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RAPPORT SUR LA THESE DE

Monsieuvr TACHAT Daniel

T T T

Monsigur LACEHAT Daniel & soutenu le 19 novembre 1974, une these
de Doctorat en Droit intitulée "La compétence juridictionnelle en matidre

de contrefagon de brevets d'invention dans la communauté éconcmique. euro—

. péerme".

Le jury compesé de Mousieur le Professeur HUET, Président, de
Monsieur MOUSZEROY, Professeur = la Faculté de Droit de MONTPELLIER et de

Monsieur BURST, Haitre de Conférences agrésé, suffragants, lui a décerné 1z

mention M"IRES-BIEHE,

Les objectifs poursuivis par MHonsieur LACHAT Daniel, en rédi-
geant sa thése, sont douiles : dévoiler les inconvénients et les difficul-
tés que suscitent, sujourd'hui, lzs régles de compétence internationzle

en matidre de conirefacon de bravets : tenter d'y remédier.

-

&

Les régles.actuelles compétence ont 1e:t0rt dg diwverger

dtun Etat 2 l'autre (i LiCHAT ie montre en analysant les droiis alle-
mand, francais, dsnois, belge, anglaié, irlandais, italien, luxembour-
geois, et hollandeis) et 4'8fre incertaines : ce qui n'est pas pour fa-
ciliter 1z tiche du breveté qui entend assurer, de mxni®re rapide et slre, -

1la preotection de son monopole dlexploitation.

O" aurait pu penser gue la Conventiien de BRUXELLES du

27 baptembre 1Ob8, relative & 1a compétence des tribunsux en mat'ére

civile et commer01ale, simplifie ralt les r#gles de compétence. Honsieur
LACEAT montre qu'il n'en est rien. D'une part, en accordant au demandeur une
option entre les u;lbunhux de l'Etat du domieile du defendeur et le tribunal

du liew du fait dommegeatble (et dventuellement le trlbunal\rﬂpr9581; saisi

de l'action publique du chef de contrefagon), la Conventidn de BRUXELIES -

aboutit 2 disperser le contentieux et & multiplier les situaticns de litia-
vendance et de cormnexité, lesaumelles sont des nids & procés. D'auire part,
faute de définir 1an notioﬁ de "fait dommageable", la Convention de BRUADIIES
laisse vlaner des incertitudec graves de conséquences : en effet, les tri-
bunaux d'un Btat contractant pewvent retenir ou dédcliner leur compéterice
selen qu'ils consacrent une couception unidélictuelle ou une cencesption

pluridélictuelle de la contrefacon-

N
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Ces perspectives ne sont pas de nature & permettre une sanction
effective et rapide des droifs du titwlaire d'un brevet national. On congoit aus
1'éventuelle création d'un brevet communautaire exige, ddvaniage encore, une

révision des régles de compétence sctuellemsnt en vigueur.

Aussi, Honsieur LACHAT crrose-b~il et apprécie-t~il les multiples
remédes qui ont €48 proposés, jusqutici, par les spicialistes de propriété
industrielle : maintien des rcégles actuelles de compéience judiciaire.avec
création d'un systéme unifié des sanctions de 1a contrefacon ; réforme de
la Convention de ERUZELLES ; création d'une juridiction unigque (0ffize eu-
ropéen des Brevets) qui serait compétente pour consfater -miis nen pour

sanctionner- la contrefagon.

Finalement, les préféronces de tonsieur LACHAT vont vers 1'insti-

tution d'un "irihumnal euronden des Braveis" ¢ cefte juridiction unique cons-

taterait st sanctiomnerzif les faits de contrefagon, en appliquant une loi

unique.
Cette sgolution serait conforme 2 la nature 4'un Brevei communsu-
taire. Bile présentecralt aunzi _'svantasge ... de supprimsr les praciés rela—
tifs a1l ticuliérerpent irritants en matiire deo

a2 compéience judiciaire, par

- propriété industrielle.

L'octrol d'une subveniion b Monsicur LACHAT, en wue de la publi-
cation de sa thise, parait scuhzitable i un double ‘titre : d'uvne part, par-
~ce que-le sujet abordé est, pour 1a'premiére fois, traité de manidre exhaﬁs-“
tive 3 d'autre pert, pzrce que la diffusion de ce travail est de nature &
éclairer ceux qui se préoccupent acluellement de 1z création et du bon fonc-

tionnement . d'un brevet commmsutaire.

) ; o ﬂﬁllmﬂk—f7 \\\
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Professeur A& la Faculté
de Droit de STRASBOURG,
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PREFACE

Plus d'une fois sur trois, l'industriel frangais qui dépose
une demande de brevet auprés de 1'Institut national de la propriété in—
dustrielle prolonge son geste par des demandes étrangéres visant 4 lui
réserver d'autres marchés que le marché national. Le taux de couverture
des brevets indigénes par des brevets étrangers établit qu'il en est
encore plus souvent ainsi au deld de nos frontiéres. Il en résulte une
grande hétérogénéité dans les portefeuilles de brevets détenus, 4 travers
le monde, par les entreprises. L'interdépendance des marchés nationaux
explique un phénoméne dont 1l'existence et la croissance ne surprennent
guére.

La conséquence fréquente est que les atteintes d la maltrise
d'une invention se cantonnent rarement & un tervitoire national et que
nombreux sont les actes de contrefagon affectant, dans différents Etats,
des brevets nationaux paralléles protégeant une méme invention. Ce carac-
tére international des actes de contrefagon conjugué avec le principe de
la territorialité des brevets impose aux industriels des actions en con-—
trefagon de plusieurs brevets nationaux. Se pose alors le probléme de la
ou des juridictions compétentes pour en conmaltre, probléme dont la solu-
tion permettra, seule, la désignation de la ou des lois applicables a la
sanction de ces atteintes. Le principe de la compétence de la juridiction
nationale de 1'Etat du brevet méconnu facilite la solution donmée a cha—
que probléme de contrefagon. La Convention du 27 septembre 1968 concer-—
nant la compétence judiciairve et 1l'exécution des décisions en matiére ci-
vile et commerciale, entrde en vigueur le premier février 1973 peut, tou-
tefoils, introduire wun élément de complication supplémentaire.

La question de pose alors de savoily dans quelles mesures les
constructions européennes en cours en matiére de brevet vont modifier les
termes du probléme et, éventuellement, faciliter sa solution. S'agissant
de la Convention de brevet européen, signée d Munich a 1'automne 1973,
traitant uniquement de la délivrance européenne de titres nationaux, 1'ap—
port parait nul. La centralisation des opérations de délivrance de titres
nationaux ne porte pas directement atteinte a l'exercice des droits confé-
rés par des brevets distincts. La question de la validité des droits, sous—
Jacente & la manifestation de leurs prérogatives, sollicite la possible in-
tervention de la régle et, éventuellement, d'une autorité europdenne. S'a-
gissant de la Convention de brevet communautaire projetée entre les neuf,
l'accord parailt étre en vevanche essentiel puisqu'il s'agit alors de sou—
mettre a4 un seul titre et a4 un seul droit les formules de réservation des
inventions valables Jusqu'ici pour chacun des Etats de la Communauté éco-
nomique européenne. Fallait-il pousser l'intégration des titres jusqu'au
contentieux de la contrefagon, formuler une régle unique et autonome, dési—
gner pour son application une autorité également unique et autonome ? Les
promoteurs du brevet communautaire ont hésité mais voiel qu'ils regoivent,
aujourd'hui, un renfort inattendu des craintes inspirées par 1'application
de la Convention de Bruxelles que les milieux de propriété industrielle
nomment "Convention d'exécution”.

L'importance pratique et l'extréme actualité de tels problémes
suggérait une étude dont écartait leur vive complexité. Il faut donc savoir
gré a Monsieur Daniel P. Lachat d'avoir saisi 1'occasion d'une thése de doc—
torat en droit pour 1'entreprendre et la mener & bien. Ses compétences d'in-
génieur, de juriste, son expérience professiomnelle au sein d'un service de
propriété industrielle particuliérement responsable le désignarent, sans
doute. Il est heureux que ses qualités de caractére aient rejoint ses qua-
1ités d'intelligence pour nous guider dans 1'approche de problémes fort dé-
licats, appeler et utilement conseiller notre réflexion. Qu'il en soit donc
liminairement remercié.

Jean-Marc Mousseron . '
Professeur & la Faculté de droit de Mb@tpellter o
Professeur au Centre d'études internationales de propriété

industrielle de Strasbourg
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Coeux qui ont un génie asses étendu pour powoir donner
des lois & leur nation ou & une autre, doivent farre
certaines attentions sur la maniére de les former.

Montesquieu .
L'esprit des lois, Livre XXIX, Chapitre XVI

INTRODUCTION GENERALE

Des perturbations et des difficultés dans la vie économique
de Ta Communauté économique européenne sont évitées par une harmonisation
et une unification croissantes du droit des Etats membres. Chronologique-
ment, sont témoins de 1'effort accompli dans ce sens, la Convention
concernant la compétence judiciaire et 1'exécution des décisions en
matiére civile et commerciale (1), la Convention sur la délivrance de
brevets européens (2), ainsi que le projet de Convention relative au
brevet européen pour le Marché Commun (3). La Convention de brevet
européen, ouverte & tous les Etats de la “Grande Europe" institue un
Office européen des brevets qui délivrera, selon un droit matériel
unique, des brevets européens assimilés, pour leurs effets, aux brevets
nationaux des Etats contractants. Le projet de Convention de brevet
communautaire compléte, en ce qui concerne les Etats membres de la
Communauté économique européenne, la Convention de brevet européen en
ce que le brevet communautaire est un brevet européen a effet unitaire
et autonome sur 1'ensemble du territoire de 1a Communauté,

Les problémes réglés actuellement par la Convention d'exécution
en matiére de contrefacon de brevets d'invention, ont été prévus il y a
presque un demi-siécle. En effet, dés mars 1929, la Commission pour la
protection de la propriété industrielle, instituée par la Chambre de
commerce internationale, était saisie d'une proposition du délégué
allemand, M. MINTZ, tendant & assurer une protection aux inventions méme
dans les Etats qui n'ont pas délivré un brevet pour la protéger. Tous les
milieux de 1'époque étaient préoccupés par 1'affaire FOKKER.

(1) dite "Convention d'exécution". Cette expression est critiquable et i1
peut sembler préférable en accord avec M. DROZ, rapport sur le "Mécanisme
général de la Convention d'’exécution”, IVe Rencontre internationale de
propriété industrielle, Nice, 21-22 juin 1974, d'utiliser 1'expression
"Convention de compétence et d'exécution", mais 1'usage s'est imposé dans
les milieux de propriété industrielle d'avoir recours & "Convention
d'exécution” car les avants-projets comme le projet de Convention de

brevet communautaire, utilisent cette derniére expression.

(2) dite "Convention de brevet européen", signée a Munich le 6 octobre 1973.
(3) dit "projet de Convention de brevet communautaire". La Convention de
brevet communautaire devait étre signée a Luxembourg en mai 1974 et ratifiée
simultanément avec la Convention de brevet européen et la Convention de
Strasbourg sur le droit matériel des brevets d'invention, courant 1975,

pour permettre une ouverture de 1'0ffice européen des brevets courant 1977.



M. FOKKER était un fabricant hollandais d'avions qui, a
1'époque, résidait en Allemagne et y contrefaisait un brevet allemand ;
d'ol un procés, devant les tribunaux allemands, pendant lequel il quitta
1'Allemagne pour s'établir de nouveau aux Pays-Bas. La décision allemande
ne pouvait étre exécutée en Allemagne faute de biens saisissables, ni aux
Pays-Bas faute de Convention sur 1'exécution des jugements liant 1'Alle-
magne et les Pays-Bas. Une action fut ouverte aux Pays-Bas par le
breveté allemand ; le brevet allemand n‘ayant selon le tribunal d‘'Amsterdam
qu'un effet territorial, elle se solda par un échec pour le breveté (1).

S'inspirant directement de 1'affaire FOKKER, M. MINTZ visait
dans son rapport le litige entre un breveté dans un Etat étranger et un
contrefacteur dont le domicile est fixé non pas dans 1'Etat qui a
délivré le brevet mais dans 1'Etat du domicile du breveté. I1 s'agissait
d'introduire une clause dans la Convention d'Union de Paris obligeant
chaque Etat contractant & exécuter les décisions rendues par les tribu-
naux des autres Etats contractants en matiére de propriété industrielle.
Le rapport contenait aussi la proposition d'une division du litige en
deux parties : pour les questions touchant & la validité du brevet les
tribunaux de 1'Etat qui a délivré le brevet étaient compétents ; pour
1'évaluation des dommages-intéréts, le juge du domicile du défendeur
était compétent. En ce qui concernait 1'action en cessation, il semblait
qu'il n'appartenait 3 aucun Etat d'interdire la commission & 1'étranger
d'une contrefagon ; d'ailleurs, i1 n'‘é@tait pas possible de faire respec-
ter cette interdiction et quel aurait €té 1'intérét d'un Etat & déterminer
ce qui aurait dii étre fait ou ne pas étre fait sur le territoire d'un
Etat étranger ?

Une modification de la Convention d'Union de Paris pouvait
sembler nécessaire en 1930. Elle 1'est peut-&tre encore aujourd'hui car
elle ne contient pas de régles permettant de résoudre tous les conflits
de lois.

Elle pose le principe de 1‘'assimilation des étrangers
unionistes aux nationaux ; elle établit des prescriptions minimales que
les Etats ont 1'obligation d'observer. Cependant, i1 semble que 1‘'idée

1) OSTERTAG, De la compétence des tribunaux en matiére de propriété
industrielle, La Propriété Industrielle, 1930, p. 15 ; Tribunal
d'Amsterdam, 25 janvier 1926 ; N.J. 1926-378, W. 11504 ; GRUR, vol. 33,
p. 25,
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d'une modification en ce sens ait été abandonnée par les milieux intéres-
sés sauf en 1957-1958 avant la réunion du Congrés exécutif de 1'A.I.P.P.I.
a Oslo en juin 1957 qui correspondait & la préparation de la Conférence
diplomatique de révision de la Convention d'Union de Paris tenue a
Lisbonne en 1958. D'ailleurs a cette époque, le for du domicile du
défendeur n'était plus a la base de 1'accord recherché mais le for de la
commission du délit comme le souligne M. R. MOSER von FILSELK au nom du
Groupe allemand de 1°'A.I.P.P.I. (1) :

"I1 semblerait donc indiqué que 1'A.I.P.P.I., indépendamment de savoir
si des conventions concernant la reconnaissance et 1‘'exécution de
jugements étrangers seront conclues, fasse tout son possible pour que la
possibilité soit créée dans tous les Etats de 1'Union de poursuivre des
violations de droits de propriété industrielle devant le for de la
commission du délit, méme si 1'auteur de ces actes de violation a son

-

domicile & 1'étranger®.

Cependant, lors de la reprise du probléme par 1'A.I.P.P.I. en 1957, le
rapport au nom du Groupe des Pays-Bas (2) indiquait :

"... Cette question est restée dans 1'oubli jusqu'a ce que M. TROLLER
soit venu la ranimer. Ceci non plus ne témoigne de 1'existence d'un
probléme brilant”.

Ces quelques remarques concernant une réglementation en
matiére de propriété industrielle ne doivent pas faire croire que les
juristes ne connaissaient pas ces problémes. Comme le montre M. le
Professeur A, TROLLER (3) dés 1897, ils étaient soulevés en Autriche,
dans un premier ouvrage, pays pour lequel une certaine tradition semble
s'@tre maintenue autour de ce sujet puisqu‘en 1925 un nouvel ouvrage
parait, puis de méme en 1937, 1951 et 1952.

En France, seul A. PILLET semble s'étre intéressé & ces problémes (4).
En d'autres termes, les juristes traitaient la compétence judiciaire
internationale qui est le droit pour les tribunaux d'un Etat de juger

(1) Annuaire A.1.P.P.I., 1958, p. 186.

(2) Annuaire A.I.P.P.1., 1957, p. 282.

(3) A. TROLLER, A propos d‘'une réglementation internationale de la
compétence judiciaire en matiére de propriété intellectuelle, La
Propriété industrielle, 1958, p. 157.

(4) A. PILLET, Le régime international de la propriété industrielle,
Allier, Paris, 1911, et A. PILLET et G. CHABAND, Traité pratique de
droit international privé, Allier, Paris, 1924.
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une cause de portée internationale. Il s'agit d'une compétence attribuée
aux tribunaux d'un Etat sans pour autant déterminer lequel parmi les
tribunaux de cet Etat sera compétent en raison de sa compétence terri-
toriale ou de sa compétence d'attribution.

La compétence judiciaire internationale a sa source dans le
droit interne & chaque Etat et c'est lorsqu‘un Etat doit reconnaftre
des décisions rendues par des tribunaux étrangers qu'il se prononce sur
la compétence internationale de ceux-ci. Rien ne sert & un Etat de
déclarer que ses tribunaux jouissent d'une compétence internationale si
leurs décisions ne sont pas exécutées dans d'autres Etats. Si les tribu-
naux de plusieurs Etats se déclarent compétents, il y a risque de
décisions contradictoires ; si les tribunaux de tous les Etats déclinent

leur compétence, le breveté est privé de protection.

La naissance de la Communauté économique européenne a institué
des rapports de confiance entre les Etats membres ce qui a une impor-
tance décisive si 1%on songe & régler de facon cohérente les questions
de compétence judiciaire en matiére de contrefacon de brevets d'invention.
En 1'occurrence, la confiance doit étre égale pour les juges d'un Etat
contractant et ceux des autres Etats contractants. La solution était une
Convention sur la compétence internationale liant les Etats contractants
qui laisse un choix au breveté entre les tribunaux de 1°Etat du domicile
du défendeur et les tribunaux de chaque lieu ol des faits dommageables
se sont produits. I1 ne serait pas obligé de faire confiance aux seuls
juges du domicile du contrefacteur ; il pourrait agir devant les tribu-
naux ol la contrefacon s'est produite.

Les modes de pensée des milieux industriels ont évolué et le
temps est révolu ou M. le Professeur A. TROLLER pouvait écrire dans un
rapport individuel & 1'A.I.P.P.I. (1) :

"..o J'al pu constater au cours de conversations que j'ai eues avec des

industriels, que ces derniers semblent &tre hostiles & 1a centralisation,
au domicile du défendeur, de plusieurs actions en nullité, pour une

série de pays, parce qu'ils estiment que les risques d'un pareil procés
centralisé, engageant le sort des brevets ... dans plusieurs pays, sont

trop grands".

(1) Annuaire A.1.P.P.I., 1957, p. 262.



L'attitude de ces milieux a profondément évolué dans la mesure
ot le Traité de Rome qui a créé le Marché Commun les a forcés a connaitre
et a apprécier les institutions des autres Etats de la Communauté
économique européenne. Le temps a fait son oeuvre en permettant la
création, non seulement du Marché Commun et d'une Convention réglant la
compétence judiciaire internationale entre les six Etats fondateurs du
Marché Commun, mais bient8t d'un brevet unitaire étendant ses effets sur
toute la Communauté économique européenne.

Le projet de Convention de brevet communautaire régit dans sa
sixiéme partie les "compétence et procédure en ce qui concerne les
actions relatives aux brevets communautaires“. L'article 69 du projet,
en ce qui concerne la compétence des tribunaux, 1'article 75, en ce qui
concerne la reconnaissance et 1'exécution des décisions, renvoient & la
Convention d'exécution signée & Bruxelles le 27 septembre 1968 et en
vigueur entre les six Etats fondateurs du Marché Commun depuis le
ler février 1973.

Depuis quelques mois, on discute dans les milieux industriels
et d'affaires (1) puis dans les milieux universitaires (2), sur le point
de savoir si ce lien entre la Convention d‘exécution et le projet de
Convention de brevet communautaire est opportun pour toute action en
contrefacon de brevet communautaire, ou s'il aboutit & des résultats qui
ne tiennent pas compte des particularités d'un brevet supranational
comme le brevet communautaire. M. le Professeur BODENHAUSEN écrit sans
hésitation (3) :

"..« La Convention d'exécution, quels que soient ses mérites par ailleurs,
n'est pas suffisamment adaptée au probléme particulier de la contre-
fagcon des brevets d'invention”.

IT semble nécessaire de faire quelques rappels afin de mieux
définir les problémes qui se posent.

(1) Conférence de M. PANEL le 7 novembre 1973 & Bordeaux devant 1'ADERA
et Conférence de Me CHOME, le 30 novembre 1973 & Bruxelles.

