARD.

DEBATS
A 1'audience du 5 OCTOBRE 1993
tenue publiquement;

JUGEMENT

- prononcé en audience publique
- contradictoire

- susceptible d'appel;

X

La Société de droit britanni=-
que IMPERTAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC est titulaire:

- du Brevet francais numéro 78.10831, déposé le 23
Janvier 1978 sous le titre "Nouveaux dérivés de
cyclopropane, leur procédé de préparation et leur
application comme insecticides', publié le 29 Décenm
bre 1978,

- du brevet européen numéro 0.106.469, demandé

le 31 Aolt 1983 et publié le 14 Janvier 1987 sous
le titre "Prodult insectiside et sa préparation',

- de la marque KARATE, déposée le 22 Mars 1982
enregistrée sous le numéro 1.199.223 pour dési-
gner des 1nsectisides, fongicides et herbicides,

17 Avri1l 1986 en-
298 pour désigner
ct

- de la marque 1C1, cé;
registrée sous le nume
notamment des preparatl
des et fongicides,

isides, herbici-

page deuxiéme
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- de la marque semi-figurative 1Cl, déposée le

23 0Ctobre 1987, enregistrée sous le numéro 1.4317.
858, pour désigner notamment des prodults pour

la destruction des animaux nulsibles, des fongi-
cides et des herbicides.

Autorisée par ordonnance du 8 No-
vembre 1991, la Société IMPERIAL CHEMICAL
INDUSTRIES PLC dite IC1 a fait pratiquer les 18
et 19 Novembre sulvant des saisies contrefagon
dans les locaux de la Société PHYTERON
INTERNATIONAL et de la Société VAL D'OISE AGRICOLE
Puis au vu des renseignements ainsi recueillis,
elle a, par actes du 3 Décembre 1991, assigné la
Société PHYTERON INTERNATIONAL et la Société de
droit allemand CHEMBICO-CHEMISCH BIOLOGISCHE
PRAPARATE HANDELS en contrefagon des revendica-
tions 1 a 4, 6 et 7, 10 3 13, 21, 22, 24 et 25
du brevet frangais, 1 a 8 du brevet européen et
en contrefacon et usage 1llicite des 3 marques
dont elle est titulaire.

Elle a socllicité les mesures d'in-
terdiction et de publication habituelles ainsi
que l'allocation d'une somme de 100.000 F a titre
de provision a valoir sur les dommages-intéréts
qul seront déterminés par expertise et celle de
100.000 F sur le fondement de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec
exécutlion provisoire,

Invoquant 1'épuisement des droits
de brevets et de marques de la Société ICIl, la
Société PHYTERON INTERNATIONAL a, dans des écri-
tures signifiées le 4 Mars 1992, conclu au rejet
de la demande. Puis le 4 Mail 1992, faisant valoir
que la Société ICl n'a invoqué ses drolts de pro-
priété industrielle que pour renforcer sa position
dominante et assurer son contrdole du marché euro-
péen sur le prodult KARATE, en infraction aux
dispositions des articles 85 et 86 du Traité de
Rome, elle a demandé au Tribunal de renvoyer 1la
cause & l'interprétation de la Cour de Justice
des communautés européennes sous la forme de la
question préjudicielle suivante

Le titulaire d'un brevet ou d'une marque déposée

en France, dont le produit est fabriqué en Grande-
Bretagne, sous brevet frangals et eurcpéen, peut-
11 faire obstacle 3 1l'importation paralléle et

3 la libre circulation en France du produit authen-
tique et original fabriqué en Grande Bretagne,
réguliérement acheté en Allemagne, par une socié-
té frangaise, a une société allemande, puils redis-
tribué en France par cette Société frangaise

- alors qu'il est établi que le mécanisme commer-
clal mis en place par la Société 1.C.1., titulai-

re du brevet, est uniquement le résultat d'une
position dominante et a pour seul but d'apporter

des restrictions déguisées, d'empécher toute concur-
rence et d'imposer, dans le territoire de la C.E.E.

