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B.F. 90-06269
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- 25 mars 1993
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- 22 janvier 1994

- 28 juillet 1994
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M.Ph.NOBILEAU (ci-apres : NOBILEAU) dépose une demande de brevet
frangais n°90-06269 sur "une technologie de polymérisation in situ
d’une préforme tubulaire souple” dans le domaine des forages
pétroliers.

Une seconde demande est effectuée sous le n°90-08474.
Une troisieme demande est effectuée sous le n°90.13053.
Une quatriéme demande est effectuée sous le n°91-00628.

Sous priorité des demandes frangaises, de nombreux brevets étrangers
sont demandés.

NOBILEAU, J.-L.SALTEL, B.CASTERAN et JM.GUEGUEN créent la
société DRILLFLEX (ci-apres : DRILLFLEX).

NOBILEAU concede a DRILLFLEX une licence exclusive d’exploitation
des brevets avec redevances au taux de verse 1% du chiffre d’affaires.
Les perfectionnements appartiendront au concédant.

NOBILEAU et CASTERAN cédent leurs actions.

DRILLFLEX dépose une demande de brevet n°93-03 638 sur un
"procédé et dispositif pour la cimentation d’un puits”.

Aprés renégociation, un second contrat prévoit, contrairement au
précédent, que chaque perfectionnement sera la propriété de la partie
qui ’aura congu.

NOBILEAU met en demeure DRILLFLEX de lui transférer la propriété de
ce brevet. La société refuse.

NOBILEAU résilie le contrat de licence le liant a DRILLFLEX.

DRILLFLEX assigne NOBILEAU
. en annulation d’une résiliation abusive, _
. en annulation de la clause de perfectionnement léonine.

NoBILEAU forme une demande reconventionnelle en réparation,
pour procédure abusive, des dommages qu'il a subis en ne pouvant
conclure des contrats d'exploitation avec des tiers.

TGI Paris . rejette la demande principale.
. fait droit a la demande reconventionnelle.




PREMIER PROBLEME (LICEITE DE LA CLAUSE DE PERFECTIONNEMENTS)
A - LE PROBLEME
_ 1°) Prétentions des parties )
a) Le demandeur en annulation de la clause (DRILLFLEX)
prétend que la clause est annulable comme "/éonine”.
b) Le défendeur en en annulation de la clause (NOBILEAU)
prétend que la clause n'est pas annulable comme "/éonine”.

2°) Enoncé du probléme

La clause est-elle annulable comme "léonine” ?

B - L4 SOLUTION
1°) Enoncé de la solution

"Attendu que cette clause, qui a été librement choisie par les parties n'est pas illicite
au regard du droit frangais...

qu'elle est valable et oblige les parties liées par la convention....

Qu'en déposant une demande de brevet a son nom, contrairement aux stipulations de
la convention alors en vigueur, et a l'insu du défendeur avec lequel elle était en
pourparlers pour renégocier la clause litigieuse, la société DRILLFLEX a manqué a
ses obligations contractuelles...

Que Ph.NOBILEAU était en conséquence en droit de résilier le contrat du 5 avril
1993, le 20 janvier 1994".

2°) Commentaire de la solution

- Il est de bon ton de taxer de "léonines” les clauses qui sont plus avantageuses au partenaire
qu'a soi-méme.

Ce trait - a le supposer établi - n'a pas de conséquence juridique, hormis en Droit des sociétés
ou est expressément prohibée la clause léonine qui réserve a un associé tous les profits de la
personne morale et a un autre, toutes les charges. Ailleurs, en droit commun des contrats, seule la
lésion peut étre invoquée au soutien d'une demande en annulation... dans les seuls cas prévus par la
loi, ladite Iésion étant, en Droit frangais, un "vice spécial du consentement”.

- Rappelons l'attitude face aux clauses de perfectionnements du Reéglement "Licence” de
1995 (v.Coll.Paris 1996 in Cah.dr.entr.1996.1V, sp. comm. S Peruzetto) : les clauses d'affectation au
concédant sont valables a la condition de ne pas interdire l'accés des licenciés “pendant et apres
l'accord s'ils - invention principale et perfectionnement - son dissociés”.