(2) IVe Rencontre internationale de propriété industrielle, Nice, 21 et
22 juin 1974.

(3) G. BODENHAUSEN, The juridiction Convention, CIPA, mars 1974, p. 220.



Les Etats européens ont été amenés pour assurer leur dévelop-
pement économique et le bien &tre de leurs populations a construire
une Communauté économique. Les relations économiques au sein de cette
Communauté ont conduit les Etats membres a s'engager dans une unification
au moins partielle de leurs 1égislations respectives. L'oeuvre entreprise
n‘a pas été conduite jusqu'au méme seuil dans les différents domaines
ol elle a été engagée. Cette unification législative prend sa source
dans le Traité de Rome dont 1'article 3 dispose :

"eee 1'action de la Communauté comporte ...

(h) le rapprochement des 1égislations nationales dans la mesure nécessaire
au fonctionnement du Marché Commun ...".

E1le apparait notamment en matiére de brevets d'invention,
puisque, dans 1'introduction au projet de Convention de brevet commu-
nautaire (1), on peut lire :

"En 1969, les Etats membres des Communautés européennes ont pris 1'initia-

tive d'une série de travaux destinés & aboutir & la création d'un
systéme européen de brevets, articulé en deux éléments :

- 1'institution d'un systéme européen de délivrance de brevets, s'appli-
quant & un cadre européen, plus large que celui des Etats membres des
Communautés ;

- 1'élaboration, pour les Etats membres des Communautés, d'une réglemen-
tation déterminant, d'une maniére unitaire et autonome pour le territoire
du Marché Commun, les effets des brevets délivrés en vertu du systéme
européen”.

Par ailleurs, plusieurs autres conventions ont été signées récemment par
les Etats membres des Communautés et notamment la Convention d'exécution.
Cette Convention se propose d'instaurer, notamment en matiére de
compétence judiciaire, une réglementation nouvelle et uniforme dans les
relations entre les différents Etats membres comme le demandait plus
particuliérement 1‘'article 220 du Traité de Rome qui dispose que :

(1) Pour 1'histoire des négociations et des projets se reporter & :

X, De la protection internationale des inventions, La Propriété Indus-
trielle, 1946, p. 60 et suiv. ; P. FRESSONNET, La longue histoire du
brevet européen, CBI informations, avril 1974, p. 2 ; A. VANDER HAEGHEN,
Création d'un brevet européen, 1'ingénieur Conseil, 1960, p. 405 et
suiv.



".eo Les Etats membres engageront entre eux, en tant que besoin, des
négociations en vue d'assurer, en faveur de leurs ressortissants ... la
simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnais-
sance et 1'exécution réciproque des décisions judiciaires ainsi que des
sentences arbitrales".

Cette Convention ne modifie pas la 1égislation propre & chaque
Etat qui continue de s'appliquer sans changement.

Dans son ouvrage sur la Convention d'exécution (1), M. DROZ
donne une définition lapidaire de 1'économie de la Convention d'exécution :

"Les régles de compétence au stade du litige devenant trés structurées,
i1 était plus facile d'adopter un systéme rigoureux de litispendance
permettant une concentration totale des actions et de réduire au minimum
les contrdles du stade de la reconnaissance ou de 1'exécution. La
simplification des conditions de reconnaissance incitait & admettre une
reconnaissance mutuelle de plein droit. Celle-ci remontant & la date a
laquelle le jugement prend effet dans son pays d'origine, c'était
accorder une "présomption de régularité" & tout jugement rendu dans 1'un
des Etats membres. Dés lors, il convenait de faciliter au maximum la
tache au porteur d'un jugement présumé régulier et une pente naturelle
conduisait naturellement @ admettre finalement la procédure d'exequatur
sur requéte”.

M. le Professeur GOLDMAN (2) démontre 1'‘effet "fédérateur" de
la Convention d'exécution :

"Non seulement (la Convention d‘exécution), ne se borne-t-elle pas &
“simplifier les formalités" de reconnaissance et d'exécution des juge-
ments, puisqu'elle en unifie et allége aussi considérablement les
conditions de fond, de maniére & assurer presque sans restriction - ou
du moins sans restrictions appelées a de fréquentes applications - & la
libre circulation dans 1a Communauté, des décisions judiciaires qui

entrent dans son domaine. Mais elle fournit en outre un réglement complet

(1) G, DROZ, Compétence judiciaire et effets des jugements dans le
Marché Commun, Dalloz, Paris, 1972, p. 9.

(2) B. GOLDMAN, Un traité fédérateur : La Convention entre les Etats
membres de la C.E.E. sur la reconnaissance et 1'exécution des décisions
en matiére civile et commerciale, Revue trimestrielle de droit européen,
n® 1, janvier/mars 1971, p. 2.



des conflits de juridiction entre Etats membres, en déterminant direc-
tement la compétence internationale de leurs juridictions par des
dispositions matérielles uniformes, ou a défaut en reconnaissant a la

loi de chaque Etat aptitude a déterminer cette compétence pour ses

propres juridictions ; de plus, 1'application de ce réglement uniforme
(matériel ou de conflits de juridiction) n'est pas liée a la qualité de
ressortissant d'un Etat membre des plaideurs, mais essentiellement, et
selon le cas, au domicile du défendeur ou du demandeur dans la Communauté".

M. le Professeur BUELOW (1) s'intéresse aux avantages de la
Convention d'exécution relativement au probléme de la compétence juri-
dictionnelle des tribunaux des Etats contractants :

"Outre des répercussions favorables sur le plan des relations inter-
nationales, des progrés seront réalisés, au sein de chaque Etat, sur le
plan national. Jusqu'a présent trancher en matiére de compétence inter-
nationale était pour les tribunaux, une question difficile et complexe.
La Convention apporte ici une simplification notable étant donné qu'elle
résout de fagon uniforme le probléme de la compétence juridictionnelle
pour les tribunaux des Etats contractants”.

Actuellement, 1a Convention d'exécution n'engage que les six
Etats fondateurs du Marché Commun dans lesquels elle est entrée simulta-
nément en vigueur le ler février 1973. Des négociations ont lieu entre
ces six Etats et les trois nouveaux membres de la Communauté &conomique
européenne sur la base de 1'article 63 de la Convention d'exécution (2).
I1 s'agit d'une négociation "en bloc" puisque les dispositions finales
de l1a Convention ne contiennent pas de clauses d'adhésion classiques
permettant & un Etat étranger & la Communauté d'adhérer & la Convention.
En effet, la Convention d'exécution n'‘est, au sens strict, ni un traité

fermé, ni un traité ouvert. La possibilité d'adhérer prévue 3 1'article
63 est subordonnée & 1'adhésion & la Communauté économique européenne.

(1) A. BUELOW, 1a Convention concernant la compétence judiciaire et
1’exécution des décisions judiciaires en matiére civile et commerciale,
Revue du Marché Commun, n® 118, décembre 1968, p. 1009.

(2) IN s'agit de négocier une "adaptation" qui ne doit pas s‘écarter de
1'économie de la Convention d'exécution, cf Rapport sur la Convention
concernant la compétence judiciaire et 1‘exécution des décisions en
matiére civile et commerciale, Bulletin des Communautés européennes,
suppl. 12/72, p. 104,
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En ce qui concerne les brevets d'invention, les Etats parties
a la Convention de brevet européen se sont efforcés de donner une défi-
nition unique du contenu du droit du breveté ; 1‘unification du droit
des brevets d'invention n'est cependant pas parfaite dans 1'état actuel
du projet de Convention de brevet communautaire car il n'y a pas, par
exemple, de définition unique de 1'exception de possession personnelle
antérieure, des effets des droits antérieurs, et la sanction des
atteintes aux droits du breveté est abandonnée aux législations nationales
des Etats contractants bien que la définition des atteintes au brevet
communautaire soit donnée dans le projet de Convention de brevet commu-
nautaire.

Pour mieux comprendre 1'action entreprise, i1 suffit de se
reporter au préambule du projet de Convention de brevet communautaire
ol est rappelée au troisiéme paragraphe 1'articulation des différents
traités en matiére de brevets d'invention :

"ees {Cette) Convention ... constitue un accord particulier au sens de
1'article 142 de la Convention instituant un systéme européen de déli-
vrance de brevets, ainsi qu'un traité de brevet régional au sens de
1tarticle 45, par. 1, du Traité de coopération en matiére de brevets du
19 juin 1970, et un arrangement particulier au sens de 1'article 19 de
1a Convention pour la protection de la propriété industrielle signée a
Paris le 20 mars 1883 et révisée en dernier lieu le 14 juillet 1967".

De son cbté, 1a Convention de brevet européen (1) tend non
point & substituer aux différents brevets nationaux un brevet unique
mais a faire délivrer un document unique selon un droit matériel unique
par un Office européen des brevets sis a Munich. Ce document sera recu
dans chaque Etat contractant désigné pour avoir des effets identiques &
ceux d'un brevet national ; autrement dit, la détermination de ce qui
constitue une contrefacon reste du domaine de la loi nationale. Par
ailleurs, le Traité de coopération en matiére de brevets (2) est encore

moins ambitieux puisqu'il vise essentiellement & éviter des efforts

(1) Actuellement, les neuf Etats du Marché Commun ont signé la Convention,
plus 1'Autriche, Monaco, la Norvége, la Suéde, la Suisse, et la Gréce

avec réserves,

(2) G, CLARK, Another view of the PCT, IIC, 1971, p. 260 ; K. PFANNER,
Der Vertrag Uber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens und seine Auswirkungen auf die Industrie, GRUR Int. 1971,

p. 459.
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paralléles dans le domaine de la recherche documentaire ; il ne cherche
en aucune fagon a établir un droit matériel unique. Quant 4 la Convention
d'Union de Paris, elle tend & juxtaposer aux dispositions du droit
interne une réglementation uniforme qui aboutit & la création d'un droit
unioniste (1).

A 1'évidence, la Convention de brevet communautaire sera
plus qu®une loi uniforme destinée a s'intégrer dans 1'ensemble normatif
propre & chaque Etat membre des Communautés aux lieu et place de la loi
nationale sur la protection des inventions. Elle ne se substituera pas
d la loi nationale ; elle en sera indépendante par 1'union des volontés
des Etats. Elle constituera un nouvel ordre juridique international
découlant du Traité de Rome. Ainsi, i1 apparait possible d'attribuer la
méme nature juridique au Traité de Rome et au projet de Convention de
brevet communautaire aprés signature et ratification par les Etats
contractants, c'est-a-dire que cette derniére Convention existera de
facon autonome de par la volonté de ces Etats. Rappelons que dans
1'affaire 26-62 (2), la Cour de justice des Communautés a posé comme
principe en parlant du Traité de Rome :

"Ce traité constitue plus qu'un accord qui ne créerait que des obliga-
tions mutuelles entre les Etats contractants ... I1 faut conclure que

+eo la Communauté constitue un nouvel ordre juridique international au
profit duquel les Etats ont Timité, bien que dans des domaines restreints,
leurs droits souverains, et dont les sujets sont non seulement les

Etats membres, mais également leurs ressortissants".

Cette analyse s'appliquera avec autant de bonheur & la Convention de
brevet communautaire puisqu‘elle s'adressera directement & tous les
inventeurs et a tous les industriels du Marché Commun.

La Convention de brevet européen peut se concevoir comme la
délégation a une organisation unique du droit de délivrer des brevets
d'invention ; les brevets européens coexistent avec les brevets
nationaux et s'assimilent & ces derniers par leurs effets selon les

{1) G. BODENHAUSEN, Guide de la Convention de Paris, BIRPI, Genéve,

969 ; M, PLAISANT, Traité de droit conventionnel international concernant
la propriété industrielle, Sirey, Paris, 1949,

(2) J O C E, 1962/2138 et 2311,
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termes de 1'article 2 (chiffre 2) de la Convention de brevet européen
qui dispose :

"Dans chacun des Etats contractants pour lequel il est délivré, le
brevet européen a les mémes effets et est soumis au m&me régime qu'un
brevet national délivré dans cet Etat, pour autant que la présente
Convention n'en dispose pas autrement",

La territorialité du brevet européen permet de justifier la théorie
d'une délégation des Etats contractants & 1'organisation européenne des
brevets puisque notamment les Etats ne déléguent pas plus de droits
qu®ils n'en possédent,

En ce qui concerne la Convention de brevet communautaire, il
n'y aura plus de délégation car on ne peut déléguer plus de droits qu'on
en posséde. Le brevet communautaire sera issu d'un ordre juridique inter-
national dont les sujets sont directement les ressortissants des Etats
membres mais aussi des "non-communautaires" puisque selon les termes de
1T'article 58 de la Convention de brevet européen :

"Toute personne physique ou nmorale et toute société, assimilée & une
personne morale en vertu du droit dont elle reléve, peut demander un
brevet européen".

Le brevet communautaire pourra protéger dans le Marché
Commun une invention quel que soit son inventeur, quel que soit son
propriétaire, quel que soit le lieu de leur domicile, de leur activité,
de leur siége. Le brevet communautaire assurera de fagon unitaire cette
protection sur 1'ensemble du territoire de la Communauté. En effet,
1'article 2 (chiffre 2) du projet de Convention de brevet communautaire
dispose que :

“Le brevet communautaire a un caractére unitaire. L'unité est réalisée
du fait qu‘il produit les mémes effets sur 1'ensemble des territoires
sur lesquels i1 s'applique ...".
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De plus, le brevet communautaire aura un effet autonome régi par la
Convention de brevet communautaire ; en effet 1'article 2 (chiffre 3) du
projet de Convention de brevet communautaire dispose que :

"Le brevet communautaire a un caractére autonome. L‘'autonomie est
assurée du fait que le brevet communautaire n'est soumis qu‘aux disposi-
tions de la présente Convention ...".

La conséquence de ces effets unitaire et autonome sera qu'un
brevet communautaire conférera un droit exclusif d'utiliser 1'invention
sur 1'ensemble des territoires des Etats appartenant & la Communauté
économique européenne. Dés qu'il y aura contrefagon d'un brevet commu-
nautaire en quelque lieu que ce soit du Marché Commun, tout 1'ordre
juridique propre & la Communauté sera atteint. La contrefacon d'un
brevet d'invention a effet territorial national, tel un brevet national,
ou un brevet européen, en supposant que la signature de la Convention
de brevet communautaire soit reportée sine die, est définie et sanctionnée
par le droit interne applicable. La sanction de la contrefagon d‘un
brevet communautaire sera celle que le droit interne applicable prévoit
bien que les atteintes au droit communautaire soient notamment définies
par les articles 29 (interdiction de 1'exploitation directe de 1'invention),
30 (interdiction de 1'exploitation indirecte de 1'invention) et 31
(Timitation des effets du brevet communautaire) du projet de Convention
de brevet communautaire.

IT ressort des lignes qui précédent qu'il existe d'une part,
une réglementation nouvelle et uniforme dans les relations judiciaires
entre les différents Etats membres des Communautés qui est la Convention
d'exécution, et, d'autre part, qu'une réglementation supranationale et
unitaire pour les différents Etats membres des Communautés va naftre
du projet de Convention du brevet communautaire. Le but de ce travail
est de faire apparaitre le jeu de 1'application simultanée de ces
Conventions européennes et de présenter des solutions susceptibles
d*atténuer les difficultés qui peuvent apparaitre.
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Notre étude sera faite en deux temps ; d'abord, on verra les
solutions actuelles, puis, leur éventuelle amélioration :

TITRE PREMIER :  DIFFICULTES DANS LA DETERMINATION DE LA JURIDICTION
COMPETENTE EN MATIERE DE CONTREFACON DE BREVET
D' INVENTION

TITRE SECOND ¢ VERS UNE COMPETENCE UNIQUE EN MATIERE DE CONTREFACON
DE BREVET COMMUNAUTAIRE



TITRE PREMIER

Difficultes dans la détermination de la juridiction compétente
en matiere de contrefacon de brevet d'invention
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INTRODUCTION AU TITRE PREMIER

M. le Professeur MOUSSERON (1) faisait remarquer que :

“Dans toute étude des problémes de contrefagon, il y a toujours deux
parties trés nettes : 1'acte de contrefacon d'une part et 1'action en
contrefacon d'autre part".

Dans le cadre de ce travail, conformément & la technique l1égislative en
honneur aussi bien en France que dans les pays étrangers et que dans la
Convention de brevet communautaire, nous distinguerons :

(1) la définition du droit du breveté ;
(2) les atteintes au droit du breveté ou actes de contrefagon ;
(3) les sanctions a ces atteintes au droit du breveté.

L*atteinte au droit du breveté est un acte matériel di au contrefacteur.
L*action en contrefacon est ouverte au breveté pour obtenir une décision
sur le fond de son allégation (2). Pour que le présumé contrefacteur
puisse &tre sanctionné, i1 faut qu'au préalable 1'atteinte au droit du
breveté soit constatée ; c'est ce qui est souvent appelé : “constatation
de la matérialité de la contrefagon" (3).

(1) ASPI, Conférence du 15 septembre 1971, Rapport de M. le Professeur
MOUSSERON, "Condition de fond dans les questions de contrefagon de
brevets en France".

(2) La terminologie est due & H. MOTULSKY, Cours de procédure civile,
Université de Paris X, 1970=71 ; Se reporter également & : H. MOTULSKY,
Prolégoménes pour un futur code de procédure civile : la consécration
des principes directeurs du procés civil par le décret du 9 septembre
1971, D., 1972, chron., 91.

(3) E. POUILLET, Brevets d'invention, Marchal et Billard, Paris, 1909,
Do 883 et suiv. omet le mot "matérialitée".
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(1) Définition du droit du breveté

Le brevet confére & son titulaire un monopole dfexploitation
de 1'invention brevetée. La définition de ce monopole est donnée par la
loi. C'est ainsi que la loi de 1844 dans son article premier s'énongait :

"Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d'industrie
confére a son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-aprés
déterminés, le droit exclusif d'exploiter 3 son profit ladite découverte
ou invention. Le droit est constaté par des titres délivrés par le '
Gouvernement sous le nom de brevets d'invention®.

Actuellement, dans la loi frangaise de 1968, c'est 1‘'article
premier qui définit le droit du breveté :

"Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente loi,
toute invention peut faire 1'objet d'un titre de propriété industrielle
délivré par le Directeur de 1'Institut national de la propriété indus-
trielle qui confére a son titulaire ol & ses ayants cause un droit
exclusif d'exploitation. Le droit appartient au premier déposant personne

physique ou morale".

En ce qui concerne le brevet européen, si 1'on ne tient pas
compte du projet de Convention de brevet communautaire, la Convention
de brevet européen spécifie a 1'article 64 que :

".oo le brevet européen confére a son titulaire, & compter du jour de la
publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des Etats
contractants pour lequel i1 a été délivré, les mémes droits que lui
conférerait un brevet national délivré dans cet Etat".

I1 y a donc renvoi aux définitions nationales du droit du breveté.

Quant au brevet communautaire, le projet de Convention de
brevet communautaire ne donne aucune définition du droit du breveté. Ce
n'est qu'a contrario a partir des articles 29 et suivants du projet de
Convention de brevet communautaire que 1'on peut trouver une définition
du droit du breveté. Ce n'est qu'a contrario que 1'on peut conclure que
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le brevet donne un monopole sur 1'invention brevetée. D'ailleurs comme
le souligne Me MATHELY (1) :

"(Le droit du breveté) sera défini par le droit communautaire dans son
étendue mais encore dans ses 1imites & une exception prés ; (le projet
de Convention de brevet communautaire) non seulement dans ses articles
29 et 30 définit le droit exclusif du breveté, mais dans ses articles
suivants, les limites de cette exclusivité".

I1 y a deux limites essentielles ; la premiére est 1'utilisation de
1'invention brevetée a des fins personnelles, la seconde, 1'épuisement
du droit, savoir 1'impossibilité pour le breveté et ses licenciés de
s'opposer, a partir du moment o, le produit breveté a été mis dans le
commerce, & sa libre circulation ou aux importations paralléles considé-
rées comme licites dés lors qu'elles sont le fait de tiers (2). A ce

propos, M. le Professeur BODENHAUSEN fait remarquer (3) :

"Une premiére question qui se pose ici est de savoir, si dans cette
matiére, le (projet de Convention de brevet communautaire) est toujours
nécessaire puisque des décisions bien connues de la Cour de justice

des Communautés européennes ... semblent aller plus loin que ce (projet
de Convention) et son protocole relatif & 1'application différée des
dispositions sur 1'épuisement des droits attachés au brevet communautaire
et aux brevets nationaux".