TROISIEME



et hors le territoire ce e C.E.E., une politique Z%
de prix exorbitants, contraire aux 1ntéréts du

commerce et des consommateurs, d'imposer un cloi-

sonnement, tous procédés contraires & la libre

concurrence, en sorte que les dispositions du

Traité de Rome sont délibérément contournées;

- alors qu'i1l apparalt que le mécanisme commercial
et les pratiques utilisées par le titulaire britan-
nique de marques frangaises, de brevets frangais

et européen, ayant une position dominanke, ont

pour but d'interdire de facto toute pénétration

du produit original lui-méme, fabriqué en Grande
Bretagne, sur le territoire de la Communauté Eco-
nomique Européenne, et plus particuliérement sur

la France; '

- alors que ce produit a été auparavant rendu

de libre pratique communautaire en Allemagne,
importé d'Allemagne, sans que le produit original
ait subl aucune modification 7

- alors que les droilts du breveté et du titulaire
des marques se trouvent épulseés.

Le 11 Mai1 1992, la Soc1été 1Cl PLC
et la SO0ciété 1CI PROTECTION DE L'AGRICULTURE,
qul est intervenue dans l'instance, ont réfuté
les moyens de la Sociéte PHYTHERON. Et ajoutant
3 l'acte 1ntroductif d'instance, la Société ICI
PROTECTION DE L'AGRICULTURE a demandé de dire que
la Société PHYTHERON a commis des actes de con-
currence déloyale ct de lui alloucer de ce chef
la somme de 500.000 F 3 titre de Provision;

La Société CHEMBICO, se fondant
sur l'épuisement des drolts de brevets et des
droits de marque de la Société 1C1 a conclu- au
rejet de la demande, tout en relevant qu'elle n'a
ni modifié, ni altéré les étiquettes d'origine
apposées par la Société I1CIl sur les produlits 1i-
tigleux. A titre subsidiaire, elle a demandé de
dire que le consentement de 'a Société 1Cl a la
revente par la Soci1été IC1l TURKEY au grossiste
turc des produlits litiglieux et sa responsabilité
dans 1'importation paralléle s'opposent & la re-
connalssance d'un caractere fautif aux failts d'im-
portation et de vente -incriminés. Par ailleurs,
elle a sollicité 1'allocation d'une somme de
500.000 F & titre de dommages-intéréts pour pro-
cédure abusive, celle de 50.000 F sur le fonde-
ment de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile ainsi que la publication du jugement & 1in-
tervenir.

Le 4 Janvier 1993, les demanderes-
ses se sont opposées au renvol de la cause a 1'in-
terprétation de la Cour de Justice des Communautés
Européennes, sous la forme d'une question préju-
di

R
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Dans des écritures notifiees le
22 Janvier 1993, la Société PHYTHERON INTERNATIONA
«a fait valoir que la Societe ICl ne rapporte pas

la preuve que le produit incriminé entre dans

ies revendications des deux brevets opposés. Par
atlleurs, elle a demandé de constater que le ti-
tulaire du brevet et des marques, la Sociétée I1CI
PLC ne pouvait interdire l'importation du produit
protégé, apres sa mise dans le commerce en Grande-
Bretagne, sans réaliser de fait un 1solement et

un cloisonnement des marchés nationaux a l'inté-
rieur de la C.E.E. et ce, en infraction a l'ar-
ticle 30 du Traité de Rome. Subsidiairement, elle
a demandé de renvoyer la cause 3 l'interprétation
de la Cour de Justice des Communautés Européennes, ,
sous forme de deux nouvelles questiorfs préjudi-
clelles ainsi formulées

1°) Les dispositions du Traité instituant la C.E.E.
et notamment celles sur la libre circulation des
marchandises, dont les articles 30 et 36, doivent-
elles €tre interprétées en ce sens Qque serait
incompatible avec ces dispositions l'exercice

de ses droits pas un titulaire de brevets et de
marques dans (tous) les Etats membres, pour em-
pécher 1'importation et la commercialisation dans
un Etat membre, de prodults que, dans un autre

Etat membre, 11 a fabriqués selon les enselgne-
ments des brevets et a revétus des marques et

qu'il a vendus dans cet Etat membre, 3 un tiers,

3 destination d'un pays tiers, la livraison ayant
lieu sur un navire dans un port du méme Etat mem-
bre et les produits étant effectivement importés
dans le pays tiers avant d'€tre réexportés dans

la Communauteée 7

La réeponse & la question est-elle différente si
la vente a été conclue, non avec des tiers mais
avec une société filiale du titulaire et consti-
tuée selon le droit du pays tiers ou les produilts
sont effectivement importés avant d'8tre réexpor-
tés vers un second Etat membre ?