/



DEUXIEME PROBLEME (DOMMAGES SUBIS PAR LE DEFENDEUR)
Les prétentions et la démonstration judiciaire de DRILLFLEX ont géné la négociation de
NOBILEAU avec de possibles exploitants alors qu'elle avait retrouvé sa liberté¢ de contracter par sa

résiliation réguliére du 22 janvier 1994.

Sa responsabilité peut, donc, étre engagée.
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- La Société ORILLFLEX

SA dont le siége est & ZAC des Monts
Gaultier, 29, rue Lavoisier, 35239
Chatillon Sur Seiche, prise en la per-
sonne de son représentant légal domici-
1ié audit siége.

Représentée par

Maitre MARCELLIN, Avocat, D.4290.

DEFENDEUR

- Monsieur Philippe NOBILEAY
demeurant & NICE (06300)
40 Chemin du Vinaigrier,

Représenté par

Maltre AZEMA, Avocat, R-354.
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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré

Marie-Gabrielle MAGUEUR, Vice-Président,
Christian PAUL-LOUBIERE, Juge,

Bénédicte FARTHOUAT-DANON, Juge, (Rédacteur)

GREFFIER

Monique BRINGARD.

DEBATS

A l'audience du 19 FEVRIER 1996
tenue publiquement.

JUGEMENT

- prononcé en audience publique
- contradictoire
- susceptible d'appel.

Philippe NOBILEAU, ingénieur
de formation, a mis au point une technologie de
"polymérisation in situ d'une préforme tubulaire
souple', destinée & permettre, dans le domaine
du forage pétrolier, de rigidifier un tube & 1'in-
térieur du puits dans lequel il a été introduit
alors qu'il etait souple.

Cette invention a fait 1'ob-
jet de 4 demandes de brevet frangaises, (n° 90
06269 du 18 mai 1990, n° 90 08474 du 4 juillet
1990, n° 90 13053 du 16 octobre 1990 et n® 91
00628 du 21 janvier 1991) et d'extensions dans
21 pays étrangers, sous priorité des demandes
frangaises.
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AUDIENCE OU Pour exploiter ces brevets la So-

20 MARS 1996 . ciété DRILLFLEX a été constituée en 1991 entre
Philippe NOBILEAU, Jean-Louis SALTEL, Bernard

3° CHAMBRE CASTERAN et Jean-Marie GUEGUEN,

1° SECTION

Philippe NOBILEAU a concédé a la
Ne 14 , société par contrét dg 5 avril 1991 une licence
exclusive d'exploitation de la technologie couver-
te par les demandes de brevet décrites ci-dessus,
et les brevets qui en seraient issus.

En contrepartie, il devait perce-
voir une redevance de 1% du chiffre d'affaires
hors taxes réalisé par le licencié et ses sous
licenciés.

Une avance sur redevance non rem-

boursable de 500.000 F devait lui €tre versée &

i la signature du contrat, et a chaque date anni-
versaire.

L'article 5 de la convention sti-

| pulait que les perfectionnements réalisés par le

( licencié devenalent la propriété exclusive du
breveté.

Des difficultés entre les fonda-
teurs de la société sont apparues en 1992, et
Philippe NOBILEAU et Bernard CASTERAN ont cécde
les actions qu'ils détenaient. Les modalités de

& la licence ont été renégociées, et un second con-
trat & été signé entre les parties le 2 avril 199:

11 préevoit contrairement au précé-
dent que chaque perfectionnement sera 1a propriétée
de 1a partie qui 1'aura congu, qui pourra le pro-

1 téger 3 ses frais par tout dépot approprié.

1 -ﬂ’t
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L'avance sur redevances est
ramenée 3 250.000 F par an.

Quelques jours avant la signa-

_ture de ce contrat, la societé DRILLFLEX a déposé
une demande de brevet n° 93 03 638, intitulé "pro-
2. cédé .et disposjtif pour. la.cimentation d'un pults".

Philippe NOBILEAU a, par lettre
du 20 décembre 1993, mis en demeure la société

DRILLFLEX de lul transférer la propriété de ce bre-

vet.

11 1lui a notifié le 22 janvier
1994 la résiliation du contrat de licence.