I1 existe cependant encore une limite qui n'est pas définie
dans le projet de Convention de brevet communautaire mais qui est
laissée & la loi interne propre a chaque Etat contractant ; cette limite
est 1'exception de possession personnelle antérieure., En effet, 1'arti-

cle 34 du projet de Convention de brevet communautaire dispose :

(1) Me MATHELY, Rapport sur "les actions en contrefagon sur la base du
brevet communautaire", IVe Rencontre internationale de propriété indus-
trielle, Nice, 21=22 juin 1974,

(2) X. de MELLO, Marques et concurrence européenne, Jurisclasseur
commercial, Annexe "Marques", fascicule XXXIX bis, Editions Techniques,
Paris, 1971, p. 13, n® 67,

(3) G. BODENHAUSEN, The juridiction Convention, CIPA, mars 1974 p. 220 ;
comparer avec 1'arrét “Café HAG", Cour de justice des Communautés euro-
péennes, 3 juillet 1974 ; PIBD, 1974.1I11.308, et la décision de la
Commission des Communautés européennes relative a la marque "ADVOCAAT
ZWARTE KIP", JOCE, 29 aofit 1974, p. 12 ; PIBD, 1974.111.353,
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"Quiconque, dans le cas oil un brevet national aurait &té délivré pour
une invention, aurait acquis, dans 1'un des Etats contractants, un droit
fondé sur une utilisation antérieure de cette invention, ou un droit de
possession personnelle sur cette invention, jouit dans cet Etat du

méme droit & 1'égard du brevet communautaire ayant cette invention pour
objet",

Par ailleurs, selon les 1égislations en vigueur dans tous les
Etats européens comme selon la Convention de brevet européen, 1'étendue
du droit du breveté s'apprécie d'une maniére générale a 1'aide des
revendications comme, par exemple, le spécifient 1'article 13, alinéa 2,
de Ta loi frangaise de 1968 et 1‘'article 84 de la Convention de brevet
européen, car comme le souligne Me STENGER (1) :

"L'invention est généralement exprimée dans une partie seulement du
brevet et se 1ie a un ensemble plus vaste qui appartient au domaine
public mais qu'il est nécessaire de mentionner pour la compréhension de
1%invention®.

Naturellement, cette définition du droit du breveté par des
revendications pose certains problémes qui n'ont pas & &tre traités dans
le cadre de ce travail mais 1'on pourra utilement se reporter & 1'ouvrage
de Mme SCHMIDT (2) en ce qui concerne la France et & 1'étude publiée
sous la direction de Mme BOUCOURECHLIEV et de M. le Professeur
J.M, MOUSSERON (3) en ce qui concerne les brevets nationaux et le brevet
européen,

(2) Les atteintes au droit du breveté

M. le Professeur MOUSSERON (4) définit 1‘'atteinte au droit du

droit du breveté doivent &tre constatées par un tribunal et les moyens

(1) J.P. STENGER, La contrefagon de brevet en droit frangais et en droit
américain, Cujas, Paris, 1965, p. 128.

(2) J. SCHMIDT, L'invention protégée aprés la loi de 1968, Librairies
techniques, Paris, 1972 ; voir aussi, Colloque sur 1'activité inventive

et 1'étendue de la protection dans le brevet européen, Strasbourg, 2 et

3 octobre 1974,

(3) J. BOUCOURECHLIEV et J.M. MOUSSERON, Les brevets d'invention, rédaction
et interprétation, PUF, Paris, 1973.

(4) J.M. MOUSSERON, Brevets d'invention, Encyclopédie Dalloz, Droit
commercial, Dalloz, Paris, 1972, p. 27.
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de preuve qu'il accepte sont définis par le code de procédure civile
applicable au lieu de son siége. Ces atteintes sont définies par les
lois nationales de chaque Etat relatives a la protection des inventions
par des brevets d'invention. En France, c'est 1'article 51 de 1a loi de
1968 qui dispose qu‘une atteinte aux droits du propriétaire du brevet
constitue une contrefacon. Le projet de Convention de brevet communau-
taire dans son article 38 renvoit aux 1égislations nationales selon le

principe de 1'assimilation du brevet communautaire & un brevet national
en ce qui concerne les sanctions aux atteintes & ce brevet.

I1 y a lieu de distinguer la fabrication d‘'un produit breveté
ou 1'utilisation d'un procédé breveté (contrefagon primaire) et 1'utili-
sation, la vente, la mise dans le commerce, etc., d'un produit breveté
ou fabriqué selon un procédé breveté (contrefacon dérivée) (1). On doit
aussi distinguer la "contrefacon directe" qui se compose de la "contre-
fagon primaire” et de la “contrefagon dérivée", de la "contrefagon
indirecte” qui consiste en 1'offre de livrer ou la livraison de moyens
de mise en oeuvre de 1'invention brevetée (2). La distinction entre
“contrefacon directe” et "contrefacon indirecte" est trés nette dans les
articles 29 et 30 du projet de Convention de brevet communautaire qui
fixe définitivement le vocabulaire. A 1'inverse, 1a loi francaise de
1968 consacre, dans son article 29, implicitement cette distinction sans
pour autant la désigner sous les termes de "contrefagon directe" et de
"contrefagon indirecte”. La distinction entre "contrefagon primaire" et
"contrefacon dérivée" se retrouve sous les vocables “contrefacon directe"
et "contrefacon indirecte" dans la jurisprudence et la doctrine allemande.
Dans ce pays l1a “contrefacon indirecte” au sens du projet de Convention
de brevet communautaire est une construction jurisprudentielle (3).
L*'analyse des rapports de la “"contrefacon primaire" et de la “contre-
fagon dérivée” avec le lieu ou le fait dommageable se produit sera faite
au chapitre II de ce titre.

(1) S. LACHAT, la Convention de Bruxelles et le juge compétent en
matiére de contrefacon de brevets nationaux, Les petites affiches,

12 juillet 1974, p. 3 ; PIBD, 11.225, et S. LACHAT, La juridiction
compétente en matiére de contrefacon de brevets d'invention dans la
Communauté économique européenne, JCP, 1974, &d. C.I., 11484,

(2) R. SINGER, Perspectives réservées a la protection des inventions par
des titres supranationaux dans 1'Europe future, Mélanges Bastian, t. II,
Librairies techniques, Paris, 1974, p. 411.

(3) R. SINGER, Perspectives réservées & la protection des inventions par
des titres supranationaux dans 1'Europe future, Mélanges Bastian, t.II,
Librairies techniques, Paris, 1974, p. 411.
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L'atteinte au droit du breveté suppose que le brevet soit
valide. Comme le faisait remarquer le Doyen ROUBIER (1) :

"Le droit de 1‘'inventeur ne peut exister que sous la forme d'un brevet,
dont naturellement 1'autorité ne peut s'étendre au deld du territoire

de 1'Etat qui le concéde, mais dont inversement aucun organisme étranger
d cet Etat ne peut apprécier la valeur ; le caractére pénal de ses
effets et le caractére administratif de sa naissance se conjuguent pour
lui donner un domaine d'application strictement territorial”.

C'est ce qu'on appelle "1'effet territorial des brevets d'invention".
Par exemple, un brevet allemand n'‘est attributif d'aucun droit en
France. A 1'inverse de cette solution, le brevet communautaire, s'il
existe, sera un brevet "supranational" dont les effets s'étendront sur
plusieurs Etats comme le montre 1'article 2 du projet de Convention de
brevet communautaire”(2). La territorialité des brevets “supranationaux"
se retrouve en ce sens qu'un brevet “"supranational" est sans effet hors
des territoires des Etats contractants aux Conventions qui ont créé ces
brevets.

La notion d'atteinte recéle une ambiguité dans la définition
qu'en donne 1'article 38 du projet de Convention de brevet communautaire.
En réalité, i1 ne peut s'agir des atteintes proprement dites puisqu'elles
sont définies par les articles 29 et 30 par le truchement de la définition
des actes interdits & 1'encontre d’un brevet communautaire. I1 y est au
contraire question des sanctions aux atteintes (3). On peut facilement
faire apparaitre cette différence en s'aidant de la loi francaise de
1968 sur la protection des inventions par des brevets. Les articles 51
et 52 de cette loi font respectivement apparaitre des limites & 1'imputa-
bilité des faits de contrefagon ayant pour effet de dégager le présumé
contrefacteur de sa responsabilité ; en effet, 1'alinéa 2, de 1‘article
51 dispose :

(lg P. ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, Sirey, Paris,
1952, t. I, p. 44.

(2) Le brevet européen est a "effet territorial national” bien que 1'on
puisse dans une certaine mesure 1‘'assimiler, compte tenu de son processus
de délivrance par 1°'0ffice européen des brevets et son é&clatement en un
“faisceau" de brevets nationaux, a un brevet supranational.

(3) cf P. MATHELY, Rapport sur "Les actions en contrefagon sur la base

du brevet communautaire”, IVe Rencontre internationale de propriété
industrielle, Nice, 21-22 juin 1974,
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"Toutefois, 1'utilisation, la vente ou la mise dans le commerce, la
détention en vue de 1'utilisation ou de la mise dans le commerce d‘un
produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne
que le fabricant du produit contrefait, ou la livraison des moyens en
vue de la mise en geuvre de 1'invention breveté, ne constituent une
contrefacon que si elles ont &té commises en connaissance de cause".

IT ressort de ces lignes que la contrefacon dérivée et la contrefacon
indirecte ne constituent un acte punissable, selon la loi francaise, que
si elles ont été commises en connaissance de cause. Autrement dit, bien
qu'il y ait contrefacon, i1 n'y a pas de sanction. Le méme raisonnement
peut se faire avec 1'article 52 qui définit 1‘'é@lément intentionnel dans
le délit de contrefacon ; en effet, cet article dispose dans son premier
alinéa :

“Toute atteinte portée sciemment aux droits du propriétaire du brevet,
tels qu'ils sont définis aux articles 29 & 31, constitue un délit puni
d'une amende de 2000 & 15000 F*,

Me MATHELY (1) souligne que :

“La compétence du juge pénal se limite & décider si 1'atteinte portée
aux droits du Breveté, dont la matérialité a été reconnue par le juge
civil a été faite "sciemment”, au sens du premier alinéa de 1‘'article
52, et, dans 1’affirmative, le délit étant alors constitué, d'appliquer
la peine prévue par la loi".

La France n'est pas le seul Etat qui admette qu‘un contre-
facteur puisse se défendre en se prévalant de son ignorance de la portée
réelle d'un brevet d'invention. L'article 59 (chiffre 1) de la loi
britannique de 1949 dispose :

"Dans une procédure en contrefacon d'un brevet, les dommages ne seront
alloués contre un défendeur prouvant qu'il ignorait et ne pouvait raison-
nablement supposer, au moment de la contrefacon, 1'existence du brevet,
et nul ne sera censé avoir dfi 1a connaftre ou la supposer pour 1la seule
raison que la mention du brevet était apposée au produit, si elle

n‘était pas accompagnée du numéro du brevet".

(1) Ann., 1969, p. 129,
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Aux Pays-Bas, une action en contrefagcon ne permet la sanction
d'un contrefacteur que s'il a agit sciemment (1). De méme, en Irlande (2).
En résumé, dans certains Etats de la Communauté, le défendeur a la
charge de la preuve qu'a la date de la contrefacon, il ne connaissait
pas ou n'avait pas de moyens raisonnables de savoir s'il existait un
brevet. Cette défense n'est pas possible a un contrefacteur qui a été
informé par le breveté de 1'existence d'un brevet d'invention dont 91
est contrefacteur (3). On retrouve & peu de choses prés le systéme
francais précédemment évoqué.

Par conséquent, il est possible de s'interroger sur 1'oppor-
tunité de considérer que ia définition des atteintes au brevet
communautaire telle qu'elle est donnée par les articles 29 et suivants
du projet de Convention de brevet communautaire, comprend ou ne comprend
pas les limitations & 1‘'imputabilité de la contrefagon prévues par la
loi frangaise. Pour notre part, nous considérons que le projet de
Convention de brevet communautaire se suffit & lui-méme et qu'il n'y a
pas lieu de tenir compte de telles exceptions qui affaiblissent de facon
variable selon les Etats le monopole octroyé par le brevet communautaire.
A 1'inverse, M. SAVIGNON écrit (4) :

"(L'action en contrefacon) est régie par le droit défini dans la Conven-
tion et, a titre complémentaire, par le droit national, reléve du droit
conventionnel la définition des droits attachés au brevet communautaire,
reléve du droit national la prise en considération de 1'élément inten-
tionnel dans la définition des actes de contrefagon ...".

Me MATHELY est moins affirmatif (5) :

“Je me demande si le juge national n'appliquera pas sa loi nationale

pour rechercher si celui qui a commis un acte de contrefacon a engagé de
ce fait sa responsabilité civile ... L'appréciation de la matérialité de
la contrefacon se ferait d'une part en ce qui concerne la reconnaissance

1) art. 43 de la loi de 1910 sur les brevets d'invention.

2) art. 55 de la 1oi de 1964 sur les brevets d'invention.

(3) TERREL, On the law of patents, Sweet and Maxwell, Londres, 1971,
p. 333 et p. 376 ; CPA, The Patents Acts 1949-1961, Sweet and Maxwell,
Londres, 1968, p. 199-200.

(4) F. SAVIGNON, Le projet de Convention relative au brevet européen
pour le Marché Commun, La Propriété Industrielle, 1971, p. 313.

(5) Me MATHELY, Rapport sur "Les actions en contrefacon sur la base du
brevet communautaire"”, IVe Rencontre internationale de propriété indus-
trielle, Nice, 21 et 22 juin 1974.
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de 1'objet contrefait selon la loi nationale ; d'autre part, en ce qui
concerne 1'acte de contrefacon, pour partie selon la loi communautaire
pour déterminer 1a nature de 1tacte, pour 1'autre partie selon la loi
nationale pour apprécier la responsabilité de 1'acte”.

Dans le doute, il semble que 1'esprit du brevet communautaire doive
1'emporter : les sanctions devraient &tre identiques pour tous les
contrefacteurs puisqu'il s‘'agit d'un méme brevet.

Par ailleurs, on remarque que 1‘article 12 du premier avant-
projet de Convention de brevet communautaire (1970), comme 1'article 12
du second avant-projet de Convention de brevet communautaire (1971),
précisaient dans leur alinéa premier :

"Sont notamment applicables les dispositions du droit national relatives
a la complicité ou & 1'exigence d‘une intention frauduleuse".

Cette disposition donnée & titre explicatif a disparu du texte de
1'article 38 du projet de Convention de brevet communautaire (1973).

En outre, il y a eu inversion de la hiérarchie des droits régissant les
atteintes aux droits conférés par le brevet communautaire puisque
Jusqu'au second avant-projet (1971), les atteintes étaient, en principe,
soumises aux dispositions du droit national des Etats contractants,
tandis que 1'article 38 du projet de Convention de brevet communautaire
(1973) attribue prééminence au droit communautaire. En conséquence,
1*évolution des textes plaide sans équivoque pour la solution qui
consiste a &liminer les limitations a 1'imputabilité des actes de contre-
fagon.

(3) Les sanctions des atteintes au droit du breveté

L‘autorité d'un droit dépend de la sanction qui en impose le
respect. En matiére de brevet d'invention, la sanction du droit est
assurée par 1'assimilation de 1'atteinte au droit a un délit qui est
selon les 1égislations un délit civil ou un délit pénal. En France, la
loi de 1968 ne considére plus systématiquement la contrefacon comme un
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délit pénal puisque aux termes de 1'article 52, seules les atteintes
portées “"sciemment" aux droits du breveté sont susceptibles d‘engager la
responsabilité pénale du contrefacteur. Cependant cette responsabilité,
méme si elle est engagée, n'est que la conséquence de la constatation
par la juridiction civile de la réalité de la contrefagcon par une
décision passée en force de chose jugée (1). Selon 1'expression de

MM. DEVANT et al (2) :

“La juridiction pénale ne peut donc que tirer les conséquences de la
décision du juge civil. Le civil tient le criminel en 1'état ...".

Ainsi,comme le souligne M. le Professeur J.J. BURST (3) :

"Le droit conféré par le brevet trouve sa sanction dans 1'action en
contrefacon".

C'est par 1'action en contrefagon qu'il porte devant les tribunaux
compétents que le breveté fait respecter son droit privatif sur 1'inven-
tion définie par les revendications du brevet.

I1 s'agit, avant de s'adresser a un tribunal, de déterminer
s'il est compétent. La mise en jeu des régles de compétence telles
qu'elles sont définies par la Convention d'exécution, les organisations
judiciaires nationales, les lois nationales sur les brevets d'invention,
la Convention de brevet européen et le projet de Convention de brevet
communautaire, permet au breveté de choisir avec une plus ou moins
grande liberté le tribunal devant lequel i1 va attraire un contrefacteur.

Aujourd*hui, ni le droit matériel, ni les régles de conflit
ne sont unifiées dans la Communauté économique européenne. La Convention
d'exécution introduit, selon 1'expression de M. DROZ (4), une chose
jugée “relative". L'exemple classique de cette relativité est 1'accident
de voiture de deux néerlandais en France. Si le passager porte le litige

(1) article 52, alinéa 3, de la loi frangaise de 1968 sur les brevets
d'invention.

(2) P. DEVANT et al, Brevets d'invention, Dalloz, Paris, 1971, p. 304.
(3§ J.J. BURST, La contrefacon, in : Les innovations de Ja loi du 2
janvier 1968 en matiére de brevet d'invention, Librairies techniques,
Paris, 1972, p. 163.

(4) G. DROZ, Entrée en vigueur de la Convention de Bruxelles concernant
la compétence judiciaire et 1'exécution des décisions en matiére civile
et commerciale, Revue critique de DIP, n® 1, janvier/mars 1973, p. 23.
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devant les tribunaux des Pays-Bas, la loi néerlandaise, qui ne répare
pas le dommage moral sera appliquée, car les Pays-Bas sont la résidence
habituelle commune des deux parties. A 1'inverse, si le passager porte
le Titige devant les tribunaux francais en raison du lieu de 1‘accident,
la loi francaise sera appliquée et 1'on sait qu'elle répare généreuse-
ment le dommage moral.

L'exemple est choisi comme & 1'habitude en matiére d'accident de voiture
ot le lieu de 1'accident est trés bien défini. En matiére de contrefacon
de brevets d'invention, les conditions économiques dans la Communauté
économique européenne ol les échanges entre les Etats membres s'accrois-
sent d'année en année, font que 1'on peut fabriquer en France et vendre
en Allemagne, I1 faut définir avec précision le lieu ol le fait domma-
geable s'est produit.

La Convention d'exécution renvoit aux régles de compétence
interne propres a chaque Etat de la Communauté &conomique européenne &
moins qu‘elle ne détermine directement la compétence d'un tribunal d'un
Etat contractant. Par conséquent, les régles de compétence interne
propres a chaque Etat de la Communauté doivent &tre rappelées ;

Les régles s'appliqueraient dans leur intégralité si la Convention
d'exécution n'était pas en vigueur. La ratification de la Convention
d'exécution a introduit de nouvelles régles de compétence internationale
qui entrainent certaines difficultés dans le choix de la juridiction
compétente et dans le réglement des incidents de compétence d‘autant
plus que délibérément les auteurs de la Convention d'exécution n'ont

pas introduit de régles particuliéres en ce qui concerne la contrefacon

de brevets d'invention (1).

Le chapitre I sera consacré & 1'examen des régles de compétence

-~

interne propres & chaque Etat de 1a Communauté économique européenne,

(1) Rapport sur la Convention concernant la compé&tence judiciaire et
1'exécution des décisions en matiére civile et commerciale, Bulletin des
Communautés européennes, supplément 12/72, p. 6l.
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Le chapitre II montrera les possibilités de choix par le
breveté de la juridiction compétente selon les régles de la Convention
d'exécution.

Le chapitre III étudiera les conséquences du choix de la
juridiction compétente sur le réglement des incidents de compétence.



CHAPITRE I

REGLES DE COMPETENCE INTERNE PROPRES A CHAQUE
ETAT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

M. le Professeur AZEMA débutait une Conférence sur la compé-
tence juridictionnelle et la contrefacon (1) par les mots :

“Parmi tous les litiges, les plus irritants sont sans doute ceux relatifs
d la compétence juridictionnelle. Quelle n'est pas la déception du
plaideur qui apprend, aprés de longs mois de procédure, que le juge dont
il attend tout s’est déclaré incompétent. I1 est alors bien légitime .
qu‘avant méme de maudire son juge, i1 maudise le conseil qui 1'a engagé
dans cette impasse". |

Cependant, la difficulté des problémes posés par la compétence juridic-
tionnelle est grande et leur complexité telle qu'il faut les résoudre
point par point.