2°) Les dispositions du Traité, instituant la
C.E.E. et rotamment celles sur la libre circula-
tion des marchandises, dont les articles 30 et
36, doivent-elles etre interprétées en ce sens
que serait incompatible avec ces dispositions,
dans une situatlion telle que décrite cil-dessus,

l'exercice de ses drolts par un titulalire de bre-
vets et de marques dans (tous) les Etats membres,
pour empécher 1'importation et la commercialisa-
tion dans un Etat membre, de prodults que, dans

un autre Etat membre, 1l a fabriqués selon les
enseignements des brevets et a revétus des mar-
ques et qu'll a vendus 3 destination d'un pays
tiers ou gu'il a mis dans le commerce dans un pays
tiers, ayant conclu un accord préférentiel avec

la C.E.E. d'ou 11 résulte 1'absence de droits de
douane & l'entrée des prodults dans ce pays tilers
et au retour de ces produits dans: la Communauté, Jjﬁ

alors en outre que sont différents d'un Etat mem-
page CINQUIEME



bre 3 un autre les prix des produits authentiques C:
portégés par les marques et brevets en cause et,

au surplus, que le prix de ces produits dans le

pays tiers est différent ce ceux pratiqués dans

les Etats membres ?

Le 5 Mars 1993, les Sociétés 1C1
PLC et ICl PROTECTION OE L'AGRICULTURE ont répon-
du aux objections de la Société PHYTHERON sur 1a
contrefacon en falisant valoir que le produit
"KARATE" est couvert par les revendications 1,
2, 6, 7, 10, 11, 12, 21, 22, 24 et 25 du brevet
frangais 78.01831 et par les revendications 4 3
6 du brevet européen 106.469. Elles se sont oppo-
sées au renvol de la cause 3 l'interpréetation de
la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Par conclusions notifiées le
8 Mars 1993, la Société CHEMBICO a contesté 1la
contrefagon des brevets.

Dans des écritures signifiées le
217 Avril 1993, la Société PHYTHERON INTERNATIONAL
a, a8 titre subsidiaire, sollicité une mesure d'ex-
pertise sur la contrefacon de brevets et répondent
aux arguments des Sociétés I1CI1 sur le mal fondé
des questions préjudicielles, elle a réitéré sa
demande de renvol devant la Cour de Justice des
Communautés Européennes.

Attendu qu'1ll n'est pas conteste
que les flacons salisis contiennent le produit
insectiside authentique fabriqué er marqué en
Grande-Bretagne par la Sociéte 1.C.1. PLC:

Que les produits litigieux
ont étée importés et offerts en vente sur le terri-
toire frangais & partir de provenances différents;
que partie des produits fabriqués par la Société
1.C.1. PLC ont été exportés par elle au MAROC
3 la Société de droit marocain MARBAR qui les
a vendus 3 un de ses clients, la Soct®té NABAT
CHAQUIA, quil les a revendus & la Société PHYTHERON
INTERNATIONAL,; qu'une autre partie des produilts
a été vendue par 1.C.1. PLC & sa filiale 1CI
TURKEY; gqu'un grossiste turc a acquis les pro-
dults de la Société ICl TURKEY pour les revendre
3 la Société de droit allemand CHEMBICO qui a
elie-meme approvisionné la Société PHYTHERON:

- Sur l'épuisement du droit aux brevets et aux
marques

. Attendu gqu'il convient de donner
acte 3 la société PHYTHERON INTERNATIONAL de ce

91
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qu'elle renonce a8 la premiére question préjudi—
cielle, formulée dans ses conclusions du 4 Mai
1992;

Attendu que se fondant sur
le principe de la libre circulation des marchandi-
ses 3 l'intérieur de la CEE, les Sociétés PHYTHERON
INTERNATIONAL et CHEMBICO soutiennent que les
droits de la Société 1C1l sur ses brevets et marques
se trouvent épuisés; qu'elles font valoir, en )
premier lieu, que le produit importeé par'la Sociéte
PHYTHERON, ''en libre pratique communautaire'', )
est le produit authentique fabriqué par la Societé
1C1 PLC, en Grande-Bretagne, et que la vente sur
ce territoire du produit litigieux par la demande-
resse constitue une mise dans le commerce dans
un territoire de la CEE, au sens de la jurispru-
dence de la Cour de Justice des Communautés Euro-
péennes;