Par acte du 28 juillet 1994,

1a société DRILLFLEX ‘a assigné Philiope NOBILEAU

afin de voir déclarer cette résiliation nulle, et
voir constater que le contrat du 2 avril 1993 est

toujours en vigueur.

Elle demande au Tribunal de
condamner le défendeur & lui payer la somme de
500.000 F 3 titre de dommages~intéréts et d'ordon-
ner l'inscription du jugement au registre national
des brevets et au registre national des marques.

Elle sollicite en outre 1'exé-
cution provisoire de la décision, et 1'allocation
d'une somme de 30.000 F sur le fondement de l'arti-
cle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que la clause
de perfectionnement figqurant a8 1'article 5 du con-
trat du 5 avril 1991 est nulle car léonine.

Subsidiairement, elle fait
valoir que Philippe NOBILEAU avait donné son accord
le 22 septembre 1992 & la modification de cette
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AUDIENCE DU
20 MARS 1996

3° CHAMBRE
1° SECTION
Ne 14

clause, accord qu'il a confirmé par lettre du 11
mars 1993, et qu'elle était donc en droit le 25
mars de déposer la demande de brevet contestée.

Elle reproche au défendeur de
n'avolr pas rempli son obligation contractuelle
d'information, et conteste l'importance de sa con-
tribution au développement de la société, dont
il s'est selon elle désintéressé ; elle souligne
qu'il a pergu 1.781.000 F sans avoir apporté aucun

fond.

Elle estime qu'elle a elle-méme
respecté tous ses engagements, et précise avoir
investi plus de 25 millions de francs pour per-
fectionner et pour exploiter les brevets liti-
gieux, certains éléments essentiels de la techno-
logie revendiquée ne pouvant &tre utilisés en

1'etat.

Dans le dernier état de ses écri-
tures, elle offre de consigner les sommes dues
pour 1994 et 1995, soit 500.000 F, et demande 3
etre autorisée 3 déduire de ces montants et des
redevances futures la somme de 112.00C F corres-
pondant au préjudice subi du fait de 1'abandon
de certains brevets, la somme de 330.330 F qu'elle
a d0 régler 3 1'administration fiscale du fait
de 1'absence de déclaration par Philippe NOBILEAU
de sa qualité de résident américain, et celle de
500.000 F représentant les dommages-intérets aux-
quels elle peut prétendre en raison des manoeu-
vres dolosives de ce dernier.

Elle demande qu'il soit enjoint
au défendeur de produire un état précis de la si-
tuation de ses brevets dans tous les pays viseés
au contrat.

PAGE CINQUIEME /ﬁ% Jijl1——



Philippe NOBILEAU conclut au
rejet de ces prétentions et demande au Tribunal
de dire que la propriété de la marque DRILLFLEX
et des brevets déposés par la société lui seront
transférés, et de condamner la demanderesse 3 lui
payer les sommes de 800.000 F, 1.500.000 F et
1.460.000 F er réparation du oréjudice subi, la
somme de 50.000 F & titre de dommages-intéréts pour
procédure abusive, ainsi que celle de 30.000 F sur
le fondement de 1'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile.

11 soutient que la clause de
perfectionnement contenue dans le contrat du 5
avril 1991 est valable ; qu'elle impose des obliga-
tions croisées aux parties puisque si le brevete
met au point un perfectionnement, celui-¢i s'in-
tégre au contrat de licence relatif au brevet prin-
cipal, sans que le taux des redevances soit modi-
fié ; que la société DRILLFLEX ne pouvait donc
déposer de brevet le 25 mars 1993 ; qu'elle n'a
de plus pas respecté son devoir d'information.

11 estime donc qu'il était
en droit de résilier le contrat le 22 janvier 1994,
et subsidiairement, demande au Tribunal de consta-
ter que la demanderesse a manqué a ses obligations
relatives 3 l'exploitation de l'invention, et au
paiement des redevances, et de prononcer la rési-
liation de la convention aux torts de cette der-

niere.