La Convention d'exécution renvoit de maniére générale non pas
a tel ou tel tribunal qu‘elle déclare compétent mais "aux juridictions"
des Etats (2). Ce n'est que lorsqu'il s'agit d'énoncer des régles de
compétence spéciale qu'elle désigne un tribunal particulier, "le tribunal
du lieu ol le fait dommageable s‘'est produit" (3). Avant de s'engager
dans 1'étude des possibilités de choix par le breveté de 1'Etat devant
les juridictions duquel i1 attrait un contrefacteur (cf chapitre II de
ce titre), i1 faut s'attacher aux régles de compétence interne propres a
chaque Etat de 1a Communauté économique européenne.

1) Conférence donnée le 7 juin 1974 au Centre Paul Roubier & Lyon.
2) Article 2 de la Convention d'exécution.
(3) Articles 5 et 6 de 1a Convention d'exécution.
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Le particularisme des régles de compétence interne propres a
chaque Etat rend difficile la détermination du tribunal compétent par le
breveté qui essaie de faire respecter ses droits en Europe. Le breveté
doit porter son action devant un tribunal compétent d'un strict point de
vue national méme si son action a pour but de faire cesser une contre-
facon qui se développe sur plusieurs Etats. I1 doit aussi dans son
propre intérét, et dans celui du contrefacteur, porter son action devant
des magistrats aptes a comprendre la complexité des techniques qui
seront discutées devant eux. Les textes qui régissent en droit interne
la compétence en matiére de contrefagon présentent ainsi un double
intérét : celui de trouver un tribunal compétent au sens légal du terme
et un tribunal compétent par les hommes qui y siégent.

Les régles de compétence interne propres a chaque Etat de la
Communauté économique européenne sont assez différentes pour mériter un
rappel Etat par Etat ; cependant trois systémes demandent une attention
toute particuliére ; ce sont ceux de 1'Allemagne, de la France et de la
Grande-Bretagne.

Ces trois systémes feront apparaitre d'assez grandes diffé-
rences. D'abord, les systémes de délivrance des brevets d'invention sont
fondamentalement différents : sans examen en France (comme en Belgique,
en Italie, au Luxembourg), avec examen en Allemagne et en Grande-Bretagne
(comme dans les autres Etats du Marché Commun). Ensuite, i1 peut exister
dans le cas d'Etats délivrant des brevets d'invention aprés examen, une
attribution exclusive de compétence & un tribunal pour connaftre de leur
validité aprés délivrance : c'est le cas de 1'Allemagne ; inversement,
i1 se peut que le juge de la contrefagon soit aussi juge de la validité
du brevet aprés délivrance par 1'0ffice des brevets : c'est le cas de la
Grande-Bretagne, de 1'Irlande, et aussi du Danemark. Enfin, il peut
apparaftre une autre différence dans la conception qu'ont les tribunaux
du délit de contrefacon. Si pour eux fabriquer et vendre est un méme
délit, deux tribunaux seront également compétents pour ce méme délit
Torsque la fabrication et la vente ont eu lieu chacune séparément de
1'autre, dans leur ressort ; la litispendance joue pour qu‘une seul
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tribunal connaisse de 1'affaire. A 1'inverse, si la fabrication et 1la
vente constituent deux délits différents, un tribunal sera compétent
pour chaque délit et les régles de la connexité jouent pour une bonne
administration de la justice en ne déclarant qu'un seul tribunal compé-
tent pour 1'ensemble des actes de contrefacon.

Si compte tenu de ces différences, les tribunaux nationaux
restent compétents pour juger des sanctions aux atteintes & un brevet
communautaire, comme prévu par 1'article 38 du projet de Convention de
brevet communautaire, les différences nationales subsisteront. Le
breveté aura intérét & choisir ou & provoquer un choix parmi les tribu-
naux éventuellement compétents pour faire appliquer l1a législation la
plus sévére au contrefacteur., I1 semble donc préférable comme on le
verra au titre second d'unifier le contentieux relatif aux actions en
contrefacon de brevet communautaire.

Les régles de compétence interne propres & chaque Etat de la
Communauté économique européenne seront étudiées Etat par Etat ; une
section sera consacrée par Etat & 1'exposé des régles de compétence d‘ol

neuf sections, savoir :

SECTION I ALLEMAGNE
SECTION II BELGIQUE
SECTION ITII DANEMARK
SECTION IV FRANCE

SECTION V GRANDE-BRETAGNE
SECTION VI IRLANDE

SECTION VII ITALIE

SECTION VIII LUXEMBOURG

SECTION IX PAYS-BAS
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SECTION I

ALLEMAGNE

Le droit allemand en matiére de brevets d'invention est 1‘'un
des plus riches qui soient ; une industrie puissante utilisant systéma-
tiquement les ressources offertes par une 1égislation adaptée a sa
dimension, une doctrine respectée et systématique, appuyée par des
périodiques ouvrant largement leurs colonnes a tous les spécialistes
sans que les écoles soient trop rigides, des tribunaux spécialisés ont
aidé & son développement. I1 n‘est pas nécessaire de rappeler longuement
que 1'Allemagne est un Etat ol les brevets d'invention sont délivrés
aprés examen par 1°'0ffice allemand des brevets sis & Munich et que cet
examen reste 1'un des plus sévéres du monde.

L*Office allemand des brevets ne fait que délivrer des brevets
d*invention 3 i1 n'est ni juge de la contrefagon des brevets ni de leur
validité. Les problémes de validité sont dévolus au Tribunal fédéral
des brevets dont la compétence est absolue en la matiére. Aucun tribunal
autre que le Tribunal fédéral des brevets, sis pour des raisons pratiques
dans 1'immeuble de 1'0Office allemand des brevets & Munich, ne peut
connaftre d'une action en nullité d'un brevet d*invention que ce soit
conséquemment & une mise & 1'inspection publique d‘un brevet examiné
mais non encore délivré ou aprés délivrance du brevet. L'article 36b de
la loi allemande sur les brevets d'invention dans son état au 2 janvier
1968 dispose dans son alinéa premier :

“Le Tribunal des brevets est érigé en tribunal fédéral autonome et
indépendant ; i1 est compétent pour connaftre des recours contre les
décisions des sections des examens et des divisions des brevets de
1'0ffice des brevets, ainsi que des actions en nullité ou en révocation
de brevets ... Son siége est au méme lieu que celui de 1°0ffice des

[{ 2 1]

brevets. Son nom est "Tribunal fédéral des brevets".
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Cette organisation a toujours été la méme depuis la création d'un Office
allemand des brevets en 1877, aprés 1'unification de 1'Allemagne, si ce
n'‘est que les sections d'appel de 1'époque étaient des parties de
1'0ffice des brevets. Aprés la promulgation de la "loi fondamentale"
(1oi constitutionnelle) de la République fédérale allemande qui demande
que toute violation d'un droit soit jugée par des tribunaux judiciaires
(art. 19, § 4 de Ta "loi fondamentale"), la nature du "Tribunal des
brevets” fut discutée et un arrét du Tribunal administratif fédéral
allemand (1) déclara qu'il appartenait @ 1'ordre administratif d'ol une
intervention 1égislative en 1961 (sixiéme loi transitoire du 23 mars
1961) qui transforma le "Tribunal des brevets" en “Tribunal fédéral des
brevets” appartenant & 1'ordre judiciaire.

Dans le cas d'un brevet non encore délivré, le Tribunal
fédéral des brevets est compétent en seconde et derniére instance. Dans
le cas d'un brevet délivré, i1 est compétent en premiére instance. Les
articles 36=1 a 41-0 de la Toi du 2 janvier 1968 régissent la procédure
devant le Tribunal fédéral des brevets et les articles 4l-p a 46 la
procédure de réformation devant la Cour fédérale de justice de Karlsruhe.

Le droit allemand en matiére de contrefacon est dominé par le
renvoi obligatoire au Tribunal fédéral des brevets pour juger de la
validité d‘un brevet lorsqu'elle est contestée a titre incident par un
contrefacteur lors d'une action en contrefacon. I1 sera distingué entre
la compétence d'attribution et la compétence territoriale dans les deux
paragraphes suivants.

§ 1 - COMPETENCE D'ATTRIBUTION

I1 existe en matiére de contrefagon une voie civile et une
voie pénale ; cette derniére semble &tre tombée en désuétude en accord
avec 1'évolution générale que 1'on peut observer dans tous les pays
industrialisés.

gl) E. REIMER, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, Heymanns, Munich,
968, p. 1776 et suiv.
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A. Voie civile

Selon M. BUSSE (1):

"Les Titiges en matiére de brevets d'invention sont des demandes tendant
a faire valoir un droit défini par la Toi sur les brevets d'invention...
Le concept de "litige en matiére de brevets d'invention" est trés large.
On y comprend toutes les demandes relatives & une invention, ou qui ont

une invention pour cause, ou qui sont étroitement 1iés & une invention,
que 1'invention soit, ou non, brevetable".

A 1'évidence, la contrefagon est un litige en matiére de brevets d'inven-
tion et 1'article 51, alinéa premier, de Ta 1oi allemande sur les brevets
d'invention s'applique:

“"Toutes les actions qui sont fondées sur la revendication d'un droit
découlant de rapports juridiques réglés par la présente 1oi sont de Ta
compétence exclusive des tribunaux de grande instance (2) indépendamment

de la valeur litigieuse".

L'exposé sera d'abord consacré aux tribunaux compétents en

premiére instance (a), puis aux voies de recours (b).

(a) Tribunaux compétents en premiére instance

IT résulte de 1'article 51, alinéa premier, que Tes tribunaux
de grande instance sont seuls compétents sans qu'il soit tenu compte de
la valeur Titigieuse. L'avantage réside en des tribunaux présentant une
composition collégiale qui acquiérent une bonne connaissance des pro-
blémes par Te drand nombre de Titiges. Cette solution s'oppose au
systéme britannique qui connait un juge unique en premiére instance et
présente plus de garantie que la voie pénale, en Allemagne méme, qui
demande & un juge unique de statuer sur les faits. Etant donné que

(1) R. BUSSE, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, de Gruyter, Berlin,
1972, p. 766.

(2) L'expression "tribunaux de grande instance" est utilisée pour rendre
le terme allemand "Landgerichte"; cf traduction de Ta l1oi allemande de
1968 sur Tles brevets d'invention de von SCHLEUSSNER, Lois sur les brevets,
modéles d'utilité, marques, Wila, Munich, 1972, p. 27.
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1'article 51 renvoit aux tribunaux de grande instance et non & une
chambre civile spécialisée en brevets, la compétence d'attribution
s'étend & tout le tribunal et non & une seule chambre civile ; cependant
la chambre commerciale n'est pas compétente.

(b) Voies de recours

La procédure allemande en matiére de contrefacon de brevets
d*invention admet une appellation et une réformation.

En premiére instance quelle que soit la valeur litigieuse, la
chambre civile des tribunaux de grande instance est compétence.

En appellation, la chambre civile de la Cour d'appel est
compétente si la valeur du litige dépasse 200 D.M. et si appel est
interjeté dans le délai d‘un mois. La valeur du litige ne doit pas
€tre confondue avec la valeur litigieuse qui est celle que les parties
attribuent a leur différend. La valeur du litige est fixée par le
tribunal qui rend une décision sur le 1itige ; c'est sur elle que 1'on
doit se fonder pour présenter un recours.

En réformation, la premiére chambre civile du Tribunal fédéral
de Karlsruhe est compétente en réformation si la valeur du litige
dépasse 15000 D.M. et si la réformation de 1'arrét d'appel est demandée
dans le délai d'un mois. Le Tribunal fédéral de Karlsruhe n'accepte
qu'un recours sur le droit mais peut reconsidérer le fond.

B. Voie pénale

Les tribunaux de police @ juge unique sont compétents sans
tenir compte de la valeur litigieuse ; une possibilité de révision est
ouverte pour motifs de droit devant la chambre correctionnelle composée
collégialement de trois juges.
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§ 2 = COMPETENCE TERRITORIALE

Les régles d'attribution de compétence seront briévement
rappelées (A) pour faire apparaTtre 1'incidence de 1a conception qu'a
le tribunal de ce qui constitue un délit de contrefacon sur 1'étendue de
sa compétence territoriale (B).

A. Détermination du tribunal compétent

Comme pour 1°&tude de Ta compétence d'attribution, il y a lieu
de distinguer selon la voie choisie par le breveté.

(a) voie civile

Les Etats particuliers composant la République fédérale
d'Allemagne ont la faculté de concentrer devant un seul tribunal de
grande instance par Etat toutes les affaires concernant les brevets
d*invention. Tous en ont usé afin d'accroffre 1'expérience des juges en
la matiére et actuellement neuf tribunaux répartis sur toute 1'Allemagne,
certains Etats ayant attribué compétence aux tribunaux d‘autres Etats,
sont compétents.

Le breveté peut choisir d'attraire le contrefacteur devant le
tribunal du lieu de son domicile (1) ou s'i1 s'‘agit d'une personne
morale devant le tribunal d'un de ses établissements (2) ce qui correspond
a la jurisprudence "“des gares principales" en France. I1 est aussi
possible lorsque le contrefacteur n'a pas de domicile en Allemagne de
1'attraire devant le tribunal du Tieu ol i1 posséde des biens (3). Le
breveté posséde aussi la possibilité d'attraire le contrefacteur devant
le tribunal du lieu du délit (4).

(b) voie pénale

Si le breveté choisit la voie pénale, 1‘'action en contrefacon
doit €tre intentée devant le tribunal compétent pour le lieu du domicile
du contrefacteur ou du délit (5).

(lg articles 12 et 13 du Code de procédure civile.
articles 17 et 21 du Code de procédure civile.
(3) article 23 du Code de procédure civile.

(4) article 32 du Code de procédure civile.

(5) articles 7 et 8 du Code de procédure pénale.
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B. Influence de la conception qu'a le tribunal en matiére de contrefacon

sur 1'étendue de sa compétence territoriale

Que le breveté ait choisi la voie civile ou la voie pénale,
le lieu du délit peut déterminer la compétence d'un tribunal devant
lequel i1 peut porter son action en contrefagon. Cependant, l1a notion de
délit en matiére de contrefagcon peut &tre recue de fagon fort différente
par les tribunaux pour des raisons techniques.

Lorsque la connexité est un chef de compétence les tribunaux
peuvent se déclarer compétents pour des actions connexes et, plus le
code de procédure civile permet une conception laxiste de la connexité,
plus les tribunaux ont la possibilité d'admettre que la contrefacon se
compose de délits distincts. Au contraire, si la connexité n'est pas un
chef de compétence, ils doivent, pour que la justice soit rendue sans
difficulté, admettre que la contrefacon constitue un seul délit (1) dont
les différents aspects peuvent &tre également constatés en plusieurs
endroits. Par une conception de 1a contrefacon qui ne se compose que
d'un seul délit quels que soient les actes proprement dits de contre-
facon, par exemple, fabrication et vente, les juges transgressent a la
conception trop étroite de la connexité.

En Allemagne, contrairement & la jurisprudence francaise,
fabriquer et vendre ne forment qu‘un seul et méme délit. Un contre-
facteur fabriquant & Munich et vendant & Cologne peut &tre attrait si le
breveté choisit 1a voie civile devant les tribunaux de grande instance
de Munich I ou de Disseldorf pour la méme contrefacon. Une nombreuse
jurisprudence (2) et Ta doctrine (3) confirment cette conception allemande
due a ce que la connexité n'est jamais dans cet Etat un chef de compé-
tence (4).

(1) cf chapitre II, section I de ce titre, p. 73.

(2) voir notamment LG Dlisseldorf, 5 janvier 1951, GRUR, 1951.519 ; OLG
Dlisseldorf, 9 mars 1951, GRUR, 1951,516.

(3) E. REIMER, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz Heymanns, Berlin,
1968, p. 1717,

(4) G. DROZ, Compétence judiciaire et effets des jugements dans le
Marché Commun, Dalloz, Paris, 1972, p. 194.
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SECTION II

BELGIQUE

La loi applicable en matiére de contrefacon de brevets
d¥invention est 1a Toi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention ;
cependant, i1 faut aussi se référer aux dispositions du Code judiciaire.

La Toi francaise, en érigeant la contrefacon en délit pénal
a attaché a ses prescriptions une double sanction : la peine correction-
nelle et la réparation civile. D'aprés la loi belge, i1 n'existe que 1la
seconde réparation qui comprend la confiscation des objets contrefaisants,

des dommages-intéréts et la publication du jugement.

I1 y a contrefacon chaque fois qu'il est porté atteinte aux
droits du breveté par 1'un des faits prévus par la loi. La contrefacon
consiste en ce qu‘une personne autre que le propriétaire du brevet a
fait ce que le breveté avait seul le droit de faire. La contrefacon est
1'activité i1licite d'un tiers qui fabrique des produits brevetés, qui
emploie des moyens décrits dans le brevet, qui détient des objets
contrefaisants dans un but commercial (1), qui vend des objets contre-
faisants, les expose ou les introduit en Belgique. Cette énumération est
Timitative. Les autres actes fautifs et dommageables susceptibles de
porter atteinte aux droits du breveté en dehors des cas énumérés ci-
dessus ne sont pas constitutifs de contrefagcon. I1s peuvent cependant
donner lieu & une action en dommages-intéréts conformément au principe
général de 1'article 138 du Code civil.

En Belgique, les brevets d'invention sont délivrés sans examen
préalable et leur nullité peut &tre demandée devant les tribunaux civils
qui ont une compétence exclusive. I1 n'y a pas lieu, au point de vue de
la compétence de distinguer entre les contestations soulevées par voie
d’exception et celles introduites par une action principale.

(1) Cass. civ., 5 novembre 1896 ; Pas., 1897, I. 7.
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La pratique belge bien qu'assez semblable & la pratique
francaise demande quelques précisions en ce qui concerne la compétence
et les problémes de litispendance et de connexité.

§ 1 - COMPETENCE

Les tribunaux civils sont seul compétents pour juger de
1*action en contrefacon puisque 1'atteinte au droit du breveté est de
nature exclusivement civile., Comme en France, il existe toujours deux
degrés de juridiction qui sont la Cour d'appel lorsque le tribunal civil
de premiére instance a statué et le tribunal civil de premiére instance
lorsque le juge de paix a statué (1), La Cour de cassation connait des
décisions rendues en dernier ressort et qui lui sont conférées pour
contravention a@ la loi ou pour violation des formes, soit substantielles,

soit prescrites & peine de nullité (2).

A. Compétence d'attribution

La Belgique posséde une organisation judiciaire assez semblable
a 1'organisation francaise avec juge de paix, tribunaux civils, Cours
d'appel et Cour de cassation. Par ailleurs, i1 existe des tribunaux de
commerce et des prud'hommes.

(a) tribunaux civils compétents

L'action en contrefacon peut &tre soumise aux tribunaux de
paix si la demande ne dépasse pas le taux de leur compétence (3) mais
ils ne peuvent juger de la nullité & titre incident. S'ils sont saisis
et que le défendeur oppose la nullité du brevet, il s‘agit d'une contes-
tation de titre de valeur indéterminée ; en conséquence, il y aurait
dessaisissement. Normalement 1°'action en contrefacon est soumise aux
tribunaux de premiére instance qui ont plénitude de juridiction puisqu'ils

sont juges de la contrefacon et de la nullité & titre incident ou
principal.

(1) Art. 577 et 602 du Code judiciaire.
(2) Art. 608 du Code judiciaire.
(3) Actuellement 25.000 F.B., art. 569, 7°), du Code judiciaire.
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L'arbitrage est possible dans la mesure ot i1 n'y a pas
communicatibn obligatoire au commissaire public des actions en contre-
facon. A 1'inverse, lorsqu'en France cette communication a perdu son
caractére obligatoire en 1968 avec la nouvelle loi sur les brevets
d'invention, pour éviter 1'arbitrage le législateur a introduit 1'arti-
cle 68 dans la loi sur les brevets d‘'invention qui interdit toute
dérogation & la compétence des tribunaux de grande instance.

(b) tribunaux incompétents

Le quasi=-délit commis par le contrefacteur ne constitue pas
un acte de commerce : les tribunaux de commerce sont incompétents pour
connaftre, méme entre commercants, d'une action en contrefacon. Cepen-
dant, un doute a pu s'élever dans la mesure ol des quasi-délits qui se
rattachent & 1'exercice du commerce ont &té considérés comme des actes
de commerce (1). I1 existe un jugement isolé (2) dans ce sens qui
affirme que le commercant qui contrefait une invention brevetée dans
1'intérét de son commerce et pour 1‘'exploitation de celui-ci accomplit
un acte de commerce.