Attendu qu'au regard de la juris-
prudence de la Cour de Justice des Communautés
Européennes, la dérogation au principe de la libre
circulation des marchandises n'est pas justifiée
lorsque le produilt a été mis en circulation sur
le marche d'un état membre de la CEE, par le ti-
tulaire des droits de propriété industrielle ou
avec son consentement,; '

Mals attendu que le produit insec-
tiside de marque "KARATE" n'a pas été mis en cir-
culation en Grande-Bretagne, cet~-acte supposant
3 1'évidence une réelle mise sur le marché, a la
disposition de la clientéle; que la vente par une
société mere a sa filiale ne peut constituer une
mise dans le commerce; que le produit litigieux
a eté mis en circulation dans un cas en TURQUILE,
dans l'autre au MAROC, puis en ALLEMAGNE; qu'il
n'est pas démontré que l'écoulement du produit
sur le marché allemand a été réalisé avec le con-
sentement de la Société ICI PLC ou de la Société
ICT TURKEY, la Société CHEMBICO s'étant approvi=-
sionnée auprés d'un tiers; que l'on ne saurait
déduire un consentement tacite de la Société I1CI
de 1'absence de clause restrictive d'exportation;

Attendu qu'il convient de relever
que les juges allemands, saisis d'une action de
la SOcieté IC1 contre la Societé CHEMBICO, ont
condamné les iImportations en retenant que le pro-
duit avait été mis en circulation en TURQUIE et
non en GRANDE-BRETAGNE, comme le soutenalt cette
derniere;

Attendu qu'il en résulte, sans
qu'il solt nécessaire de soumettre la seconde
question préjudicielle a la Cour de Justice des
Communautés Européennes, que les produlits liti-
gieux n'ont pas fait l'objet d'une mise en circu-
lation licite sur le territoire d'un état membre
de la CEE;
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Atterncu que la Sociéte
PHYTHERON INTERMNATLONAL soutient, en second lieu,
que la Cour de Justice des Communautés Européennes
n'a pas eu a se prononcer a ce jour '"sur la défi-
nition de la mise sur le marché, en cas de vente
par le titulaire d'une marque, an &85 de weake
Ay e bredoare ddmoxe maxgpe, d'un prodult &
l'intérieur du marché commun, a destination d'un
tiers situé hors du marché commun, alors qu'il
ex1ste entre ces pays des accords préférentiels
et un cloisonnement du marché commun instauré
par le titulaire du droit de brevet et de marque
ainsl qu'en témoigne l'exlstence de prix diffé-
rents, pour le prodult concerné en FRANCE, en
ALLEMAGNE et en BELGIQUE;"

Attendu qu'il est constant
que si la commercialisation du produit a lieu
dans un état tiers, le titulaire des droits de
propriété industrielle peut s'opposer a la libre
importation de ce prodult dans les états membres
de la CEE; qu'il convient donc de rechercher,
d'une part, l'incidence d'un accord préférentiel
entre la CEE, le MAROC et la TURQUIE, d'autre
part, l'incidence des différences de prix du pro-
duit KARATE entre les états tiers et les états
membres ainsi que d'un état membre a 1'autre;

Attendu qu'au sens de la juris-
prudence communautaire, les accords douaniers -
conclus entre la CEE, le MAROC et la TURQUIE,bien
que supprimant les restrictions aux échanges,

n‘ont pas la méme finalité que le traité CEE;

que seule cette finalité, & savoir l'instauration
d'un marché unique, est de nature & justifier

une attelinte aux droits de propriété industrielle;

Attendu que les divergences
de prix invoquées, qui résultent des mécanismes
du marché n'ont aucune incidence sur l'application
des articles 30 et 36 du Traité de ROME, comme
1'a déci1dé la Cour de Justice des Communautés
Européennes dans une espéce voisine;

Attenou gqu'ill n'y a pas lieu, en
conséquence, de renvoyer la cause a l'interpréta-
tion de la Cour de Justice des Communautés Euro-
peennes

