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I - LES FAITS

2

- 1981 La société MACHINES DE TRIAGES ET DE BROYAGES (MTB)
dépose une demande de brevet français n.81-16.526.

La société POMPES MORET (POMPES MORET) fabrique et la
société COMPTOIRS INDUSTRIELS DES METAUX ET
PLASTIQUES (CIMP) commercialise des produits suspects.

- 17 mars 1993 MTB fait procéder à une saisie-contrefaçon auprès de CIMP, les
parties convenant de confier les pièces à l'expert Ph. Guilguet pour tri
des informations utiles et inutiles à la preuve de l'exploitation suspecte
de contrefaçon.

Mr. GUILGUET classe les documents saisis en quatre groupes,
(enveloppes) : A, B, C et D.

ler juin 1993 MTB assigne CIMP . en contrefaçon,
. en concurrence déloyale par copie servile.

MTB demande en référé la communication de pièces saisies chez
CIMP et retournées par l'expert à un huissier pour mise provisoire au
secret.

26 mai 1995 TOI Paris fait droit à la demande et ordonne la communication et la
mise au débat judiciaire des pièces "B" en application de l'article
L.615-5 CPI :
"Le propriétaire d'une demande de brevet ou le propriétaire d'une
demande de certificat 'utilité, ou le propriétaire d'un brevet ou d'un
certificat d'utilité, a la possibilité de faire la preuve par tous moyens
de la contrefaçon dont il se prétend victime.
Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du
président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon
présumée, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la
description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou
procédés prétendus contrefaits. L'ordonnance est exécutoire par
provision. Elle peut être subordonnée à une consignation par le
requérant. Dans la même ordonnance, le président du Tribunal peut
autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue
d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
Le même droit est ouvert au concessionnaire d'un droit exclusif
d'exploitation sous la condition prévue au deuxième alinéa de l'article
L.615-2, au titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire
ou d'une licence d'office visées aux articles L.613-10, L.613-11,
L.613-15, L.613-17 et L.6I3-19. A défaut par le requérant de s'être
pourvu devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie sera
nulle de plein droit, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts".



A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

Le demandeur à la communication (MTB)

prétend que les documents dont il requiert la communication mLdes_ jioribo,
susceptibles d'être saisis au titre de l'article L.615-5 CPI.

Le défendeur à la communication (POMPES MORET)

prétend que les documents dont MTB requiert la communication ne sont u4s
susceptibles d'être saisis au titre de l'article L.615-5 CPI.

2°) Enoncé du problème

Lrs documents dont MTB requiert la communication _o_:_it-il_d_e_a_dents sue.:01
d'être saisis au titre de l'article L.615-5 CPI ?

B - LA SOLUTION

"Il sera observé liminairernent, et comme l'expert l'a à juste titre indiqué dans
son rappel, en réponse aux interprétations divergentes des parties, qu'il r,,Nient
au Tribunal, en l'espèce au stade de la mise en état, d'apprécier, notamment en
fonction des règles de la saisie contrefaçon et de l'objet du litige, les
documents et pièces à communiquer".

10) Enoncé de la solution

(a) De l'objectif de la saisie :

(1) Etablir l'acte d'exploitation qualifiable d'acte de contrefaçon

- "En ce qui concerne le caractère confidentiel de ces documents, l'on ne peut
qualifier de confidentiel, dans le cadre d'une instance en contrefaçon de
brevet, un document uniquement parce qu'il n'est pas accessible au public;
En l'espèce, l'ensemble des documents de l'enveloppe "B" concernant les
caractéristiques techniques des appareils argués de contrefaçon plans,
schémas, dessins, notes que MTB a remis à CIMP dans le cadre de leurs
relations contractuelles passées, ne peuvent se voir opposer une exception de
confidentialité, dès lors que leur communication, qui ne dépassera pas le
cercle des parties qui en ont déjà eu connaissance ou qui, par leurs relations,
sont appelées à en avoir connaissance, est nécessaire pour établir les
circonstances (origine) de la contrefaçon".