La contrefacon n‘étant pas un fait d’ouvrage ou de travail
ne peut &tre jugée par les tribunaux du travail.

Le Code judiciaire belge en instituant un tribunal d'arrondis-
sement (articles 639 a 644) permet de faire respecter les régles de
compétence d'attribution, C'est au demandeur, lorsque la compétence du
juge saisi est contestée, et éventuellement d'office au juge, qu'il
appartient de s'adresser au tribunal d'arrondissement composé des prési-
dents des trois tribunaux de premiére instance (justice de paix, tribunal
de police, tribunal de premiére instance, de commerce et du travail) ;
ce tribunal statue sans délai et sans appel (3).

(1) L. ANDRE, Traité des brevets d'invention et de la contrefagon indus-
trielle, Marescq, Paris, 1899, t. II, p. 302 ; voir aussi, Gand,

30 mai 1916 ; Pas., 1918.11.47.

(2) Trib. com. Gand, 13 janvier 1900 ; P.P., 1901, 141,

(3) Th, CATHALA, Le nouveau Code judiciaire de Belgique, D., 1968,
Chron., p. 143.
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B. Compétence territoriale

La compétence territoriale se détermine en principe par le
domicile du défendeur mais :

(a) lorsqu'il y a eu saisie-description, 1‘assignation au fond doit
€tre introduite devant le tribunal du lieu ot la saisie a été faite,
c'est-d~dire le tribunal de premiére instance ou juge de paix dans le
ressort duquel se trouve 1‘'objet contrefaisant (1),

(b) dans les autres cas la compétence territoriale du tribunal se
détermine en fonction du lieu ol le fait de contrefacon a &té commis (2).

Si plusieurs saisies sont pratiquées, i1 suffit d'attraire le
contrefacteur devant le tribunal de la premiére saisie en rappelant les
autres saisies dans 1‘'assignation car 1'article 12 de la loi du
24 mai 1854 n'intéresse pas 1'ordre public (3).

§ 2 - LITISPENDANCE ET CONNEXITE EN DROIT INTERNE

Les régles de compétence territoriale sont susceptibles de se
modifier en cas de litispendance ou de connexité. Le principe est que
les causes sont retenues par le tribunal qui a été saisi le premier ;
c'est le cas si plusieurs saisies sont pratiquées dans différents
arrondissements & la charge du méme contrefacteur. Les saisies qui
auraient été pratiquées entre la premiére saisie et 1'exploit d'ajour-
nement qui lui est relatif, sans étre mentionnées dans cet exploit sont
réputées faites en cours d'instance (4). Selon 1'article 29 du Code
judiciaire :

"I1 y a litispendance toutes les fois que des demandes sont formées sur
le m@me objet et pour la méme cause, entre les mémes parties, agissant
en méme qualité, devant plusieurs tribunaux différents compétents pour
en connaftre et appeler a statuer au premier degré de juridiction".

1) art. 12 de la Toi sur les brevets et art. 1488 du Code judiciaire.
2) art. 627, 5°) du Code judiciaire.

(3) Th. BRAUN et P. STRUYE, Précis des brevets d'invention et de la
contrefagon industrielle, Bruylaut, Bruxelles, 1935, p. 183.

(4) L. ANDRE, Traité des brevets d'invention et de la contrefagon
industrielle, Marescq, Paris, 1899, t. II, p. 307.
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Les différentes atteintes par un méme contrefacteur pour un méme objet
contrefaisant aux droits exclusifs attachés au brevet ne constituent pas
un délit unique mais feront 1'objet d'une action unique.

Un breveté ne peut, en principe, attraire plusieurs contre-
facteurs devant un méme tribunal si les atteintes aux droits exclusifs
attachés au brevet sont identiques et commises dans des circonscriptions
judiciaires différentes. Le breveté doit assigner les contrefacteurs
dans les différentes circonscriptions judiciaires dans lesquelles des
actes de contrefacon ont été commis. Exceptionnellement, les différentes
actions peuvent &tre réunies, soit de 1'accord des parties, soit en cas
de connexité. En effet, 1'article 30 du Code judiciaire dispose qu'il y
a connexité :

"eeo LOrsque les demandes en justice sont liées entre elles par un
rapport si étroit qu'il y a intérét a les instruire et juger en méme
temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'&tre
inconciliables si les causes &taient jugées séparément".

IT y a connexité lorsque une action en contrefagon et une action en
nullité sont pendantes devant des tribunaux civils différents car d'une
part le juge de 1'action est le juge de 1‘'exception et d‘autre part la
connexité est un chef de compétence.

SECTION III

DANEMARK

La nouvelle loi danoise sur les brevets est entrée en vigueur
le ler janvier 1968 ; elle est le résultat d'une collaboration étroite
entre les pays nordiques. Les brevets d'invention sont délivrés aprés un
examen administratif de brevetabilité et une éventuelle procédure
d'opposition (1).

(1) Association danoise de Conseils en brevets, Informations concernant
la nouvelle loi sur les brevets, Copenhague, 1968,
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IT y a atteinte aux droits du breveté si 1'invention est
exploitée commercialement sans le consentement du breveté ou sans autre
titre, comme par exemple, une licence obligatoire ou un droit de posses-
sion personnelle antérieure. L'atteinte aux droits du breveté inclut
1'utilisation d'un procédé ou d'une méthode brevetée, 1'importation,
1'emploi, la vente, la location ou Te prét d'un produit breveté ou
obtenu par un procédé breveté ou tout autre emploi commercial. Cependant,
1'atteinte aux droits du breveté ne comprend pas 1'emploi commercial
d'un article acheté de bonne foi dans le commerce de détail. Les sanctions
a la contrefacon sont civiles et pénales. Les actions pénales sont traitées
dans les "formes" de la juridiction civile (1).Les tribunaux compétents
sont directement désignés par la loi sur les brevets. En effet, 1'article
64 dispose que:

"Les actions en justice concernant les points suivants doivent étre
portés en premiére instance devant la Haute Cour:

30) Actions concernant la nullité ... d'un brevet.
50) Actions en contrefacon.

pour les actions intentées en vertu de la présente 1oi, les déposants et
titulaires de brevets qui ne résident pas dans le pays sont considérés
comme assignables & Copenhague"(2).

I1 existe deux "Hautes Cours" au Danemark, juges de 1'action
en contrefacon et de 1'exception de nullité, dont les arréts peuvent étre
déférés sur appel a la Cour supréme qui est compétente pour effectuer un
examen sur le fond. Il apparait, par conséquent, qu'il s'agit d'une régu-
Tation par appellation.

Une "Haute Cour" est compétente en raison du domicile du défen-
deur ou de son adresse commerciale mais non, & notre connaissance, en rai-
son du lieu ol Te fait dommageable s'est produit. De plus, i1 semble que
chaque fait de contrefacon ouvre un droit d'action distinct.

(1) Cette régle est issue de 1'article 25 de la loi du 7 avril 1936 sur les
brevets d'invention.cf La Propriété Industrielle, 1936, p. 197. Cette loi
est aujourd'hui abrogée et remplacée par la loi nordique.

(2) Ce dernier alinéa est a rapprocher de 1'article 75 du décret royal ita-
Tien du 26 juin 1939 attribuant compétence dans les mémes conditions aux
tribunaux de Rome et de 1'articie 9 de Ta Toi Tuxembourgeoise du 30 juin
1880 qui attribue compétence au dernier domicile 1égal é&lu par un non-rési-
dent.
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SECTION IV

FRANCE

Sous 1'empire de la loj de 1791, les juges de paix (aujourd'hui
tribunaux d'instance) étaient compétents pour connaftre des actions en
contrefacon et des actions connexes (nullité ou déchéance demandée &
titre incident). L'expérience montra les inconvénients d'une justice
aussi simple et expéditive que la justice de paix & juge unique. La loi
du 25 mai 1838 modifia les dispositions de 1a loi de 1791 et un article

20 attribua compétence aux :

= tribunaux civils (aujourd‘hui : tribunaux de grande instance) pour les
actions en nullité ou en déchéance des brevets d'invention,

- tribunaux correctionnels pour les actions en contrefacon.

La Toi du 5 juillet 1844 n'a fait que confirmer les régles de
compétence édictées par la loi du 25 mai 1838. Aux termes de 1‘'article
48, le breveté pouvait se pourvoir "soit par la voie civile, soit par la
voie correctionnelle" pour faire réprimer le délit de contrefacon commis
d son préjudice. En tous cas, le principe d'une collégialité était
retenu et devait étre conservé par la loi du 2 janvier 1968 qui régit
actuellement la matiére.

La Toi du 2 janvier 1968 a fortement accusé le particularisme
des régles de compétence en matiére de brevets d'invention. Les manifes-
tations en sont nombreuses et imposent plut8t qu‘elles ne permettent de
diviser 1'étude en deux paragraphes : le premier consacré a la compé-
tence d'attribution (1), le second & la compétence territoriale,

(1) On parlait autrefois de compétence ratione materiae (compétence
d'attribution) et de compétence ratione loci (compétence territoriale).
Nous suivons 1'usage actuel d‘autant plus que les textes l1égaux utilisent
cette dénomination.
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§ 1 - COMPETENCE D'ATTRIBUTION

La compétence d'attribution est donnée a certains tribunaux
plutBt qu'a d'autres dans le but de favoriser une meilleure administra-
tion de la justice. Les problemes que posent les conflits de compétence
d'attribution sont nombreux, du fait de la trés grande diversité des
catégories de juridiction.

En matiére de contrefacon de brevets d'invention les régles
de compétence d'attribution sont déterminées par la loi du 2 janvier
1968 dans son article 54, alinéa 1, qui dispose :

"Les actions en contrefacon sont de la compétence exclusive du tribunal
de grande instance”,

De plus, en fin du texte 1égislatif, on trouve la formule de
1'article 68 :

"L'ensemble du contentieux né de la présente loi est attribué aux
tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont

rattachés ,.."%.

I1 semble que 1'intention du 1égislateur a été d'écarter en matiére de
brevets d'invention toute autre compétence en premiére instance que
celle des tribunaux de grande instance. Cette formule a été critiquée
par MM. MARION et SORTAIS en ces termes (1) :

"Une formule telle que "1'ensemble du contentieux né de la présente loi"
est une invitation a distinguer entre le contentieux né de 1'interpré-
tation ou de 1'application de 1a loi et le contentieux né de 1'exécution

des contrats auxquels les brevets donnent lieu ...".

Cependant, la Cour de cassation dans un arrét du 16 octobre 1973 (2)
refuse toute distinction et maintient la compétence exclusive du tribunal

de grande instance. Cette compétence exclusive méne & ce que les demandes
en nullité de brevets francais soient aussi portées devant les tribunaux

(1) Cass. com., 16 octobre 1973 ; Dalloz, 1974, p. 300, note MARION et
SORTAIS.
(2) Cass. com., 16 octobre 1973 ; PIBD, 1974,111.93.
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de grande instance qui, par conséquent, sont juges de la contrefacon des
brevets et des demandes relatives a leur nullité qu'elles le soient &
titre principal ou reconventionnel. On peut dire que les tribunaux de
grande instance possédent en matiére de contrefacon et de nullité de
brevet, une plénitude de juridiction.

Cette régle générale d'attribution de compétence au tribunal
de grande instance mérite quelques commentaires ainsi que les voies de
recours offertes aux plaideurs ce qui soulévera le probléme du contrBle
de 1a Cour de cassation en matiére de brevets d'invention.

A. Compétence en premiére instance

Les tribunaux d'instance et de commerce sont incompétents.
L'arbitrage est condamné. Les tribunaux correctionnels ont recu une
compétence limitée. La régle est 1'incompétence des tribunaux autres que
les tribunaux de grande instance, 1‘exception consiste en une compétence
Timitée des tribunaux correctionnels. Naturellement, la contrefacon
commise par 1°Etat n'est pas tranchée par la juridiction administrative
selon une jurisprudence ancienne (1). L'incompétence s‘'étend aux prud'
hommes selon une jurisprudence constante (2).

(a) La régle : incompétence des tribunaux autres que les tribunaux
de grande instance

Si Ta valeur de la demande n'atteint pas le taux de compétence
du tribunal de grande instance, devra-t-elle &tre soumise au tribunal
d*instance ? La lettre de 1'article 54, alinéa 1, s'y oppose mais la
raison profonde est 1'impossibilité de confier au juge d‘instance, le
pouvoir de statuer sur la validité d'une saisie autorisée par le président
du tribunal de grande instance (3). L‘8conomie de la loi frangaise
suppose que le litige soit déféeré a ce tribunal,

(1) J. P. STENGER, La contrefacon de brevet en droit francais et en

droit américain, Cujas, Paris, 1965, p. 182.

§2) Trib. civ. Seine, 13 mars 1950 ; Questions Prud'hommales, 1950, p. 275.
3) E. PICARD et X. OLIN, Traité des brevets d'invention et de la contre-
facon industrielle, Larcier, Bruxelles, 1865, n® 639.
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Les tribunaux de commerce ne sont compétents que pour des
constatations relatives aux engagements des commergants et aux actes de
commerce. Le systéme judiciaire francais ne permet pas aux tribunaux de
commerce de connaftre de la validité du brevet sur lequel s‘appuie
1'action en contrefacon ; i1 ne peut donc &tre saisi d'une action en
contrefagon qui souléve au moins implicitement la question de la validité
du brevet (1). En cas d*action en contrefacon conjointe & une action en
concurrence déloyale, le tribunal de grande instance est seul compétent

selon 1'article 54, alinéa 2, qui dispose :

"Toutes les actions mettant en jeu une contrefacon de brevet et une
question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement
devant le tribunal de grande instance".

Avant la loi de 1968, i1 était admis que la compétence exclusive du
tribunal de grande instance ne jouait pas pour des litiges qui ne
soulevaient pas une question relative & la validité et & 1'étendue du
droit du breveté, par exemple en matiére de contrats. Actuellement, &
partir de 1'article 68, alinéa 1, cette compétence restreinte des
tribunaux de commerce ne semble plus &tre acceptable ; en effet, cet
article dispose :

"L'ensemble du contentieux né de la présente loi est attribué aux
tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont
rattachés ...".

Ce texte trés général a mené & des difficultés d'interprétation parce
que la Jjurisprudence tend & lTui donner une portée trés large au point de
condamner les clauses compromissoires (2). La régle apparaft d'ordre
public ou ne peut y déroger, méme dans un contrat de Ticence (3).

(1) H. ALLART, Traité théorique et pratique des brevets d‘'invention,
Rousseau, Paris, 1911, p. 443,

(2) Me PADIS, De la validité en droit francais de la clause compromissoire
insérée dans un contrat national ou international d®ingenerie ; Gaz.

Pal., 1973,1.375.

(3) P. DEVANT et al., Brevets d*invention, Dalloz, Paris, 1971, p. 303.
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(b) L'exception : compétence limitée des tribunaux correctionnels
La sanction pénale des atteintes & un brevet d'invention a été
trés discutée dans les années 1960. En 1964, un projet de loi prévoyait
la suppression du délit pénal de contrefacon ; en 1968 le délit a été
maintenu mais 1'article 52, alinéa 3, premiére phrase, déroge au droit
commun :

"Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu'aprés que la juridic-
tion civile a constaté la réalité de la contrefacon par une décision
passée en force de chose jugée".

La juridiction pénale ne peut donc que tirer les conséquences de la
décision du juge civil et 1'on peut dire que "le civil tient le criminel
en 1'état" (1). La compétence des tribunaux correctionnels est encore
réduite par 1'article 52, deuxiéme phrase de 1'alinéa 3, qui dispose
que :

"Les exceptions tirées par le défendeur de 1a nullité du brevet ou des
questions relatives a la propriété du brevet ne peuvent &tre soulevées
que devant la juridiction (civile)”.

On doit constater le r8le réduit de la juridiction pénale qui déja sous
1'empire de 1a loi de 1844 n'était pas le plus souvent choisie par les
brevetés. En effet, entre 1960 et 1963, i1 y avait eu 17 affaires correc-
tionnelles dont 11 & Paris contre 175 affaires civiles dont 94 & Paris (2).
IT semblait hasardeux de prétendre que tout magistrat maitrise ce

domaine particulier du droit d'oll une nécessaire concentration qui

permet cependant, que le tribunal correctionnel puisse &tre saisi avant
le tribunal civil dans le but d*établir la preuve de la contrefacon mais
le r8le du tribunal correctionnel est limité & la détermination des
sanctions pénales de la contrefagon aprés que le tribunal civil a
définitivement statué sur sa matérialité. Cette procédure exceptionnelle
introduit des questions préjudicielles aux tribunaux de grande instance
qui seuls peuvent statuer sur la nullité d'un brevet d'invention et
constater les atteintes d un brevet d'invention.

(1) R. PLAISANT, Contrefagon, in : Encyclopédie Dalloz, Droit pénal,

ler janvier 1970, p. 8.

(2) X. DESJEUX, Les différentes initiatives législatives et réglemen-
taires francaises tendant & réserver une compétence exclusive a certaines
juridictions de droit commun en matiére de propriété industrielle, JCP,
1972, 1. 2463.
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B. Les voies de recours

Les voies de recours en matiére de contrefagon de brevets
d'invention sont les voies ordinaires normalement offertes par une
Jjuridiction & deux degrés d'instance, c'est-a~dire : premiére instance
devant le tribunal de grande instance, appel et deuxiéme instance devant
la Cour d'appel. A ce stade, le breveté ne peut plus faire appel ; la
voie de recours ordinaire est épuisée. I1 ne peut &tre utilisé que la
voie de recours extraordinaire pour violation du droit devant la Cour de
cassation., MM. CHAVANNE et AZEMA ont montré les pouvoirs de la Cour de
cassation en ce qui concerne la portée du brevet (1). Ce contrdle de la
Cour de cassation est possible parce que le brevet s'apparente & la loi
et non au contrat ; il posséde 1'avantage de fixer d'une maniére plus
ferme les limites du monopole et celles du domaine public, I1 apparaft
que la différence entre le fait et le droit est trés difficile a faire
en matiére de brevets d'invention et notamment en ce qui concerne
1'étendue du droit concédé au breveté par les revendications. Les
solutions présentées en ce qui concerne le brevet communautaire au titre
1T devront en tenir compte.

§ 2 = COMPETENCE TERRITORIALE

La Toi de 1968 contient & propos de la concentration de la
compétence territoriale certaines solutions neuves. En effet, 1'article
68 de la loi dispose :

"oeo Un décret pris sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de

la justice, détermine les tribunaux de grande instance appelés & connaftre
des actions civiles. Le nombre de ceux-ci ‘ne pourra &tre inférieur &

dix. I1 fixe également le ressort dans lequel ces juridictions exerceront

les attributions qui leur sont ainsi dévolues".

Le décret D 68-1098 du 5 décembre 1968, modifié par le décret D 73~13 du
2 janvier 1973 (création de la Cour d'appel de Metz) donne une liste de
dix tribunaux de grande instance répartis sur toute la France. Cependant,

(1) A. CHAVANNE et J. AZEMA, Portée du brevet, pouvoir de la Cour de
cassation, RTD Com., 1972, p. 885 ; A, MORILLOT, L"interprétation des
brevets par la Cour de cassation, Mélanges M. PLAISANT, Sirey, Paris,
1960, p. 132,
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on se souviendra que plus des trois quarts des actions en contrefacon
sont jugées par le Tribunal de grande instance de Paris.

Les régles d'attribution de compétence seront briévement
rappelées (A) pour faire apparaitre 1'incidence de la conception qu'a le
tribunal de ce qui constitue le délit de contrefacon sur 1'étendue de sa
compétence territoriale (B).

A, Détermination du tribunal compétent

Aux termes de 1'article 59 du Code de procédure civile, il est
possible d'assigner le contrefacteur devant le tribunal de son domicile.
On sait encore que la demande en réparation du dommage causé par un
délit ou un quasi-délit pourra &tre portée devant le tribunal du lieu ou
le fait dommageable s'est produit (article 59 du Code de procédure
civile). I1 y a donc choix, si le contrefacteur est domicilié en France,
parmi deux tribunaux compétents : celui de son domicile et celui du lieu
oi le fait dommageable s'est produit qui n'est pas forcément celui ou le
fait dommageable a été constaté (1). Ainsi, en cas de saisie-contrefagon,
le lieu de cette saisie n'est pas attributif de compétence. La conséquence
de la compétence du lieu o0 le fait dommageable s'est produit conduit &
accepter la compétence de plusieurs tribunaux dans la mesure ol il
existe en France un délit de fabrication, indépendant d'un délit de
vente, Tui-méme indépendant d'un délit d'utilisation des objets contre-
faisants. Cette remarque sur 1'indépendance des délits constituant une
contrefagon d'un méme brevet d'invention méne a 1'étude de 1'incidence
sur 1'étendue de sa compétence de la conception qu'a un tribunal de ce
qui constitue le délit de contrefagon.

