	CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Toque 659

AVOCATS au BARREAU de LYON

174, rue de Créqui – BP 3037

69396 LYON CEDEX 03

Tél : 04 78 95 47 99  -  Fax : 04 72 61 84 27
	


GROUPE RHONE ALPES POUR LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - GRAPI
SEANCE du 19 septembre 2007

CHRONIQUE de jurisprudence BREVETS

Par Me Solène VILFEU, avocat

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

174 rue de Créqui
69003 LYON
Tél. 04.78.95.47.99 – Fax. 04.72.61.84.27
s.vilfeu@bfl-avocats-lyon.com
RÉFORME DU DROIT DES BREVETS AUX ÉTATS-UNIS 

La Chambre des Représentants des États-Unis a adopté le 5 septembre 2007 la réforme des brevets (Patent Reform Act 2007) (cf. H.R. 1908 the "Patent Reform Act of 2007").
Le projet de loi avait été introduit le 18 avril dernier par un Sénateur. 

Le projet de loi a donc été transmis au Sénat ; si le Sénat valide le projet tel qu’il a été amendé, il sera ensuite transmis au Président pour signature. 

Cette nouvelle loi comprend notamment : 

· un changement du système du premier inventeur au système du premier déposant, 

· la limitation des dommages et intérêts à des redevances raisonnables prenant en compte le niveau de la contribution inventive de l'invention (section 5), la limitation des "triples damages" aux cas de contrefaçon volontaire et en connaissance de cause et l’introduction d'une "exception de possession antérieure".
· l’introduction d'une procédure d'opposition (section 6), 

· la limitation du "forum shopping" (section 10) qui permettait au breveté de choisir le tribunal du district qui lui semblait le plus bienveillant.

JURISPRUDENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

1. Validité des saisies-contrefaçon
nécessité de notifier les revendications modifiées avant toute saisie-contrefaçon 
TGI PARIS 6 avril 2007 (PIBD n° 855-III-427)
Dans cette affaire, quatre saisies-contrefaçon avaient eu lieu respectivement les 30 septembre 2004, 5 et 6 janvier 2005 et 27 septembre 2005.
Plusieurs motifs de nullités ont été invoqués. 

1.   Le premier portait sur l’absence de notification des modifications de revendications préalablement à la saisie contrefaçon.
Rappel 

Au cas où des modifications auraient été apportées aux revendications après la publication de la demande de brevet, une notification du texte modifié des revendications est nécessaire, préalablement à la saisie-contrefaçon, à peine d’inopposabilité des modifications. 
En l’espèce 

Dans cette récente décision du 6 avril 2007, le TGI de PARIS a considéré que l’absence de notification, avant les opérations de saisies-contrefaçon, des revendications modifiées entraîne l’annulation de la saisie-contrefaçon, mais seulement en ce qui concerne la preuve de la contrefaçon de ces revendications. 

Le TGI a rappelé que la modification des revendications détermine l’étendue de la protection revendiquée et la notification de ces revendications modifiées est une condition de l’action en contrefaçon.

La nullité prononcée est une nullité de fond qui ne peut être couverte ultérieurement. 

La requête aux fins de saisie-contrefaçon était également fondée sur une des anciennes revendications d’un brevet français et sur un brevet européen. 

Le TGI a considéré que le motif de nullité invoqué ne touche pas la demande de brevet dans sa version publiée avec les anciennes revendications ni le brevet européen.
2.   La société saisie avait soulevé la nullité de la seconde saisie-contrefaçon en invoquant le fait que cette saisie avait été faite au nom d’une société ayant fait l’objet d’une fusion absorption, ayant été radiée du RCS et n’ayant plus d’existence juridique au jour de la saisie.
Le TGI a considéré que ce motif de nullité ne pouvait être couvert et a prononcé la nullité de la saisie-contrefaçon diligentée au nom de cette société dépourvue d’existence légale.

Il convient de préciser que dans cette procédure le Juge de la mise en état avait prononcé la nullité de l’assignation qui avait été délivrée par cette société inexistante, de telle sorte que le délai de 15 jours exigé par l’article L 615-5 du CPI n’avait pas été respecté et que, dans tous les cas, ces saisies étaient nulles.

3.   Pour tenter de pallier les effets de cette nullité, une nouvelle saisie-contrefaçon était pratiquée le 27 septembre 2006 sur les objets qui se trouvaient au Greffe et qui y avaient été déposés suite à une des saisies précédemment effectuée. 

La défenderesse soutenait que cette saisie du 27 septembre 2006 était nulle du seul fait de l’annulation de la saisie précédente. 

Le TGI a considéré que, au jour où cette saisie avait été effectuée, les objets se trouvaient légitimement au Greffe puisque ce n’est que par le jugement au fond que la nullité de la saisie précédente est prononcée. 

Elle n’est donc pas nulle du seul fait de la nullité de la saisie précédente. 

Cependant, le Tribunal retient que la nullité de la saisie précédente ne peut laisser subsister aucun effet. 

Par conséquent, les objets et documents saisis sur lesquels cette saisie postérieure a porté sont réputés ne jamais avoir été en possession du Greffe. 

La preuve de la contrefaçon alléguée ne pouvant être rapportée, la saisie doit être annulée pour ce seul motif. 

qualification de la saisie
Cass. Com 20 mars 2007

Dans cette affaire où le saisi invoquait la nullité de la saisie en soutenant que l’assignation qui avait suivie n’avait pas été délivrée dans le délai de quinzaine, la Cour d’Appel puis la Cour de Cassation ont du se prononcer sur la qualification de la saisie. 