(2) Etablir le dommage - et, par conséquent, l'indemnité - de contrefaçon :

"Les documents appartenant à l'enveloppe "C" sont d'après l'expert
exclusivement de nature commerciale et concernent les machines PCR 1600 et
1200.
De tels documents, nécessaires pour déterminer la masse contrefaisante, au
besoin après les précautions d'usage pour préserver le secret de certaines
informations n'ont, en revanche, pas à être communiqués au stade de
l'appréciation de la contrefaçon".

(b) De l'utilité de la saisie

"Dès lors que ces documents ne sont pas confidentiels comme il a eté dit, leur
exploitation dans le cadre d'une action dont l'objet principal est la contrefaçon du
brevet, pour établir, aussi, des faits connexes de concurrence déloyale, étroitement
liés à l'objet du brevet, et aux circonstances de sa contrefaçon ne constitue pas un
détournement de la procédure de saisie-contrefaçon, régulièrement initiée pour
établir des faits de contrefaçon sur la base de l'ordonnance du 3 mai 1993.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la Société MTB de communication
des pièces de l'enveloppe B; les documents contenus n'étant pas confidentiels et
renfermant des informations de nature à éclairer tant sur les conditions de la
contrefaçon que sur celles superposées d'une concurrence déloyale, relative aux
pompes objet du brevet".

2°) Commentaire de la solution

- La procédure probatoire de saisie-contrefaçon doit pouvoir atteindre

en un premier temps, toutes les informations susceptibles de participer à
l'établissement des actes susceptibles d'être qualifiés de contrefaçon;

. en un second temps (éventuellement), toutes les informations susceptibles de
participer à l'établissement du dommage né de la contrefaçon.

- La saisie-contrefaçon est un mode de preuve des actes susceptibles d'être qualifiés d'actes
de contrefaçon et n'est pas acceptable dans le contentieux de la concurrence déloyale. Le fait,
toutefois, qu'elle puisse aussi être utilisée pour l'établissement du caractère déloyal des actes de
contrefaçon n'emporte pas le domaine de cette saisie.
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ORDONNANCE Weeettlen ILENDLt LE 26 MAI 1995

DEMANDEUR

LA SOCIETE MACHINES DE TRIAGES
ET DE BROYAGES "MTB" - SA
dont le siège social est
Quartier de la Gare
38460 TREPT

représentée par

Me Jean NOUEi. Avocat - B. 3

et assistée de

Me ROMET, Avocat plaidant

DEFENDEURS

LA SOCIETE COMPTOIR INDUSTRIEL
DES METAUX ET PLASTIQUES (CIMP) SA
dont le siège est
Route de Pierrefonds - 8P 255
MERMONT
60802 CREPY EN VALOIS

Maître SAUVAN
es qualité d'administrateur judiciaire
de la Société CIMP
183 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE
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Maître Jean-Pierre RERNEY
es qualité de représentant
des créanciers de la Société CIMP
7 rue Carnot
60300 SENLIS

représentés 'par

Me Michel-Paul ESCANDE, Avocat -
317

et assistés de.:

Me BONNET avocat plaidant

LA SOCIETE ETABLISSEMENTS
MORET - SA

actuellement POMPES MORET
Chemin des Ponts et Chaussées
02100 SAINT-QUENTIN

LA SOCrETE MORET BOUBIELA
MANUTENTION - SA
dont le siège est
20 bis Boulevard Léon Blum
02100 QAINT-QUENTIN

représentées par

Me Yves TOUTAILLE, Avocat - B. 354

et assistées de

Me GUERLAIN, Avocat plaidant

LA SOCIETE CIMP DEVELOPPEMENT - SA
dont le siège est
ZAC PARIS NORD II
66 rue Vanesses L 1

93420 VILLEPINTE

représentée par

Me Philippe ENJOLRAS, Avocat - M.33



AUDIENCE DU
2 MAI 1995

3è CHAMBRE
2è SECTION

N° 4 SUITE

ORDONNANCE

Contradictoire
Ivo,Susceptible d'appel

Nous, Marie B. TARDO DINO, Juge
de la Mise en Etat,

assistée de

Monique BRINGARD, Greffier.