11 fait valoir qu'il a appor-
té 3 la société une contribution constante au dé-

veloppement de sa technologie ; qu'il a obtenu lors

de la création un financement de 2,15 millions de
francs d'un consortium de compagnies pétroliéres,
ainsi que des apports de fonds opublics importants ;
qu'alors qu'il respectait ses engagements, la so-
ciété ne lui versait les sommes dues, qui avaient
été minorées pour lul permettre de démarrer, et
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AUDIENCE DU
20 MARS 1996

3° CHAMBRE
1° SECTION

Ne 14

dont une grande partie était destinée & assurer

la protection des brevets, qu'avec retard ; qu'au-
cune somme ne lul a plus été versée depuis 19
mois, et qu'il connalt une situation financieére

difficile.

11 s'estime donc fondé & demander
réparation du préjudice subi.

11 demande qu'il lui soit donné
acte de ce qu'il maintient la protection de sa
technologie dans tous les pays cités dans le con-
trat de licence, a3 l'exception de 1'URSS qui
n'existe plus.

- Sur les demandes principales

- Sur la résiliation :

Attendu que l'article 5-1 du con-
trat du 5 avril 1991 dispose que ''tous les brevets
demandes de brevets concernant la technologie et
ses perfectionnements concus pendant la durée de
ce contrat seront la propriété exclusive du bre-
veté, indépendamment du fait que l'inventeur soit
le breveté ou non" ;

Que le méme article prévoiz qu'en
contrepartie le contrat de licence s'appliquers
automatiquemenz, sans donner lieu & paiement ce
redevance supplémentaire 3 tous les brevets zéc-c-

sés ou appartenant au breveté ;

Attendu que la société DRILLFLEX
soutient que cette clause est léonine, car elle
la spolie de ses brevets de perfectionnement en

oo Mg
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lui interdisant de les exploiter dans des domaines
autres que le tubage et le chemisage, et ce sans
ducune contrepartie ;

Mais attendu que cette clause,
qui a été librement choisie par les parties, n'est
pas illicite au regard du droit frangais ;

Qu'elle s'inscrit dans 1'éco-
nomie générale du contrat ;

Qu'elle est valable et oblige
les parties liées par la convention ;

Attendu qu'il n'est pas con-
testé que la société DRILLFLEX a déposé a son nom
une demande de brevet le 25 mars 1993, alors que
le contrat du 5 avril 1991 était toujours en vi-

geur ;

Que si1 dans le cadre de la
renégociation de ce contrat, Philippe NOBILEAU
avait donné son accord de principe sur la modifi-
cation de cette clause, le nouveau contrat n'avait
pas encore été signé

Que la société DRILLFLEX n'é-
tablit aucunement qu'elle a informé Philippe
NOBILEAU de ce dépdt ;

Qu'elle n'en fait état offi-
ciellement que dans un courrier du 19 octobre
1993 ;

Qu'en déposant une demande
de brevet 3 son nom, contrairement aux stipulations
de la convention alors en vigueur, et 3 1'insu du
défendeur avec lequel elle était en pourparlers
pour renégocier la clause litigieuse, la société
DRILLFLEX a manqué 3 ses obligations contractuelles;
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AUDIENCE DU
20 MARS 1996

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 14

Que c'est donc a bon droit que
Philippe NOBILEAU 1'a mise en demeure le 20 dé-
cembre 1993 de respecter ses engagements ;

Que si elle lui a aprés cette let-
tre offert de lui rétrocéder la propriété du bre-
vet litigieux, cette offre était soumise 3 des
conditions qui n'étaient pas compatibles avec
l'économie du nouveau contrat ;

Que Philippe NOBILEAU était en con-
séquence en droit de résilier le contrat du §
avril 1993, le 20 janvier 1994 ;

Que 1la société DRILLFLEX sera donc
déboutée de ses demandes tendant & voir déclarer
cette résiliation nulle ;

- Sur les dommages intéréts

Attendu que la résiliation étant
justifiée, le demande de 500.000 F de dommages-
intéreéts en réparationr du préjudice causé par la
rupture sera rejetée ;

Que la sociéte DRILLFLEX n'établit
pas, par ailleurs, que Philippe NOBILEAU ait exé-
cuté la convention de mauvaise foil ; qu'il résulse
ces courriers versés aux débats qu'il s'est tou-
jcurs intéressé zu développement ce la technoic-
gie protégée ; que si la coopération entre les
parties a finalement cessé, du fait de la dégra-
dation des relations entre les fondateurs, il
n'est pas démontré que cette dégradation lui soit
imputable ;