B. Influence de la conception qu‘a le tribunal en matiére de contrefacon

sur 1'étendue de sa compétence territoriale

La notion qu'a le juge du délit de contrefacon est déterminante
dans 1'attribution de compétence pour connaitre d'une action en contre-
facon & un tribunal plutét qu'a un autre. I1 importe de définir trés

(1) A. CASALONGA, Traité technique et pratique des brevets d'invention ,
Pichon et Durand-Auzias, Paris, 1949, t. II, p. 177.
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exactement ce qu'est un délit de contrefacon car selon les cas, il sera
possible de concentrer pour litispendance ou connexité différentes
actions devant un méme tribunal. Si le tribunal admet que fabriquer et
vendre un produit contrefaisant constituent un méme délit, il faut
choisir entre, par exemple, le tribunal du lieu de fabrication et celui
du Tieu de vente qui ont tous deux également compétence a connaitre de
1'affaire. Si au contraire, le tribunal admet que fabriquer et vendre
constituent deux délits distincts, les tribunaux des lieux de fabrication
et de vente ont tous deux compétence pour connaitre d'un des délits. La
jurisprudence et la doctrine frangaise ont opté résolument pour cette
derniére solution, bien que récemment certains auteurs envisagent la
premiére comme on le verra ci-dessous.

Les lignes qui suivent seront consacrées a rappeler la
doctrine sur ce sujet ainsi que les conséquences en ce qui concerne la
compétence territoriale des tribunaux ayant a connaftre des actions en
contrefacon.

Sous 1'empire de la loi frangaise de 1844 sur la protection
des inventions, 1'article 40 disposait :

"Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de
produits, soit par 1'emploi de moyens faisant 1'objet de son brevet,
constitue 1e délit de contrefacon®.

Cet article peut se comprendre comme définissant deux délits qui portent
le méme nom de “délit de contrefagon”. L'article 41 de 1a loi de 1844
définissait d'autres délits assimilés a la contrefagon :

“Ceux qui auront sciemment recélé, vendu ou exposé en vente, ou introduit
sur le territoire frangais un ou plusieurs objets contrefaits, seront
punis des mémes peines que les contrefacteurs”.
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Ainsi le législateur francais de 1844 avait créé un systéme légal
exceptionnel excluant toute application d'un autre texte. L'article 40
prévoyait la contrefagcon proprement dite, 1'article 41 les faits qui
accompagnent et favorisent la contrefagon. La jurisprudence dominante
considérait qu'aucun fait autre que ceux prévus par ces deux articles
n‘était pénalement punissable , 1'@numération étant limitative (1). Le
Doyen Roubier faisait remarquer (2) :

"Le législateur francais, suivant une inspiration classique dans les
textes de droit pénal, a défini un certain nombre de faits qui constituent
autant d'infractions”.

Cette distinction est intéressante du point de vue pénal mais aussi du
point de vue de 1'attribution de compétence & un tribunal plutdt qu'a un
autre.

Depuis 1'entrée en vigueur de 1a loi frangaise de 1968, c'est
le texte de 1'article 29, applicable pour tous les brevets d'invention,
quelle que soit la date de leur demande, qui définit le droit du breveté.
Cet article dispose :

"Le droit exclusif conféré par le brevet comporte 1'interdiction a tout
tiers d'exploiter 1'invention brevetée et notamment :

1°) de fabriquer le produit, objet de 1'invention brevetée ;

2°) d'utiliser, d'introduire, sur le territoire ou la présente loi est
applicable, de vendre, d'offrir en vente ou de mettre dans le commerce
sous une autre forme le produit breveté, ainsi que de détenir ledit
produit en vue de 1'utiliser ou de le mettre dans le commerce ;

3°) d'employer ou de mettre en oeuvre, de vendre ou d'offrir en vente le
procédé ou les moyens, objet de 1'invention brevetée ;

4°) d'accomplir les actes mentionnés au 2°) ci-dessus, relativement a un
produit obtenu directement par un procédé breveté,

Le droit exclusif conféré par le brevet comporte également 1'interdiction
a tout tiers de livrer ou d'offrir de livrer & une personne non titulaire

(1) I1 s'agit 1a de la controverse entre POUILLET et ALLART ; voir & ce
sujet : A. CASALONGA, traité technique et pratique des brevets d'inven-
tion ; Pichon et Durand-Auzias, Paris, 1949, t. II, p. 29 ; P. MATHELY
et R. PLAISANT, Jurisclasseur "Brevets d'invention", les faits de
contrefacon, fascicule XXXIII, Librairies techniques, Paris, 1958.

(2) P. ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, SIREY, Paris,
1952, t. I, p. 365.
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d'une licence des moyens en vue de 1a mise en oeuvre de 1'invention
brevetée".

Le troisiéme alinéa de 1'article 29 comme les articles 30 et
31 énumérent les exceptions au droit du breveté. Cependant comme le
premier alinéa de 1°'article 29 comporte les mots "et notamment", on peut
conclure que 1'énumération qui suit n‘est pas limitative.

L'article 51 définit 1°'atteinte au droit du breveté :

"Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils
sont définis aux articles 29 et 31, constitue une contrefagon ...".

Tandis que le dernier membre de la phrase constituant cet article
"engageant la responsabilité de son auteur" indique les sanctions des
atteintes au droit du breveté, conjointement avec 1‘'article 57 qui
dispose :

®La juridiction civile peut, sur la demande de la partie lésée, prononcer,
au profit de celle~ci, la confiscation des objets reconnus contrefaits,
et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles spécialement
destinés a leur fabrication".

On remarque qu'il n'est fait aucune distinction entre les
divers agissements constitutifs de la contrefacon ; il est possible de
se demander si 1'on doit toujours considérer en France la contrefacon
sous un aspect pluridélictuel. Dans ce sens, Mi. PLAISANT et SAYN (1)
écrivent en commentant 1'article 52 de la loi :

"Le délit pénal de contrefacon n'étant plus régi que par un seul article,
il n'est plus nécessaire d'établir une distinction entre les divers
agissements constitutifs de ce délit".

I1 ressort de la conception frangcaise en matiére de contrefagon que
chaque acte de contrefagon constitue un délit distinct. Cette conception
que nous appellerons "pluridélictuelle” a d°importantes conséquences en
ce qui concerne la litispendance et la connexité (2).

(1) R. PLAISANT et J.Y. SAYN, Jurisclasseur "Brevets d'invention",
Eléments constitutifs du délit, fascicule XXXIII, p. 3, Librairies
techniques, Paris, 1973.

(2) cf chapitre II, section I de ce titre. Cette expression a éte
utilisée pour la premiére fois par M. BESSIERE et nous-mémes le 4 juin
1974 & Bruxelles (réunion du Groupe "Brevets" CIFE/UNICE).
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(a) litispendance

I1 y a litispendance lorsqu'une méme demande déja soumise a un
tribunal compétent est portée devant un autre tribunal compétent.
L'exception de litispendance est régie par 1'article 171 du Code de
procédure civile.

M. CASALONGA (1) fait remarquer :

"Chaque fait de contrefagon constituant un délit distinct, i1 ne peut y
avoir identité d'objet justiciable du renvoi prévu par 1'article 171 du
Code de procédure civile".

En effet, puisque les actes de contrefagon ne sont pas les mémes, les
actions ne sont pas fondées sur les mémes faits et il ne peut y avoir
litispendance. Cette opinion se retrouve dans toute la doctrine et
notamment sous la plume du Doyen ROUBIER (2) :

“Chaque fait de contrefacon constitue un délit distinct et par conséquent
peut donner naissance & une poursuite spéciale ... On peut aussi au cas
ol il y a plusieurs délits de vente commis dans des lieux différents,
assigner le contrefacteur devant les différents tribunaux correspondant

au lieu de chaque délit".

(b) connexité

I1 y a connexité chaque fois que deux tribunaux différents,
tous deux compétents, sont saisis de demandes qui sans &tre identiques
soulévent 1'une et 1‘autre des questions ayant un rapport étroit. La
connexité est appréciée trés largement en France et 1'on peut prétendre
que le juge francais posséde une conception laxiste de la connexité
contrairement & son collégue allemand qui n'admet pas 1a connexité comme
chef de compétence.

Le plus grand usage est fait de la connexité en droit francais
et ALLART donne 1‘'exemple suivant (3) :

(1) A. CASALONGA, Traité théorique et pratique des brevets d'invention,
t. II, Pichon et Durand-Auzias, Paris, 1949, p. 189.

(2) P. ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, t. I, Sirey,
Paris, 1952, p. 445.

(3) H. ALLART, Traité théorique et pratique des brevets d‘invention,
Rousseau, Paris, 1911, p. 472.
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"Lorsqu'un tribunal étant saisi d'une demande de contrefacon contre un
des auteurs du délit, une action analogue contre un coauteur ou un
complice est portée devant un autre tribunal, celui-ci peut, & raison de
la connexité des causes, prononcer le renvoi devant le premier tribunal

conformément a 1'article 171 du code de procédure civile”.

SECTION V

GRANDE-BRETAGNE

La Grande-Bretagne est 1'un des trois Etats qui se sont joints
a8 la Communauté économique européenne en 1972, Le droit britannique en
matiére de brevets d'invention est 1'un des plus anciens qui existe
puisque dés le 25 mai 1624, les deux Chambres du Parlement adoptérent
une loi qui est connue sous le nom de "Statut des monopoles". Seule la
République de Venise connut un décret en 1474 contre la reproduction des
inventions. Avant, i1 n'existait en Europe que des priviléges royaux
ou princiers octroyés selon la volonté des puissants (1).

Actuellement, les brevets d‘invention sont régis par la loi de
1949 sur les brevets d'invention révisée en 1957. Les brevets sont
délivrés par 1'0ffice des brevets aprés un examen peu sévére, s'intéressant
surtout & la forme ; une procédure de mise a 1'inspection publique
existe comme en Allemagne. L'Office des brevets est compétent pour juger
en premiére instance de la validité d‘une demande de brevet en cas
d'opposition & 1a délivrance. Il n'est ni juge de la validité des
brevets aprés délivrance, ni juge de la contrefacon sauf dans un cas

assez particulier de prorogation de compétence.

(1) M. SILBERSTEIN, Erfindungschutz und merkantilistische
Gewerbepriviligien, Polygraphischer Verlag, Zurich, 196l.
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La Grande=Bretagne connait un systéme a trois degrés d'instance
ce qui semble unique en Europe (1). Ces degrés d'instance seront étudiés
séparément, un premier paragraphe sera consacré & la premiére instance
et un second aux voies de recours. I1 n'est pas indifférent de noter que
la Grande-Bretagne ne connaft pas de sanctions pénales & la contre-
facon ; autrement dit, seuls des tribunaux civils ont & connaftre
d'actions en contrefagon. La Grande~Bretagne n'est pas le seul Etat du
Marché Commun dans ce cas puisque la Belgique, non plus, ne connaft
pas de sanctions pénales a la contrefagon avec cependant une loi directe-
ment inspirée de la loi francaise de 1844,

§ 1 = PREMIERE INSTANCE

La Grande~-Bretagne est un pays de tradition. I1 semble que
toutes les actions en contrefacon soient jugées par un méme tribunal :
la Haute Cour de Londres. Cependant, d'autres tribunaux peuvent connaftre
d'actions en contrefagon.

A. La tradition

Les actions en contrefacon en Angleterre et au Pays de Galles
sont jugées par des juges spécialisés en matiére de brevets d'invention
qui dépendent de 1a Cour de la Chancellerie, une des divisions de la
Haute Cour de justice qui a son siége a Londres. Ces juges sont par
ailleurs membres du Tribunal des appels en matiére de brevets d'invention
qui est compétent pour connaftre des appels contre les décisions du
ContrB8leur (2) de 1'0ffice des brevets qui est sis & Londres. I1 semble
que le plus grand nombre d'actions soit porté devant la Haute Cour de
Londres mais ce nombre est trés faible ; selon le Rapport BANKS (3)
entre 1959 et 1968, i1 n'y aurait eu que 73 actions en contrefacgon.
Entre 1919 et 1944 sur 171 actions en contrefagon, seules 46 ont mené a
une sanction du présumé contrefacteur, soit 27 % (4).

(1) C. LEES, Patent protection, Business, Londres, 1966, p. 255 ; en

effet, en Allemagne, le passage d'un degré de juridiction a 1‘'autre
d?pend4?e la valeur du litige ce qui n'est pas le cas en Grande-Bretagne,
c O' 0

(2)pLe "Comptroller" est le directeur de 1°'0ffice des brevets.

"(3) Report of the committee to examine the patent system and patent law
Banks committee), Her Majesty's stationery office, Londres, 1970, p. 76.
(4) P. MEINHARDT, Inventions, patents and monopoly, Stevens, Londres,
1946, p. 130,
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B. Les autres voies

On doit distinguer entre les autres Hautes Cours du Royaume=Uni
et la prorogation de compétence au profit du contrbleur de 1'0ffice des
brevets.

(a) Les autres Hautes Cours

En ce qui concerne les actes de contrefacon commis en Ecosse,
en Irlande du Nord et dans 1'Ile de Man, les Hautes Cours de ces régions
du Royaume=-Uni sont compétentes et elles le sont aussi, comme la Haute
Cour d'Angleterre et du Pays de Galles, pour connaitre a titre incident
ou principal des actions en nullité de brevet d'invention.

L‘article 101, alinéa 1, attribue compétence exclusive aux
Hautes Cours ; a contrario, les cours de comté ne sont pas compétentes
pour des actions en contrefacon.

On remarquera que si, par erreur, le breveté intente son action
devant une cour de comté, il ne peut par voie de certiorari (1) venir
devant une Haute Cour. Par le passé, la Cour de justice du Comté palatin
de Lancastre s'est déclarée compétente pour des actions en contrefacon

avec nullité demandée a titre incident (2) mais i1 semble que depuis la
loi de 1959 sur les cours de comté, ce ne puisse plus &tre le cas.

(1) Ordonnance délivrée par une Cour supérieure pour évoquer une affaire
sur une plainte que la juridiction inférieure n'a pas fait justice ou ne
fera pas justice.

(2) 41 RPC 11, 56 RPC 446, 57 RPC 111. Cependant on trouve une opinion
contraire dans : Report of the Committee to examine the patent system and
patent law (Banks committee), Her Majesty's stationery office, Londres,
1970, p. 42, ol i1 est considéré qu’il est toujours possible d'intenter
une action devant cette Cour mais qu'elle n‘a compétence que pour des
actes de contrefagon commis dans le Comté ; voir aussi pour les raisons
historiques de cette compétence : J. SAUNDERS, Mozley and Whiteley's Law
dictionary, Butterworths, Londres, 1970, p. 90.
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(b) Prorogation de compétence

Une autre procédure peut &tre utilisée par le breveté si le
contrefacteur 1%accepte selon les termes de 1'article 67 introduit en 1950
dans la loi de 1949 sur les brevets d'invention. I1 s'agit d'une attribu-
tion volontaire de compétence au Contr§leur de 1°'0ffice des brevets qui
recoit pouvoir de juger de la contrefacon et d'attribuer des dommages-
intéréts jusqu'a la somme de 1000 livres sterling. I1 peut aussi refuser.
I1 n'existe pas de procédure de recours et les parties peuvent se
retrouver devant une Haute Cour. On ne connaft que trois affaires ayant
été jugées par le ContrSleur (1).

§ 2 - YOIES DE RECOURS

L*attribution exclusive aux Hautes Cours sans spécification
est naturelle car le Royaume-Uni est composé de quatre parties unitaires :
1*Angleterre et le Pays de Galles, 1'Ecosse, 1'Ile de Man et 1'Irlande
du Nord. La conséquence sera un appel a la juridiction supérieure de
chacune de ces parties du Royaume puis un appel de cette juridiction
supérieure @ la Chambre des Lords.

IT est possible d'interjeter appel de la décision d'une Haute
Cour devant la Cour d'appel qui se compose collégialement de trois
jugess Aucun fait nouveau ne peut &tre avancé et les faits admis en
premiére instance ne peuvent &tre discutés que dans leur interprétation.
Aucun témoin ne peut &tre appelé.(2).

Si les parties n'admettent pas la décision de la Cour d‘appel,
elles peuvent de nouveau faire appel auprés de la Chambre des Lords dont
cing des sept lords compétents pour le droit, jugeront & nouveau de
1'espéce. Ces Lords sont des juges de carriére qui ont recu des pairies
a vie ; les autres Pairs ne font jamais partie de la Chambre lorsqu'elle
siége comme tribunal judiciaire. Cette cour supréme juge comme une cour

1) Report of the Committee to examine the patent system and patent law
Banks Committee), Her Majesty‘s stationery office, Londres, 1970,
pe 75.

(2) Earl JOWITT, The dictonary of English Law, Sweet + Maxwell, Londres,
1959, p. 131 et suive, p. 355, p. 743, p. 925 et suiv,
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de cassation et comme une cour d'appel puisqu'elle a le choix entre
substituer sa propre décision & celle d'un tribunal inférieur ou casser
celle=ci. Quoiqu'elle soit juge aussi bien du fait que du droit, elle
passe rarement outre les conclusions de fait auxquelles les tribunaux
inférieurs sont arrivés (1),

SECTION VI

IRLANDE

I1 semble que dés le Moyen-Age 1'Irlande ait connu une action
en justice pour protéger la propriété littéraire et artistique (2).
Cependant 1'histoire fit de 1'Irlande une partie du Royaume-Uni jusqu'a
1'indépendance en 1921, A cette date les lois britanniques en vigueur
furent conservées sans modification. I1 faut attendre 1964 pour une
1oi sur les brevets propre & 1'Irlande mais i1 faut noter son extréme
ressemblance avec d*autres lois contemporaines du Commonwealth (par
exemple : Nouvelle Zélande, ...). Les actions en contrefagon sont de
la compétence de la "High Court". Les actions en nullité a titre principal
et a titre incident sont portées devant ce méme tribunal,

En deuxiéme instance, la "Supreme Court" est compétente. I1
n'existe pas de troisiéme degré d‘instance pour une régulation par
appellation car 1'Irlande est un Etat unitaire contrairement a la
Grande-Bretagne qui se compose de quatre parties unitaires. Avant
1*indépendance en 1921, la Chambre des Lords du Royaume-Uni établissait
une régulation par appellation avec les autres parties du Royaume comme
c'est toujours le cas pour 1'Irlande du Nord.

(1) F. LAWSON, Deux arréts récents de la chambre des Lords, Revue inter-
nationale de droit comparé, 1964, p. 743.

(2) H. MURDOCH, Invention and the Irish patent system, University of
Dublin, Trinity College, 1971.
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SECTION VII

ITALIE

Bien que 1'Italie ait connu Ta premiére loi du monde sur les
brevets d'invention (1), les brevets y sont délivrés sans examen et n'y
sont plus imprimés depuis plusieurs années. Les actions en contrefacon
et les actions en nullité & titre principal ou incident sont de Ta compé-
tence des tribunaux civils selon les régles prévues par le Code de procé-
dure civile italien si elles sont engagées a titre civil. Les actions en
contrefacon et les actions en nullité a titre incident peuvent étre me-
nées devant les tribunaux pénaux (2); Ta voie pénale étant & peu prés si-
milaire d@ ce qui était connu en France sous 1'empire de la loi de 1844 sur
la protection des inventions, son étude sera délibérément négligée pour
mieux faire apparaitre les caractéristiques propres a 1'action civile.

A. Compétence d'attribution

Les régles de compétence pour ce qui a trait & la matiére et
d la valeur du litige sont Tes suivantes:

(a) Compétence du "Conciliatore" (juge de paix) pour Tes procés ou la
valeur du litige ne dépasse pas 50 000 Tires.

(b) Compétence du "Pretore" (juge d'instance) pour les procés oil la va-
Teur du Titige ne dépasse pas 750 000 1lires.

(c) Compétence du tribunal pour les procés ol Ta valeur du litige est in-
déterminée ce qui est le plus souvent le cas en la matiére.

Le plus souvent, T'action en nullité est conduite comme action reconven-
tionnelle dans Te cadre d'un procés civil. Le juge de 1'action principale
est compétent pour 1'action reconventionnelle qui ne va pas au-dela de sa
compétence pour sa valeur ou sa matiére, méme si cette action reconvention-
nelle entre dans le cadre de la compé&tence territoriale indérogeable d'un
autre juge.