Le ler juin 1993, la Société
MACHINES DE TRIAGES ET DE BROYAGES, ci-après
MTB41 a assigné la Société COMPTOIR INDUSTRIEL
DES METAUX ET PLASTIQUES, ci-après CIMP, Me
SAUVAN ès qualités d'administrateur judiciaire
et Me Jean-Pierre PERNEY ès qualités de repré-
sentant des créanciers, au redressement judiciai-
re de la Société CIMP, afin de voir juger que
les machines fabriquées par la Société "POMPES
MORET" et vendues par la CIMP contrefont la re-
vendication 1 du brevet 81165.2..0

Elle sollicitait diverses condamna-
tions tant pour des actes de contrefaçon que de
concurrence déloyale, par copie servile.

La Société POMPES MORET ayant, exci-
pé en défense, de l'impossibilité pour MTB, de
se fonder sur des documents non communiqués,
MTB a saisi le juge de la Mise en Etat d'un
incident afin de communication de pièces.

Elle explique que, suite à la sai-
sie contrefaçon du 17 mai 1993, par Me
GROUSELLE, huissier à SAINT-QUENTIN la Société
MORET a introduit un référé afin de désignation
d'un expert en vue de l'examen des documents
saisis.
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Les parties sont convenues de dé-
signer Monsieur GUILGUET avec pour mission,
définie dans deux courriers identiques, d'ex-
traire des documents saisis "les pièces qui,
à ses yeux, contenant des renseignements de
nature confidentielle, ne seraient pas néces-
saires à établir l'existence de la contrefaçon
ou qui ne seraient pas liées à l'objet du bre-
vet n° 81 16526" et" remettre lesdites pièces
à Me GROUSELLE huissier de justice qui les
tiendra au secret ".

Monsieur GUILGUET a ainsi réparti
les documents en quatres enveloppes

: Pièce3et documents nécessaires à établir
l'existence de la contrefaçon ou liés à

l'objet du brevet 81 16 526'.

Cette enveloppe a été aussitôt
transmise au Conseil de MTB.

: Pièces et documents de caractère techni-
que, relatifs aux machines PCR 1600 et 1200,
mais ne concernant pas directement l'agencement
des lames de coupes sur le rotor.

Cette enveloppe a été retournée
à l'huissier à charge pour lui de la conserver,
et,ajoute, l'expert de l'adresser au Tribunal si
ce dernier estime leur examen nécessaire sous
l'angle de la concurrence déloyale.

: Pièces et documents de caractère commer-
cial concernant les machines PCR 1600 et 1200.

Il s'agit essentiellement de bons
de commande et des études de prix.

: Pièces et documents apparaissant devoir
être exclus du débat dans le cadre de l'action
en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Ces deux dernières enveloppes
C et D ont été renvoyées à l'huissier.

MTB demande que soient mis aux
débats

- les documents de l'enveloppe El,

soit
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AUDIENCE DU
26 MAI 1995

3è CHAMBRE
2è SECTION

N° 4 SUITE
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la note du 11 avril 1990, annon-
çant l'arrivée, au siège de la Société MORET,
de la machine MTB destinée à être démontée
pour procéder à un relevé de cotes et de nuan-
ces (folio 25),

29 photographies des pièces dé-
tachées de la machine folios 13 et 17 établis-
sant la méthode de dissection appliquée au bro-
yeur MTB,

les plans, dessins, schémas et
notes que MTB avait confiés à la CIMP en sa
qualité de distributeur et qu'elle a remis à
la Société MORET pour faciliter la copie com-
mandée. Figure parmi ces documents, une note
technique, explicative de la Société MTB à la
CIMP,

l'intégralité des plans que la
Société MORET a réalisés à partir du relevé des
cotes de la machine démontée de MTB,

.4e. le programme de travail RFC 19011
du 13 novembre 1989, les documents de l'envelop-
pe C établissant que CIMP et MORET sont parte-
naires à égalité dans l'opération des broyeurs
type PCR (f° n° 29).

MTB prétend que ces documents ne
sont pas frappés de confidentialité, soit qu'ils
émanent d'elle-même, soit que la confidentiali-
té ne soit invoquée en défense qu'à des fins
frauduleuses pour dissimuler des agissements il-
licites.

Elle sollicite 5 000 F du chef de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Ci-
vile.