Attendu qu'il n'est pas établi
qu'il ait manqué & son devoir d'information ;

1 djrt_
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Attendu qu'il résulte des pieée-
ces produites qu'il a abandonné la protection de
ses brevets dans certains ovays, et notamment dans
les états de la C.£.1. ; que ce manguement n'a tou-
tefois causé aucun préjudice a la société DRILLFLEX;
qu'il n'est en effet pas contesté que jusqu'en jan-
vier 1994 la technologie n'était pas encore exploi-
tée ; qu'aprés cette date le contrat s'est trouvé

résiliée ;

Attendu que la société
DRILLFLEX ne rapporte enfin pas la preuve de ce
que une faute de Philippe NOBILEAU soit & l'origine
du redressement fiscal qu'elle a subi ;

Qu'elle sera en conséquence
déboutée/de 1'ensemble de ses demandes de dommages-
intéréts ;

-~ Sur les demandes reconventionnelles

- Sur la propriété des brevets et des marques

Attendu qu'il convient de faire
droit conformément 3 l1'article 5-1 du contrat du
5 avril 1991, 3 la demande de transfert de la pro-
priété du brevet n® 93 03 638 ;

Que de méme la propriété de
la marque DRILLFLEX et des autres brevets déposés
par la société devra étre transférée au défendeur,
en apolication de 1'article 9-2 de la convention
du 2 avril 1993, qui prévoit qu'a la cessation du
contrat le licencié devra transférer immédiatement
au breveté tous les droits, notamment sur les mar-
ques et noms en relation avec la technologie ;

- Sur les dommages-intéréts :

Attendu qu'en raison de la
contestation élevée sur la validité de la résilia-
tion, Philippe NOBILEAU s'est trouvé dans l'impos-
sibilite d'exploiter ou de faire exploiter son
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20 MARS 1996
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CHAMBRE
SECTION

14

brevet par un tiers ; qu'll va toutefois profite
des perfectionnements qui y ont été apportés par
la société DRILLFLEX, qui a rencontré d'importan
tes difficultés pour mettre en oceuvre la techno-
logie qui ne fait pas encore l'objet d'une explo:
tation commerciale ; qu'eu égard 34 l'ensemble de
ces éléments, le Tribunal peut évaluer 3 la somme
de 50.000 F toutes causes confondues le préjudice
subli par Philippe NOBILEAU ;

Attendu que la sociétée DRILLFLEX
n'a pas commis de ‘faute dans l'exercice de son
droit d'agir en justice ; que la demande de dom-
mages-intéréts pour procédure abusive sera reje-
tée ;

Attendu que 1'exécution provisoire
n‘est pas nécessaire ;

Attendu que la société DRILLFLEX
sera condamnéee & verser 38 Philippe NOBILEAU la
somme de 10.000 F sur le fondement de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement
par jugement contradictoire et en premier ressort

Dit que Philippe NOBILEAU pouvais
valablement résilier le ccntrat du S5 avril 1983

Déboute la société DRILLFLEX de
l1'intégralité de ses demandes ;

Dit que la propriétédu brevet n°®
93 03 638, de la marque DRILLFLEX et des brevets
en relation avec la technologie qui ont pu étre
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déposés par la société entre le 2 avril 1993 et
le 22 janvier 1994 devra &tre transférée a
Philippe NOBILEAU ;

Ordonne la transmission du
jugement devenu définitif & fin de transcription
au registre national des marques et au registre
national des brevets ;

Condamne la société DRILLFLEX
& payer"a Philippe NOBILEAU la somme de CINQUANTE
MILLE FRANCS (50.000 F) & titre de dommages-inté-
réts ;

Dit n'y avoir lieu 3 exécution
provisoire .;

Condanme la société DRILLFLEX
& payer 3 Philippe NOBILEAU la somme de DIX MILLE
FRANCS (10.000 F) sur le fondement de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la société DRILLFLEX
aux dépens, avec droit de recouvrement direct au
profit de Malitre AZEMA, conformément aux disposi-
tions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure

Civile.

Fait et jugé & PARIS, LE 20
MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZES./.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

/‘75@?\, BRI Jj rz agus
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