(1) Décret de 1474 de 1a République de Venise.
(2) Article 88 du décret royal italien de 1939 sur Ta protection des inven-
tions et article 473 du Code pénal italien.
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B. Compétence territoriale

Selon 1'article 75 du décret du 29 juin 1939, les actions en
rapport avec des brevets d'invention italiens sont de la compétence
exclusive des juridictions de 1°'Etat italien, sans qu'il soit tenu
compte de la nationalité, du domicile ou de la résidence des parties.
Par conséquent, les tribunaux civils compétents sont ceux du domicile du
contrefacteur. Si ce dernier n'a pas de domicile réel ou élu ou de
résidence sur le territoire italien, les tribunaux civils compétents
sont ceux du domicile réel ou élu de 1a résidence du breveté. Si ni le
breveté, ni le présumé contrefacteur n'ont sur le territoire italien
Teur domicile effectif ou &lu, compétence est attribuée aux tribunaux
de Rome (1).

Selon 1'article 76 du décret du 29 juin 1939, les actions en
contrefagon peuvent étre portées devant le tribunal du Tieu ou elle

s'est produite.

C. Voies de recours

L'autorité qui statue en deuxiéme instance est selon 1'article
341 du Code de procédure civile :

(a) Te "pretore" en ce qui concerne les sentences du "conciliatore”
(b) le tribunal en ce qui concerne les sentences du "pretore"

(c) la cour d'appel en ce qui concerne Tes sentences du tribunal.

Les sentences prononcées en appel peuvent faire 1°'objet d'un recours en
cassation pour des motifs relatifs @ la compétence, pour des violations
ou une mauvaise application du droit selon 1‘article 360 du Code de
procédure civile.

%l) Cette attribution de compétence est & rapprocher de celle née de
‘article 64 de 1a loi danoise et de 1farticie 9 de 1a Toi luxembour-
geoise.
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SECTION VIII

| LUXEMBOURG

La Toi du 30 juin 1880 régit la matiére des brevets d'inven=
tions. Cette loi a été promulguée dans le Grand-Duché alors qu'il était
en union douaniére avec 1'Empire d'Allemagne. La délivrance des brevets
d'invention a lieu sans examen et la nullité d'un brevet peut &tre
demandée d titre principal aprés sa délivrance. Dans ce cas, les tribu=
naux civils d'arrondissement sont compétents (art. 17),

Le breveté a le choix entre la voie pénale (A) et la voie
civile (B) devant les tribunaux du domicile du contrefacteur. Si ce
dernier est domicilié & 1'étranger et qu'il adéposé une demande de
brevet, i1 a dli &€lire domicile au Luxembourg ; selon 1‘article 9 de la
loi, cette élection de domicile légal est attributive de juridiction (1).

Les tribunaux du lieu ou le fait dommageable s'est produit
(forum delicti commissi) ne sont pas normalement compétents ; c'est la
compétence du juge pénal pour ce lieu qui entraine la compétence du juge
civil (2). C'est pourquoi ont 1it souvent que ce for est inconnu au
Luxembourg (3)°

A. Voie pénale

Selon 1*article 21 de 1a loi sur les brevets d'invention,
toutes les actions basées sur le délit de contrefacon sont de la compé-
tence exclusive des tribunaux correctionnels. Néanmoins, les exceptions,
telles que la nullité du brevet, son extinction, ..., sont de la compé-
tence des tribunaux civils d'arrondissement. Par conséquent, 1'instance
se déroule de la fagcon suivante : poursuite du contrefacteur devant les
tribunaux correctionnels sur plainte du breveté, question préjudicielle
aux tribunaux civils sur les exceptions tirées de la validité du brevet
par_le contrefacteur, détermination des sanctions par les tribunaux
correctionnels.

(1) Comparer avec le Danemark et 1*Italie qui ont des dispositions &
peu prés analogues dans leur loi sur la protection des inventions.
L?attribution de juridiction au domicile 1€gal €lu a &té vivement
critiquée en matiére de marques de fabrique par MAILLARD de MARAFY,
Grand dictionnaire international de propriété industrielle, Cheva11er-
Marescq, Paris, 1882, selon qui la source de ce domicile 1&gal élu
serait un avis du Parquet genera] du Grand=-Duché.

(2) art. 3, 23 et 63 du Code d'instruction criminelle de 1808.

(3) Rapport sur 1a Convention concernant la compétence judiciaire et
1*exécution des jugements, Bulletin des Communautés européennes,
supplément 12/72, p. 44.
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B. Voie civile

Le juge civil de la contrefacon devient juge de la nullité
par le jeu de la connexité.

Une seconde instance est possible devant l1a Cour supérieure de
Jjustice siégeant en matiére d'appel, éventuellement, un pourvoi en
cassation est possible devant cette méme Cour.

SECTION IX

PAYS=-BAS

Les Pays-Bas sont un Etat dont la tradition en matiére de
brevets d'invention est assez récente (1oi de 1910) et dont le développe-
ment industriel de la fin du 19éme siécle s'est effectué sans brevets
d*invention (1).

Actuellement, des brevets sont délivrés aux Pays-Bas aprés un
examen trés sévére de forme et de fond. Cet examen est suivi d'une mise
d 1'inspection publique qui permet & Ta concurrence d'intervenir et de
limiter encore le nombre de brevets d'invention finalement délivrés. Les
archives extrémement importantes de 1'0ffice des brevets des Pays-Bas
ont conduit & la création de La Haye auprés de cet Office de 1'Institut
International des Brevets en 1947, Cet Institut formera la "Division de
la recherche" de 1'0ffice européen des brevets dont le siége sera &
Munich. Un seul tribunal est compétent en ce qui concerne les actions en
nullité de brevets d'invention aux termes de 1‘*article 54 qui dispose
dans son alinéa premier :

"Le Tribunal d'arrondissement de La Haye est seul compétent, en premiére

instance, pour toutes les actions en nullité ...".

(1) E. SCHIFF, Industrialization without national patents, Princeton
University Press, Princeton, 1971.
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Par conséquent le juge de 1'action en contrefacon n'‘est pas juge de
1'exception de nullité. Cette dualité de compétence qui ne se retrouve
dans les Etats du Marché Commun qu'en Allemagne, a pour conséquence une
nullité ex nunc du brevet.

Aux Pays-Bas comme dans la plupart des Etats de la Communauté
économique européenne les actions pénales (art. 45 de 1a loi de 1910)
sont en matiére de contrefacon de brevets d'invention, tombées en
désuétude., Cependant, elles présentent quelques particularités par
rapport & 1'action civile qui sont & souligner lors de 1'étude de 1a
compétence territoriale. Il est possible de distinguer la compétence
d*attribution et les voies de recours, de la compétence territoriale.

A. Compétence d'attribution et voies de recours

La compétence des tribunaux en matiére de contrefagon de brevets
d*invention est attribuée aux tribunaux d'arrondissement en premiére
instance. Un appel est possible auprés de la Cour d'appel et en cas de
violation du droit un pourvoi peut étre présenté auprés de la Cour de
cassation.

B. Compétence territoriale

Les Pays-Bas ne connaissent pas en droit civil une attribution
de compétence du fait du lieu du délit (1). Seul le domicile du contre=
facteur détermine la compétence des tribunaux. A 1‘inverse en droit
pénal, le breveté a le choix entre le domicile du contrefacteur et le
1ieu de la contrefagon.

sl) Rapport sur la Convention concernant 1a compétence judiciaire et
*exécution des décisions en matiére civile et commerciale, Bulletin
des Communautés européennes, supplément 12/72, p. 44,
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‘La jurisprudence admet qu'il est possible d'attraire un méme
contrefacteur pour des atteintes aux droits exclusifs attachés au brevet
commises dans des circonscriptions judiciaires différentes puisque seul
le tribunal du domicile du contrefacteur est compétent. Cependant,
lorsque plusieurs contrefacteurs commettent des contrefacons identiques
dans des circonscriptions judiciaires différentes, une jurisprudence non
concluante ne permet pas d'affirmer qu'il y aura jeu de la connexité pour
attraire tous les contrefacteurs devant un méme tribunal. Compte tenu de
ce que 1'acte de contrefacon constitue un délit distinct, i1 semble que
la réponse sera plutbt négative.



CHAPITRE II

LES POSSIBILITES DE CHOIX PAR LE BREVETE DE LA JURIDICTION
COMPETENTE SELON LES REGLES DE LA CONVENTION D'EXECUTION

Les éventuelles possibilités de choix pour le breveté de la
Juridiction compétente devant laquelle il attrait un contrefacteur
proviennent notamment de la dualité de compétence instaurée par la
Convention d'exécution qui énonce, dans le cas ol le défendeur est
domicilié dans 1'un des Etats contractants, une régle générale de
compétence internationale ainsi qu'une régle de compétence spéciale
en matiére délictuelle ou quasi-délictuelle. La Convention d'exécution
définit un systéme de "compétence directe" qui attribue compétence au
juge de 1'Etat dans lequel le jugement est prononcé ; elle n'introduit
pas un systéme de "compétence indirecte" qui imposerait seulement
certaines limitations au refus de reconnaissance d'une décision étrangére
par le juge de 1'Etat a qui est demandée cette reconnaissance (1).

La Convention d'exécution énonce une régle générale de compé-
tence internationale ; en effet, 1'article 2, alinéa premier, dispose :

",eo les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant
sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions
de cet Etat".

Le domicile du défendeur constitue une solution générale de caractére
abstrait qui a 1'avantage de donner la préférence parmi les compétences
possibles au juge de 1'Etat du lieu du domicile ou du siége du défendeur
selon la régle “"actor sequitur forum rei".

(1) A. BUELOW, La Convention concernant 1a compétence judiciaire et
1'exécution des décisions judiciaires en matiére civile et commerciale,
Revue du Marché Commun, n° 118, décembre 1968, p. 1011,
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Cette régle est 1'expression de 1a faveur du droit envers
celui qui se défend. Elle est généralisée en droit interne et se justifie
dans les rapports internationaux puisqu'il est plus difficile de se
défendre & 1'étranger que dans un pays dont on connaft la langue, le
droit et les moeurs. A 1'intérieur de 1°'Etat du domicile, 1a compétence
d*attribution et la compétence territoriale sont déterminées par les
régles nationales de procédure civile.

A la régle générale d'attribution de compétence aux juridic-
tions de 1'Etat du domicile s'ajoute une compétence spéciale en matiére
de responsabilité civile.

L'article 5, n® 3, de la Convention d'exécution dispose que :

"Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut
étre attrait dans un autre Etat contractant :

3%) en matiére délictuelle ou quasi-délictuelle, est compétent le
tribunal du lieu ot le fait dommageable s'est produit".

Cette compétence spéciale est limitée & un fait dommageable
survenu hors de 1‘'Etat du domicile du défendeur et ne peut s'étendre a
d'autres faits dommageables sous réserve des régles de connexité qui
seront étudiées au chapitre III de ce titre.

Cette dualité de compétence entre les tribunaux de 1‘'Etat
du domicile du défendeur et celui du lieu du fait dommageable lorsque
celui=ci est survenu dans un autre Etat semble permettre au demandeur
un certain choix entre les tribunaux compétents et, par conséquent,
entre les lois ou jurisprudences applicables au litige. Les termes de ce
choix dépendent du lieu du délit qui dans le cas étudié est un acte de
contrefacon.

I1 importe donc d'abord de déterminer le lieu ou le fait
dommageable se produit et 1'on verra que selon qu'il s'agit d'un brevet

a effet territorial national ou d'un brevet communautaire, il y a un
premier choix du for. Ensuite, il sera nécessaire de déterminer le lieu
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du domicile ce qui permettra de justifier les choix possibles entre
les différents tribunaux compétents a 1'intérieur de 1a Communauté
économique européenne, L'alternative dans le choix par le breveté du
tribunal devant lequel i1 désire attraire un contrefacteur est donc
déterminée aux termes de la Convention d‘'exécution par le lieu ou le
fait dommageable s'est produit et par le lieu du domicile ou du siége

du contrefacteur,

On notera que, en vertu de 1'article premier de 1a Convention d'exécution
qui prévoit 1'application de cette derniére en matiére civile et commer=-
ciale quelle que soit la nature de la juridiction, les actions civiles
portées devant les tribunaux répressifs entrent &galement dans le champ
d'application de la Convention d'exécution (1). En principe, cela impli-
que une autre possibilité de choix a 1'intérieur d'un Etat puisque le
ressort territorial des juridictions civiles compétentes en matiére

de contrefagon de brevets d'invention ne co¥ncide pas obligatoirement
avec celui des tribunaux répressifs. Tel est le cas, notamment en France,
puisque seuls dix tribunaux de grande instance ont recu compétence en
matiére de brevets d'invention, tandis que tous les tribunaux correction-
nels sont compétents. I1 en est de méme dans 1'autre Etat qui a limité le
nombre de juridictions civiles compétentes en matiére de contrefacon de
brevets d’invention et connaissant également une voie pénale, c'est-a-
dire 1'Allemagne. Etant donné qu‘il s'agit d'un choix a 1'intérieur d'un
méme Etat, ses conséquences sur 1'jssue du 1itige sont négligeables c'est
le méme droit et la méme jurisprudence qui sont applicables. Par consé-
quent, on n'insistera pas davantage sur cet aspect.

Par ailleurs, c'est de fagon délibérée que nous entendons d‘'abord traiter
de 1a compétence "spéciale" aux termes de 1'article 5 de la Convention
d'exécution avant la régle "générale" posée par son article 2, en raison
des conceptions usuelles en matiére de brevets d'invention qui font de la
contrefagon un délit et qui justifient 1'importance pratique de 1la
compétence du lieu ot le fait dommageable s’est produit. Par conséquent,

=

1*étude s'adaptera a cette alternative et sera divisée en deux sections :

(1) Rapport sur la Convention concernant la compétence judiciaire et
1*exécution des décisions en matiére civile et commerciale, Bulletin
des Communautés européennes, supplément 12/72, p. 17.
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SECTION I : DETERMINATION DE LA COMPETENCE EN FONCTION DU
LIEU OU LE FAIT DOMMAGEABLE S°EST PRODUIT

SECTION II : DETERMINATION DE LA COMPETENCE EN FONCTION DU
DOMICILE OU DU SIEGE

SECTION I

DETERMINATION DE LA COMPETENCE EN FONCTION DU LIEU OU LE
FAIT DOMMAGEABLE S'EST PRODUIT

On connait 1a controverse sur la signification exacte de la
notion de lieu du délit qui peut &tre le lieu ol le fait dommageable
s'est produit ou le lieu ol le préjudice s'est réalisé (1). Suivant
1*article 5, n® 3, de 1a Convention d'exécution, est compétent :

"en matiére délictuelle ou quasi-délictuelle, le tribunal du lieu ol
le fait dommageable s'est produit",

d 1a condition d'abord que le défendeur ait son domicile ou son siége
dans 1'un des Etats contractants et ensuite que le fait dommageable se
soit produit hors de cet Etat. L'intensité du commerce entre les Etats
membres de la Communauté économique européenne permet une diffusion
extrémement rapide et large des objets protégés par des brevets
d*invention ; i1 en résulte des incertitudes sur la localisation des
faits dommageables. Supposons qu‘un objet contrefaisant soit fabriqué
dans 1'un des Etats partie a 1a Convention d'exécution et vendu dans
un autre : le fait dommageable se produit-il dans 1°'Etat ol les objets
contrefaisants sont fabriqués ou dans 1°'Etat ot i1 y a vente des
objets contrefaisants ?

(1) G. DROZ, Compétence judiciaire et effets des jugements dans le
Marché Commun, Dalloz, Paris, 1972, p. 64 ; P. BOUREL, Responsabilité
civile, Répertoire de droit international, Dalloz, Paris, 1969, p. 774 ;
H, BATIFFOL, Droit international privé, LGDJ, Paris, 1971, p. 198 et
Suiv.
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Deux cas sont & considérer selon que le brevet d'invention
est un brevet dont les effets sont limités a 1'Etat qui 1'a délivré ou
qu'il posséde des effets sur le territoire de plusieurs Etats. Dans le
premier cas, i1 s'agit des brevets nationaux habituels et des brevets
délivrés par 1'0ffice européen des brevets aux termes de la Convention
de brevet européen si la Convention de brevet communautaire ne s‘appli=-
quait pas. Leur effet est territorial. Dans le second cas, il s'agit de
brevets communautaires &tendant leurs effets sur 1'ensemble de 1la
Communauté économique européenne. lLeur effet est supranational.

L'étude de ces deux cas sera entreprise dans les deux para=-

graphes suivants dont le premier sera consacré aux Brevets a effet
territorial national et le second au brevet communautaire.

§ 1 - BREVETS A EFFET TERRITORIAL NATIONAL

Le premier réflexe consiste & vérifier quelle a été la juris=
prudence et a défaut l1a doctrine sur le probléme de la détermination
du lieu ou le fait dommageable s‘est produit avant 1'entrée en vigueur
de l1a Convention d'exécution. En ce qui concerne les brevets d'invention,
on ne trouve, semble~t=il, aucune jurisprudence 5 la doctrine francaise
en admettant une territorialité absolue des brevets d'invention ne
paraft pas avoir considéré le probléme.

En 1'absence de jurisprudence concernant directement les
brevets d'invention, on peut cependant citer un jugement du Tribunal
de grande instance de Paris du 18 avril 1969 (1), en matiére de propriété
littéraire et artistique ; il s’agissait d'un artiste dont la photo-
graphie avait été publiée sans son autorisation dans une revue éditée en
Allemagne mais diffusée en France. Le tribunal saisi s'est déclaré
compétent sur la base de 1'articie 59 (loi du 26 novembre 1923) du Code
de procédure civile francais qui dispose :

(1) Tel, Paris, 18 avril 1969 ; Revue critique de DIP, 1971, p. 281.
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“La demande en réparation d'un dommage causé par un délit, une contra-
vention ou un quasi-déiit, pourra &tre portée devant le tribunal du lieu
ol le fait dommageable s'est produit”.

Dans les attendus du jugement on peut lire :

"Attendu qu'il importe peu que l1a faute ait &té commise sur le territoire
étranger, dés lors que le dommage s‘est réalisé dans le ressort de ce

tribunal, .c.".

Cette décision laisse supposer que 1‘'artiste avait le choix entre les
tribunaux du lieu d'édition de la revue (Allemagne) et ceux du lieu de
réalisation des conséquences de cet acte fautif (France).

Ainsi serajent compétents en matiére de brevets d'invention
les tribunaux du lieu de la fabrication de 1'objet contrefaisant qui
constitue un premier acte fautif et les tribunaux du lieu ol la contre-
fagon a pu étre réguliérement constatée, c'est-a=-dire les tribunaux
du lieu de réalisation de certaines conséquences de 1a contrefagon qui
constituent elles-mémes une contrefacon ; par exemple, la vente d'objets
contrefaisants est une conséquence de la fabrication de ces objets qui
est en elle-méme une contrefagon. Chaque acte fautif de contrefagon est
considéré comme un délit indépendant des autres (1). Ainsi la fabrication
d'un objet contrefaisant est un premier délit, sa vente est un second
délit indépendant du premier. Mais cette conception n'est pas unanimement
acceptée, nous pouvons donc affirmer qu'il y a lieu de distinguer une
conception "pluridélictuelle” de la contrefagon d'une conception "uni-
délictuelle". Ces deux conceptions seront successivement considérées.

(1) E. POUILLET, Traité théorique et pratique des brevets d'invention
et de la contrefacon, Marchal et Billard, Paris, 1909, p. 737 et suiv. ;
P. DEVANT et al, Brevets d'invention, Dalloz, Paris, 1971, p. 256 et
suiv, ; J.M. MOUSSERON, Brevet d'invention, in : Encyclopédie Dalloz

de droit commercial, Dalloz, Paris, 1972, p. 31 et suiv. ; R. PLAISANT
et J.Y. SAYN, Jurisclasseur "Brevets d'invention", Eléments constitutifs
du délit, fascicule XXXIII, Editions techniques, Paris, 1973.
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A. Conception pluridélictuelle de la contrefagon

La conception pluridélictuelle de Ta contrefacon consiste a
distinguer dans les atteintes au droit conféré par le brevet d'invention
plusieurs délits ; ainsi, par exemple, il y aura un délit de fabrication
d'objets contrefaisants distinct d'un délit de vente des mémes objets.
C'est cette conception qui est retenue par la jurisprudence francaise
conformément & la 1égislation en vigueur comme on 1'a vu au chapitre 1
de ce titre.