La Société POMPES MORET, pour con-
clure au rejet de la demande de MTB, soutient,
qu'une telle demande vise à faire produire des
documents que la Société MTB n'était pas ha-
bilitée à faire saisir dans le cadre de l'or-
donnance du 3 mai 1993 'autorisant la saisie dans
les limites de la requête et de l'article
L 615-5 du Code de là Propriété Intellectuelle.

cinquième
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Selon la Société MORET, ce serait
détourner la procédure de saisie contrefaçon
de son but, que d'utiliser des documents
saisis/dont certains confidentiels,puisque
non accessibles au public/ pour rapporter la
preuve d'autres faits que de contrefaçon.

En effet les documents convoités
n'ont pas trait à l'agèncement des lames sur
le rotor, objet du brevet et ne sont pas
nécessaires pour établir la matérialité de
la contrefaçon.

La Société MORET ajoute que MTB
a déjà été "déboutée" de sa demande par l'ex-
pert et qu'elle ne cherche qu'à remettre en
cause les conclusions de ce dernier, dont la
mission avait pourtant été déterminée à l'a-
miable.

MTB a répliqué pour réfuter les
arguments de la Société MORET, faisant valoir
en substance que l'expert a sélectionné les
documents selon, les critères définis, réservant
l'appréciation ultérieure du Tribunal ; que
l'exception de confidentialité n'est pas fondée
pour les raisons précédemment exposées et que
la Société MORET ne peut obtenir des effets
équivalents à l'annulation de la saisie contre-
façon sans avoir sollicité l'annulation de la
saisie contrefaçon.

Le CIMP, Me SAUVAN et Me PERNEY
s'en rapportant aux écritures de la Société
MORET, ont conclu au débouté de la demande de
MTB.

A l'audience, leur Conseil a fait
obseliver que l'étendue des pièces à communiquer
devait s'apprécier plus restrictivement tant
qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'égard
des prétendus contrefacteurs, qui n'ont pas été
entendus sur leur responsabilité.

DISCUSSION

Il sera observé liminairement, et
comme l'expert l'a à juste titre indiqué dans
son rapport, en réponse aux interprétations

sixième
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divergentes des parties, qu'il revient au
Tribunal,en l'espèce au stade de la mise en
état, d'apprécier , notamment en fonction
des règles de la saisie contrefaçon et de l'ob-
jet du litige, les documents et pièces à com-
muhLquer

L'expert a expliqué en effet, avoir
retenu les critères de sélection, en fonction
des termes de la mission que lui ont confiée
les parties ; c'est à dire d'extraire les docu-
ments "nécessaires à établir l'existence de
la contrefaçon et qui sont liés à l'objet du
brevet invoqué.

Il a donc délibéremment exclu les
documents intéressant la concurrence déloyale,
et notamment, les pièces permettant de justi-
fier, l'existence ou non, d'une copie servile
ou d'un transfert d'informations, techniques
et commerciales, dans les circonstances créées
par les relations antérieures des parties.

Ceci étant préalablement rappelé,
il convient de constater que MTB a sollicité
dans son assignation, la condamnation des défen-
deresses pour contrefaçon et concurrence délo-
yale.

Les termes de l'ordonnance autori-
sant la saisie contrefaçon, incluent de façon
classique

toutes notices, brochures ou
publications relatives notamment à la constitu-
tion et au fonctionnement des machines arguées
de contrefaçon,

toutes recherches et constatations
utiles ... dans le but de découvrir la nature,
l'origine, la destination ou l'étendue de la
contrefaçon.

L'on ne peut, comme le souhaitent
les Sociétés MORET ET CIMP, restreindre le
champ de la saisie dm 17 mai 1993, à partir de
la seule rédaction de la mission confiée'
Monsieur GUILGUET.

Cette mission, d'une part, a néces-
sité une interprétation de la part de l'expert,
lequel a choisi, sans que cela puisse lui être
reproché, une interprétation restrictive.
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D'autre part, le dire adressé par
MTB à l'expert, en cours de mission, établit
suffisamment que cette société n'a pas renoncé
à sa demande initiale et n'a jamais voulu ré-
duire sa demande du chef de contrefaçon.

Dès lors, les Sociétés MORET
ei:CIMP ne peuvent se rètrancher derrière
l'expertise amiable, et invoquer les conclu-
sions de l'expert, comme une fin de non-rece-
voir à la demande de communication des pièces.