En effet, il est constant que le délai de quinzaine de l'article L 615-5 du CPI s’applique en matière de saisies réelles mais pas en matière de saisies descriptives. 

En l’espèce, à l'origine, la saisie en question était une saisie descriptive.
Cependant, des documents publicitaires et des tarifs avaient été appréhendés et annexés au procès-verbal de saisie-contrefaçon.

Selon la société défenderesse, la saisie était devenue une saisie réelle qui encourait de ce fait la nullité pour dépassement du délai de quinzaine précité.

Les juges de la Cour d'appel n’ont pas retenu cette argumentation. 

La Cour de cassation confirme cette décision : 

« La saisie réelle s’entend de celle qui porte sur des produits ou procédés prétendument contrefaisants ».
2. obligation d’exploitation par le licencié
TGI PARIS 6 avril 2007 (PIBD 855-III-423)
En l’espèce, 5 brevets (2 intitulés « Pocket lab », 2 intitulés « Clever Lab » et un « pipette ») avaient été concédés à un licencié qui se trouvait poursuivi par les ayants droits du titulaire des brevets pour défaut d’exploitation. 
Rappel : 

Le licencié d’un brevet a plusieurs obligations à sa charge, dont celle d’exploiter le brevet au maximum de ses moyens et de ses facultés. 

Cette exploitation doit être réelle et effective. 

Cette obligation d’exploiter ne disparaît que lorsque le licencié rapporte la preuve de difficultés techniques insurmontables rendant l’invention inexploitable au plan industriel. 

La jurisprudence considère que la mise au point de l’invention incombe au licencié sauf s’il est confronté à des difficultés insurmontables.
En l’espèce : 

Le TGI de PARIS a dans un premier temps ordonné une expertise aux fins de :

· rechercher si les brevets cédés étaient exploitables, 

· déterminer le préjudice subi à raison de la privation du versement des redevances.
Appréciation du caractère exploitablE :
· S’agissant de l’invention intitulé « pocket lab », le TGI retient que le licencié avait l’obligation de faire en sorte que soit engagée la première phase de développement des brevets destinée à vérifier leur faisabilité en vue de la réalisation de prototypes puis la seconde phase en vue de tester le développement en laboratoire et de réaliser des essais cliniques.
Il lui appartenait de faire en sorte que les travaux de recherches soient menés au moins jusqu’à ce point, car c’est seulement à ce stade et en fonction des résultats obtenus qu’elle aurait pu déterminer s’il était économiquement raisonnable de poursuivre les investissements en vue de lancer une exploitation industrielle. 

Le licencié aurait pu alors expliquer les éventuelles raisons l’empêchant de poursuivre plus avant ses travaux.
Puisqu’il n’avait pas poussé les travaux à ce stade, le TGI a retenu qu’il n’était pas fondé à soutenir que ces brevets n’avaient pas d’avenir industriel et commercial. 

· S’agissant des brevets portant sur le « clever lab » et « la pipette », le TGI retient que le licencié ne pouvait soutenir que ces inventions ne pouvaient pas être exploitées commercialement alors qu’il avait travaillé pendant plus de trois ans sur la mise au point de ces brevets et qu’il avait eu des relations avec deux importantes sociétés en vue de leur commercialisation. 

Calcul du préjudice : 

Le rapport d’expert avait conclu que :
· l’une de ces inventions n’avait que 20 % de chance d’être commercialisée,

· une autre n’avait aucune perspective réelle de commercialisation, faute d’avantage technique par rapport à la concurrence.

En tenant compte de ces éléments, le Tribunal a évalué le chiffre d’affaires potentiel qui aurait pu être réalisé sur l’exploitation de ces brevets et a appliqué le taux contractuel de redevance. 

Le licencié est condamné à payer la somme de 6.239.553 € de dommages et intérêts aux ayants droits des titulaires des brevets.
3. Validité des brevets – défaut de nouveauté – auto-divulgation –
CA DOUAI 9 mai 2007 (PIBD 858 – III – 522)
Dans cette affaire, la société poursuivie pour contrefaçon invoquait une antériorité.
Cette antériorité avait été écartée par le Tribunal en raison du caractère confidentiel des documents invoqués. 

La Cour d’Appel de DOUAI réforme la décision du TGI et retient que, si certains des documents invoqués portent effectivement une mention confidentielle, ce n’est pas le cas de l’un d’entre eux constitué par une proposition incluant les plans descriptifs de l’installation et qui est simplement assorti d’une clause de propriété.

La Cour d’Appel estime donc que ces documents n’ont pas à être exclus de l’art antérieur. 

C. cass. Ch. Com. 15 mai 2007 (PIBD 857 – III – 502)
Deux sociétés invoquaient la nullité de 8 revendications d’un brevet portant sur un procédé couvrant un « agent d’amélioration de panification et le procédé pour le mettre en œuvre » en invoquant comme antériorité destructrice la divulgation du produit.
En effet, le produit avait été mis sur le marché avant le dépôt du brevet mais l’analyse de ce produit n’avait pas été divulguée. 

La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel qui a retenu que le produit lui-même était accessible et que son analyse permettait à l’homme du métier d’en identifier les éléments constitutifs. 

S’agissant de la définition des proportions adéquates, la Cour de Cassation a considéré que l’homme de l’art serait en mesure, après plusieurs essais, de choisir de manière évidente les doses appropriées.
Il s’agissait donc de simples opérations d’exécution, exclusives de toute activité inventive. 
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