Attenou que, Talsant grief & 1la
Soci1été 1C1 d'avoir consentil la revente des pro-
duits litigleux par sa filiale & un grossiste
turc, sans restriction & l'exportation, la Société
CHEMBICO soutient que les faits d'importation et
de revente ne saurailent revetir un caractere fau-

tif _
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: Mals attendu qu'il a été vu préce-
demment que l'on ne peut déduire de la seule
absence de clause restreignant l'exportation, le
consentement de la Société 1C1 PLS aux importa-
tions paralléles;

Que ce grief sera donc rejeteé;

Attendu que le drolt aux brevets
et aux marques de la Sociétée ICI PLC n'est pas
épuisé et est opposable aux défenderesses;

- Sur la contrefagon des brevets

Attendu que les Sociétées PHYTHERON
INTERNATIONAL et CHEMBICO contestent les failts
de contrefagon qui leur sont reprochés au motif
que la Société I1CI1 PLC ne démontre pas l'identité
entre la composition précise du produit "KARATE"
et les revendications du brevet; que la Socieéeté
PHYTHERON soutient notamment que les deux brevets
sont antinomiques pour le produit litigieux dés
lors que ce produit ne peut €tre qu'un composeé
1ssu solt du brevet frangals, solt du brevet euro-
péen; qu'a titre subsidiaire, les défenderesses
sollicitent une mesure d'expertise;

Attendu que la comparaison
des composants, mentionnés sur les étiquettes
des prodults salsis, aux revendications 3 laquelle
s'est livrée la Société 1Cl1 PLC ne permet pas
au Tribunal, en l'absence d'expertise chimique,
de déterminer si la composition du produit marqué
"KARATE" est couverte par les revendications des
deux brevets; qu'il y a donc lieu de recourir
3 une mesure d'instruction;

- Sur la contrefacgon des marques

o

Attendu que pour s'opposer
a la demande, la Société PHYTHERON INTERNATIONAL
falt valoir qu'elle n'a falt que commercialiser
un prodult revétu de sa marque authentique en
se bornant & traduire les précautions d'usage
conformément a la réglementation des produits
phytosanitaires;

Que la Société CHEMBICO fait
observer qu'elle n'a ni modifié, ni altéré les
étiquettes d'origine apposées par la Société 1CI1;

Mals attendu qu'il est établi
que les prodults bien que revétus des marques
authentiques ont été importés sur le territoire
frangals sans le consentement de la Sociéte I1CI1

PLC,;
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Attendu cu'ill résulte de l'exa- [{)
men des prodults saisis gque 13 Société PHYTHERON
INTERNATIONAL a, sans l'autorisation de la Socieéeté
1C1, fait figurer sur la partie inférieure de
l'étiquette la mention "impcrté par PHYTHERON":

Qu'en apposant sur les produilts
une étiquette 3 son nom portant la marque "KARATE"
et en commercialisant ces produits sur le terri-
tolire frangals, la Société PHYTHERON INTERNATIONAL
a commis des actes de contrefacon de marques;

- Sur la concurrence déloyale

Attendu que la Société iCl1
PROTECTION DE L'AGRICULTURE reproche a la Socieété
PHYTHERON d'avoir fait apparaltre sur 1'étiquette
en francals apposée sur les produits litigieux
la mention "Autorisation de vente N° 85 005 564"
dont elle est la seule bénéficiaire;

Attendu que la Sociéte PHYTHERON
INTERNATIONAL réplique que depuis l'arrété du ler
Décembre 1987 le numéro d'homologation est atta-
ché au prodult et n'appartient pas au détenteur
de la marque;

Attendu que ce numéro est l'un des
éléments composant l'étiquetage qul doit figurer
sur toutes les substances et préparations toxiques;

Que la Société I1C1 PROTECTION DE
L'AGRICULTURE ne démontre pas qu'elle est la seule
bénéficialire de ce numéro d'homologation; qu'en
tout état de cause, dés lors que ce numéro a3 été
apposé sur le prodult authentique, la Société I1C1
ne rapporte pas la preuve que l'utilisation de
ce numéro par la Société PHYTHERON luil a causé
un préjudice; qu'elle sera donc déboutée de son
action en concurrence déloyale;

- Sur les mesures réparatrices

Attendu que les éléments de la cau-
se permettent de fixer 3 la somme de 100.000 F
le préjudice subil par la Société ICI PLC du fait
de l'atteinte portée 3 ses marques;