En ce qui concerne le caractère
confidentiel de ces documents, l'on ne peut qua-
lifier de confidentiel, dans le cadre d'une
instance en contrefaçon de brevet, un document,
uniquement parce qu'il n'est pas accessible au
public:

En l'espèce, l'ensemble des docu-
ments de l'enveloppe "B" concernant les caracté-
ristiques techniques des appareils argués de
contrefaçon : plans, schémas, dessins, notes que
MTB a remis à CIMP dans le cadre de leurs rela-
tions contractuelles passées, ne peuvent se voir
opposer une exception de confidentialité, dès
lors que leur communication, qui ne dépassera
pas le cercle des parties qui en ont déjà eu
connaissance ou qui, par leurs relations,sont
appelées à en avoir connaissance, est nécessai-
re pour établir les circonstances (origine)
de la contrefaçon.

. Le programme de travail arrêté
par la Société MORET référencé, RFC 19011
(f°51) et la note du 11 avril 1990, annonçant
l'arrivée au siège de la Société MORET de la
machine MTB (f° 25), sous réserve de ce que
ces deux pièces appartiennent bien à l'enve-
loppe "B" - ce qui ne ressort pas des seules
conclusions de l'expert - mettent.exclusivement
en cause les parties.

Ces deux documents ne sauraient être
écartés pour confidentialité dès lors que cette
caractéristique n'est alléguée en défense, que
pour tenter d'occulter les circonstances des
faits reprochés, et non pour protéger des in-
formations dont la révélation n'aurait pour
seule conséquence, que de compromettre des
droits légitimes de la partie saisie.
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. Les documents appartenant à
l'enveloppe "C" sont d'après l'expert exclu-
sivement de nature commerciale et concernent
les machines PCR 1600 et 1200.

De tels documents, nécessaires
N° 4 SUITE pour déterminer la masse contrefaisante, au

/11 besoin après lems précautions d'usage pour
préserver le secret de certaines informations
n'ont,en revanche, pas à être communiqués au
stade/de l'appréciation de la contrefaçon.

En ce qui concerne le grief de
détournement de la procédure de saisie contre-
façon, les Sociétés MORET et CIMP ne sont pas
fondées à prétendre que parmi les documents
saisis, seuls ceux strictement nécessaires à
établir la contrefaçon peuvent être communi-
qués.

En effet, si les documents de l'en-
veloppe "B" ne servent pas à établir la preuve
de l'agencement des lames du rotor, argué de
contrefaçon, ils sont en revanche de nature à
expliquer le contexte de la contrefaçon et notam-
ment son origine.

Dès lors que ces documents-ene sont
pas confidentiels comme il a été dit, leur
exploitation, dans le cadre d'une action dont
l'objet principal est la contrefaçon du brevet,
pour établir, aussides faits connexes de con-
currence déloyale, étroitement liés à l'objet
du brevet, et aux circonstances de sa contre-
façon ne constitue pas un détournement de la
procédure de saisie-contrefaçon, régulièrement
initiée pour établir des faits de contrefaçon
sur la base de l'ordonnance du 3 mai 1993.

En conséquence il sera fait droit
à la demande de la Société MTB de communication
des pièces de l'enveloppe B ; les documents
contenus n'étant pas confidentiels et renfer-
mant des informations de nature à éclairer tant
sur les conditions de la contrefaçon que sur
celles superposées d'une concurrence déloyale,
relative aux pompes objet du brevet.

L'application de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile sera réservée.
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PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Ordonnons la communication par
Me GROUSELLE des documents classés par
Monsieur GUILGUET dans l'enveloppe "B" et remis
à Me GROUSELLE.

Disons n'y avoir lieu en l'état à
aplication de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile.

Disons que les dépens de l'incident
suivront ceux de l'instance principale.

Rcru-crion. ci I ci-LA C-/-cLi 2,5 i5 S

tOU c°""e"")"`"IFeTI-el. RENDU A PARIS, LE 26 MAI
1995 - 3è CHAMBRE - 2è SECTION.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

/Iech,j1., gewakb

pG Te-cf/sa/th h-04T air?, /e;

2
Approuvé : 1-mot rayé nul

Z renvois en marge

1-44

page dixième et dernière