Attendu qu'il convient de faire
drolt aux mesures d'interdiction et de publication
dans les termes qul seront précisés au dispositif;

Attendu que 1l'exécution provi-
saire est nécessalre du chef des mesures d'inter-
A

diction et expertise;

T M
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Attendu que 1'équité commande H
d'allouer 3 la Société 1CI1 PLC la somme de 30.000 F
cor le fondement de 1'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile;

Attendu que la Societe CHEMBICO
ayant succombé doit €tre déboutée de Ta demande
reconventionnelle;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Dit n'y avoilr lieu & renvoli
de la cause devant la Cour de Justice des Commu~
nautés Européennes, par application des disposi-
tions de l'article 177 du Traité de ROME, sous
la forme de questions préjudicielles;

Dit que les droits de propriété
industrielle dont est titulaire la Société de (
droit britannique IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES -

I1C1 PLC sont opposables & 1la Société PHYTHERON
INTERNATIONAL et & la SOciété CHEMBICO Gmbh;

Dit que les Sociétés PHYTHERON
INTERNATIONAL et CHEMBICO Gmbh ont commis des
actes de contrefacon des marques 1.199.223,
1.367.298 et 1.431.858 dont 1la Société ICT PLC
est propriétaire;

Vu la demande de consultation
conformément au décret du 10 Juin 1965,

Ordonne une mesure, d'experti-
se, commet pour y procéder

+

Le Professeur Monsieur Robert ROSSET
Vsl 50, rue de la Tour
75016 PARIS
Tél. 45.35.28.66.

avec mission

1°) d'analyser la composition du produit portant
la marque KARATE, contenu dans les flacons s3aisis,

2°) de dire si cette composition constitue 13 mise
en oeuvre des revendications 1, 2, 3, 6, 7, 10,
11, 21, 22, 24 et 25 du Brevet frangais 78.01831
et des revendications 4 3 6 du brevet européen
106.459,

?O} dans l'affirmative, de donner au Tribunal tous
elements de nature 3 1lui permettre de se prononcer
sur la contrefagon reprochée;

Dit que la Société ICI PLC devra
consigner au service du Contrdle des Expertises,
avant le 15 Janvier 1994, une provision de QUINZE

MILLE FRANCS (15.000 F) & valoir sur les honorai-
page res de 1l'expert; % F{ f@
ONZIEME } T



aproyyé

proupe

—

En mar

page

g
5

'y
g

Dit que 1'expert devra déposer son
rapport au méme service avant le 15 Juillet 1994;

—~N
\

Déboute 1a Société 1CI1 PROTECTION
DE L'AGRICULTURE de sa demande;

Condamne 1n solidum la Société
PHYTHERON INTERNATIONAL et la Société CHEMBICO
Gmbh a payer a la Société I1CI PLC la somme de
CENT MILLE FRANCS (1700.000 F) a titre de dommages-
intéréts pour atteinte 3 ses marques;

. Interdit a la Société PHYTHERON
INTERNATIONAL et & la Société CHEMBICO Gmbh de
faire usage en FRANCE, sous quelque forme et de
quelque maniére que ce solt des marques "KARATE"
et "1C1" sous astreinte de MILLE FRANCS (1.000 F)
par infraction constatée, passé un délai de 8
cenre X compter de la signification du présent
jugement ; : . AR

Ordonne la publication du pré-
sent jugement dans trols journaux OuU revues au
choix de la demanderesse et aux frais des défende-
resses, sans que ceux-Cl puissent excéder 1la somme
de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 F);

-

‘ Ordonne l'exécution provisoire
du chef des mesures d'interdiction et d'expertise;

Déboute la Société CHEMBICO
de sa demande reconventionnelle;

Condamne 1n solidum la Societé
PHYTHERON INTERNATIONAL et la Société CHEMBICO
Gmbh & payer a la Société ICI PL la somme de
TRENTE MILLE FRANCS (30.000 F) sur le fondement
de l1'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile;

Renvoie ta procédure a l'au-
dience de Mise en Etat du 74 Février 1994 pour
verifier si la consignation a été effectuée;

Réserve les dépens;

Fait et jugé 3 PARLS, LE 9

NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE./.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

1/4/"\/ \ ; o »
./':)Lw qd ,3/11 //U(,/.)/»?D r’f Mo LLLLU )

QOUZIEME €7 DERNIERE