Si 1'on considére que Ta contrefagon d'un brevet d'invention
se compose de plusieurs délits, a chaque délit correspond un fait dom-
mageable, et & chaque fait dommageable un lieu ol il s'est produit.
L'application de 1a Convention d'exécution a pour résultat de prévoir
une pluralité de tribunaux compétents pour des contrefacons identiques
de brevets paralléles protégeant une méme invention. Chacun de ces
tribunaux réguliérement saisi applique la Toi du lieu du fait dommagea-
ble qui, compte tenu de la territorialité des systémes juridiques sanc-
tionnant les droits du breveté, ne s'applique que pour un Etat. La con-
séquence de cette conception consiste en une multiplicité d'actions
pour le breveté qui, avec chacun de ses brevets d'invention paralléles
protégeant 1a méme invention dans les Etats membres du Marché Commun,
attaquera le contrefacteur devant autant de tribunaux qu'il y en a de
compétents pour ses actes de contrefacon. Naturellement ceux-ci devront
avoir eu Tieu dans les Etats ol le breveté posséde un brevet d'invention.

Pratiquement, Te breveté ne peut engager une action en contre-
fagon dans chaque ressort juridictionnel ol un acte de contrefagon a eu
lieu du fait du colit de chacune de ces actions et de Teur caractére aléa-
toire ; il se contente de choisir 1'Etat o0 la jurisprudence est Ta plus
défavorable au contrefacteur afin d'obtenir une cessation rapide de la
contrefagon. I1 y a Timitation de chaque aspect de la contrefagon au
ressort juridictionnel d'un seul tribunal quitte @ ce qu'il y ait autant
d'Etats & considérer que d'actes de contrefacon. Cette limitation provient
de 1'interprétation restrictive donnée a 1'article 5, 30) de Ta Conven-

tion d'exécution.
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Un exemple : i1 existe un brevet en France et un brevet paral-
181e en Allemagne. Un industriel domicilié en Italie fabrique en France
et vend en Allemagne. Le breveté assigne le contrefacteur devant le
tribunal frangais compétent pour connaftre du délit de fabrication et
devant le tribunal allemand compétent pour le délit de vente. Le breveté
sera donc amené a assigner le présumé contrefacteur devant autant de
tribunaux qu'il y a d'Etats dans lesquels n'est produit un acte de

contrefagon.

Un autre exemple : i1 existe un brevet en Belgique et un brevet
paralléle en France, mais le breveté n'a pas de brevet en Allemagne. Un
industriel domicilié en Italie fabrique en Allemagne et vend en Belgique
et en France. Le breveté peut assigner le contrefacteur en Belgique et en
France ; c'est 1a son droit le plus strict. En fait, i1 se contentera de
1*attraire devant les tribunaux belges qui n'‘appliquent pas le méme
systéme d'indemnisation que les tribunaux francais. Bien slir, le contre-
facteur peut continuer & contrefaire en France mais dans ce cas le
breveté pourra 1'assigner devant les tribunaux frangais. Cependant, dans
la plupart des cas les avantages de cette contrefacon en France ne seront
pas assez substantiels pour continuer la vente car les éventuels clients
du contrefacteur craignant d*8tre a leur tour convaincus de contrefagon

refuseront d'acheter les objets contrefaisants,

A 1'évidence, la conception pluridélictuelle de la contre-
facon permet de supprimer toute faculté de choix entre les tribunaux
des différents Etats du Marché Commun en ce qui concerne la compétence
liée au lieu de commission du délit étant donné que les tribunaux compé-
tents en vertu de 1‘'article 5, 3°) de la Convention d'exécution, ne
peuvent statuer que sur la contrefagon commise & 1'intérieur du territoire
national. En effet, i1 ne peut y avoir attribution de compétence aux
juridictions d'un Etat plutBt qu‘a celles d‘un autre puisque la compé-
tence est prédéterminée par la territorialité des délits et la loi
nationale concernant la définition des atteintes au droit du breveté et
de leurs sanctions s‘applique sans difficulté. Néanmoins, la régle
générale de compétence ‘internationale énoncée a 1'article 2 de la Conven-
tion d'exécution et attribuant compétence aux tribunaux de 1‘'Etat du
domicile du défendeur est susceptible de conduire a une solution diffé-
rente comme on le verra dans la seconde section de ce chapitre.
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B. Conception unidélictuelle de 1a contrefacon

La conception unidélictuelle de la contrefagon, adoptée plus
particuliérement par le droit allemand (1), consiste a ne reconnaftre
qu'un seul délit dans les différentes atteintes d'un contrefacteur au
droit conféré par un brevet d'invention. Cette conception s'oppose a
la conception traditionnelle en France et s'explique par le fait que la
contrefagon en Allemagne n'est un délit pénal que subsidiairement au
délit civil (2) et parce qu'elle permet une concentration du litige
identique a celle due @ la mise en oceuvre des régles de connexité, la
connexité n'étant pas un chef de compétence en droit allemand. Cette
conception unidélictuelle conduit cependant & faire une distinction
chronologique entre les différentes atteintes au droit du breveté en
distinguant la contrefagon primaire des contrefacons dérivées.

La conception unidélictuelle de la contrefagon influe sur
la désignation du tribunal compétent ; i1 importe donc de montrer
comment est déterminé le lieu ou le fait dommageable s'est produit
selon cette conception et d'exposer ensuite 1‘application qui en est
faite en Allemagne afin de présenter les limites pratiques de son
application,

(a) Détermination du lieu ou le fait dommageable s'est produit en
fonction de la conception unidélictuelle de la contrefagon

La doctrine sur la responsabilité civile en droit interna-
tional privé (3) donne des éléments de solution applicables aux brevets
d*invention. M. P. BOUREL écrit notamment (4) :

"La faculté (est) reconnue au demandeur, en droit interne comme en droit
international, de choisir entre plusieurs chefs de compétence, notamment
entre le tribunal du lieu du dommage et le forum rei, c'est-d-dire en
pratique celui du lieu de 1'acte fautif".

(1) R. SINGER, Perspectives réservées a la protection des titres supra-
nationaux dans 1*'Europe future, in Mélanges Bastian, Librairies techniques,
Paris, 1974, t. II, p. 416 et suiv. ; KRAUSE et al, Patentgesetz,

Heymanns, Munich, 1970, § 32, remarque 3.

(2) articles 47 a 50 de 1a loi allemande sur les brevets d'invention.

(3) Cour d'appel du District of Columbia, 8 février 1955 ; Revue critique
de DIP, 1956, p. 466, note J. DAINOW et Y. LOUSSOUARN.

(4) P. BOUREL, note sous TGI Paris, 18 avril 1969 ; Revue critique de

DIP, 1971, p. 294 (ne fait aucune allusion a 1a Convention d'exécution
signée le 27 septembre 1966).
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Autrement dit, en termes de brevets d'invention, le breveté aurait le
choix entre le lieu de contrefacon primaire et les lieux des contre-
fagons dérivées. Un tel choix dans le but de favoriser le breveté ne
nous paraft pas satisfaisant car cette solution a &té imaginée pour
éviter qu'il ne plaide & 1'étranger alors que 1a Convention d'exécution
n*admet plus qu‘aucune différence soit faite entre les tribunaux des
Etats contractants. Cependant, 1'article 5, 3°) de la Convention d'exé-
cution a pour but de faciliter au breveté le rassemblement des preuves
dans 1'Etat ol le fait dommageable s'est produit.

En matiére de brevets d'invention, i1 apparait que deux systémes
permettent de déterminer le tribunal compétent (1). Ils s'opposent dans
la personne qui peut opter entre la compétence des tribunaux du lieu

de contrefagon primaire et la compétence des lieux oil des contrefacgons
dérivées ont pu &tre constatées. Dans le premier systéme, 1'option
serait offerte au breveté ; dans le second, au contrefacteur qui
pourrait demander au tribunal de constater son incompétence bien que
1'on puisse s'interroger sur la nécessité d'offrir une option au contre-
facteur et sur les moyens d'exercer cette option. Si 1'on admet une
conception pluridélictuelle de la contrefagon, il n'y a aucune ambiguité
sur le lieu ol le fait dommageable s'est produit puisque le lieu de la
contrefacon primaire comme les lieux de contrefagons dérivées sont tous
des lieux od un fait dommageable s'est produit ; i1 y a coTncidence entre
le lieu ol le fait dommageable s'est produit et le lieu ol le dommage
s'est réalisé, ce qui n'est pas le cas si 1'on adopte une conception
unidélictuelle de la contrefagon.

Dans le premier systéme, le choix du breveté pour la compé-
tence des tribunaux du lieu de la contrefagon primaire parait s'imposer
car il importe de faire cesser la contrefagon au lieu ol elle nait afin
de faire cesser par la-méme la contrefacon dérivée.

(1) P. BOUREL, Responsabilité civile, in Répertoire de droit inter-
national, Dalloz, Paris, 1969, p. 774.
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Cependant, i1 est possible qu'au 1ieu de fabrication des objets
litigieux, celle=ci ne constitue pas une contrefacon notamment si le
procédé de fabrication n'est pas breveté dans le pays considéré (1).
Par exemple, un inventeur peut avoir obtenu un brevet en France et en
Italie, Etats ol les conditions de brevetabilité sont moins sévéres
qu'en Allemagne (ne serait-ce que du fait qu'il n'y existe pas d‘examen
préalable & la délivrance des brevets d‘invention), et aucun en
Allemagne car il lui a été refusé lors de 1'examen. Dans ce cas, une
fabrication en Allemagne est licite, mais la vente des objets fabriqués
dans ce pays viole la loi du brevet en France et en Italie. Quant & la
compétence des tribunaux des Tieux de constatation des contrefagons
dérivées, il semble qu'elle puisse &tre reconnue en tout état de cause
avec cependant quelques difficultés matérielles pour le breveté qui
devra porter son action devant les tribunaux de chaque Etat ol une
contrefacon dérivée a pu &tre constatée. 11 semble possible de proposer
la régle suivante : en matiére de contrefacon de brevets, une compétence
est attribuée a titre principal aux tribunaux du lieu de contrefacon
primaire (1ieu de fabrication des objets contrefaisants ou d‘utilisation
du procédé breveté) si cette contrefacon est interdite par le brevet
d'invention. Dans le cas contraire, c'est-a-dire lorsqu'il n'existe pas
de brevet dans 1'Etat dans lequel se produit la contrefagon primaire,
compétence est attribuée a chacun des tribunaux des Etats des lieux

de constatation des contrefacons dérivées.

Dans le second systéme, le choix du tribunal compétent revient
indirectement au contrefacteur, en soulevant une exception d'incompé-
tence, et non plus au breveté ; on peut penser que les tribunaux du lieu
de contrefacon primaire et des lieux de constatation des contrefacons
dérivées ont une égale aptitude & connaitre du litige puisque le délit
est commis & la fois dans 1'Etat ol se produit la contrefacon primaire et
dans ceux ol se réalisent les contrefacons dérivées (2). Cependant,
1*attribution de compétence a des tribunaux intéressés au méme titre

apparait difficilement praticable et revient & laisser aux tribunaux

1) cf Reqo, 23 juin 1893 ; Ann., 1894, p. 215 et suiv.
2) C'est ce systéme qui est proposé par M. P. BOUREL dans sa note sous
TGI Paris, 18 avril 1969, Revue critique de DIP, 1971, p. 281 et suiv.
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saisis, devant lesquels le contrefacteur a soulevé une exception d*incom-
pétence, une option entre la compétence des tribunaux du lieu de contre-
facon primaire et de ceux des lieux de constatation des contrefagons
dérivées. Cette option n'est possible que pour autant que la fabrication
des objets litigieux ou 1‘'utilisation du procédé considéré soient
interdites par un brevet d'invention en vigueur dans 1'Etat du lieu de
fabrication ou d'utilisation. I1 y aurait donc choix indirect pour le
contrefacteur qui profiterait de toutes les garanties alors que le
breveté que la loi cherche a protéger serait sacrifié ; cette solution
est d rejeter car le contrefacteur voudrait faire reconnaftre la compé-
tence des tribunaux des lieux de constatation des contrefacons dérivées
afin d'épuiser le breveté par de multiples actions rendues nécessaires
par la territorialité des brevets d'invention,

A 1'évidence, quel que soit le systéme retenu, il ressort
que la compétence des tribunaux du lieu de fabrication des objets
Titigieux, si un brevet interdit cette fabrication, ou de 1‘'utilisation
du procédé breveté, doit &tre reconnue pour sanctionner la contrefacon.
Si seules les conséquences de la fabrication des objets litigieux sont
contraires au brevet, la compétence des tribunaux du lieu de constata-
tion de cette contrefagon dérivée s'impose. Ainsi, la compétence du
lieu de contrefagon primaire s'appliquerait & titre principal tandis
que les tribunaux des lieux de constatation des contrefacons dérivées
n'auraient compétence qu'a titre subsidiaire.

(b) Application par la jurisprudence allemande de la conception
unidélictuelle de la contrefacon

En Allemagne, la doctrine dominante admet & 1'heure actuelle
la compétence internationale d'un autre Etat que 1'Etat dans lequel Tla
contrefacon a lieu (1). C'est ainsi que le Tribunal fédéral de Karlsruhe
a décidé qu'un allemand qui a contrefait au Portugal une marque portugaise
provenant d'un enregistrement international peut étre attrait devant les
tribunaux allemands pour une action en cessation et une action en

(1) A. WEIGEL, Gerichtsbarkeit, internationale Zust&ndigkeit und
Territorialitdtsprinzip im deutschen gewerblichen Rechtsschutz, Giesekung,
Bielefeld, 1973, p. 147 et suiv. ; F. GROSS, Wie mache ich im Inland
Anspriiche aus Schutzrechten geltend, deren Verletzung im Ausland erfolgt
ist ? GRUR Int. 1957.346 ; R. NIRK, Grundfragen des deutschen Interna-
tionalen Privat= und Zivilprozessrechts im Patent- und Lizenzrecht, M.

dt. P. A., 1969, p. 329 (nombreuses références).
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dommages-intéréts. Cependant on ne dispose pas encore d'un arrét du
Tribunal fédéral de Karlsruhe en matiére de brevets d'invention mais
certains tribunaux ont tendance déja a s'écarter de la jurisprudence
antérieure du Tribunal de 1'Empire allemand pour emprunter la voie

tracée par le Tribunal fédéral de Karlsruhe pour le droit des marques (1).
La doctrine s'exprime dans le méme sens (2). Ainsi, m8me en 1'absence

de contrefagon primaire, les tribunaux allemands recherchent 1‘'origine

des contrefacons dérivées pour déterminer s'ils sont compétents et s'ils
admettent leur compétence pour appliquer la loi allemande.

Si le juge allemand se reconnait compétent pour se prononcer
sur des contrefagons dérivées apparaissant hors d'Allemagne, il aura
d'autant plus tendance & se reconnaitre compétent pour juger de telles
contrefagons si elles sont en liaison avec une contrefagon primaire en
Allemagne, c'est-a-dire s'il existe en Allemagne un brevet qui est

contrefait.

I1 apparait de ce qui précéde que la conception unidélictuelle
de la contrefagon n'est concevable que dans le cas ol une contrefagon
primaire peut €tre sanctionnée puisque cette sanction s*étend aux contre-
fagons dérivées pour autant que le juge de la contrefacon primaire
puisse reconnaitre qu'il y a effectivement contrefacon dérivée violant
des brevets valables. Mais ce systéme présente des difficultés au stade
de la reconnaissance, dans les Etats ol ont lieu des contrefagons dérivées,
du jugement rendu par le tribunal du lieu de la contrefacon primaire. Il
s'agira de savoir si, par exemple, un jugement allemand sur une action
en contrefagon d'un brevet frangais qui est 1'un des brevets nationaux
paralléles, serait reconnu en France. Avant 1'entrée en vigueur de la
Convention d‘exécution, une telle reconnaissance se serait heurtée a la
jurisprudence frangaise qui admettait la compétence exclusive des
tribunaux frangais pour juger de la contrefagon d'un brevet francais (3)
et corrélativement 1'incompétence des juridictions francaises pour
connaftre de la contrefagon d‘un brevet &tranger (4). I1 n'existe

(1) Oberlandesgericht Dlsseldorf, 25 mars 1966, GRUR Int., 1968.100 ;
Landgericht Diisseldorf, GRUR Int., 1968.101.

(2) KRAUSE et al, Patentgesetz, Heymanns, Munich, 1970, § 32, remarque 3.
(3) Décision la plus récente : TGI Paris, 4 mars 1971 ; PIBD, 1971,

III, 361 et PIBD, 1974, IIl. 216 qui estime qu‘un tribunal étranger
n'est pas compétent pour statuer sur une action en contrefagon d'un
brevet frangais.

(4) Par exemple : Douai, 20 mars 1967 ; Clunet, 1968, p. 84 & propos
d’un brevet belge.



- 78 -

cependant a notre connaissance aucune décision qui aurait refusé la
reconnaissance. L‘'application de la Convention d'exécution semble
commander une limitation de la compétence spéciale de 1'article 5,

3°) au fait dommageable survenu dans un seul Etat contractant sous
réserve de 1'application des régles de connexité. D'ailleurs, le Tribunal
fédéral de Karlsruhe a souligné expressément qu'un jugement rendu par

un tribunal allemand ne produit effet qu'a 1'intérieur de 1'Allemagne

et que par conséquent la souveraineté de 1'Etat étranger n'est pas mise
en cause (1).

§ 2 - BREVET COMMUNAUTAIRE

Aprés 1'étude de détermination du lieu ol le fait dommageable
se produit lorsque le brevet d'invention a un effet territorial national,
savoir brevets nationaux et brevet européen, i1 y a lieu de se pencher
sur les problémes soulevés par le brevet communautaire a effet supra-
national. Lorsqu'un brevet étend ses effets sur le territoire d'un seul
Etat, i1 n'y a pas grande difficulté comme on 1'a vu a déterminer le
tribunal compétent malgré une certaine possibilité de choix. Lorsqu'un
méme brevet étendra ses effets & toute la Communauté économique euro-
péenne sans &tre assimilé a un brevet national dans chacun des Etats
membres, il y aura lieu de faire jouer conjointement les régles de la
Convention d'exécution, celles du brevet communautaire et celles du
droit de chaque Etat. Rappelons a cet effet que les articles 29 a 31 du
projet de Convention de brevet communautaire définissent le droit du
breveté, 1'article 38 les atteintes au droit du breveté en renvoyant
pour leurs sanctions aux droits nationaux. L'article 38 du projet de

Convention de brevet communautaire dispose :

".oo Les atteintes & un brevet communautaire sont régies par la loi
nationale concernant les atteintes au brevet national de 1°Etat contrac-
tant de la juridiction saisie, pour autant que les régles du droit
international privé de cet Etat n'en disposent pas autrement ...".

(1) GRUR Int., 1957, 215 et 352,
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L'article 69 qui renvoit aux régles de la Convention d'exécution,
dispose par ailleurs :

" Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les actions relatives
aux brevets communautaires sont portées devant les tribunaux de 1‘Etat
contractant ayant compétence en vertu de la Convention concernant la
compétence judiciaire et 1'exécution des décisions en matiére civile et
commerciale, ci-aprés dénommée “Convention d'exécution”."

Ce renvoi aux régles de la Convention d'exécution crée par
conséquent une dualité de compétence entre les tribunaux du lieu de
commission de la contrefagon et ceux de 1'Etat du lieu du domicile ou
du sjége du contrefacteur. On se limitera dans les lignes qui suivent
a des observations sur la détermination du lieu ol le fait dommageable
s'est produit dans le cas d'un brevet communautaire.

Le paragraphe 3 de 1'article 69 du projet de Convention de
brevet communautaire attribue une compétence spéciale aux tribunaux
du Tieu de commission de la contrefagon lorsque le défendeur n'a ni
domicile, ni siége, sur le territoire d'un des Etats sur lesquels
s'étendent les effets du brevet communautaire. Cet article dispose :

"Si le défendeur n'a ni domicile, ni siége sur le territoire de 1‘un
des Etats contractants,

a) les actions en contrefacon d‘un brevet communautaire peuvent
également &tre portées devant les tribunaux de 1‘'Etat contractant dans
lequel le brevet a fait 1'objet de contrefagon ;

Cette attribution de compétence n'étant prévue que parce que le défendeur
ne posséde aucun élément de rattachement & la Communauté économique
européenne si ce n'est la contrefacon dont i1 est 1'auteur, sera étudiée
avec les problémes dus a la détermination du domicile ou du siége.

Quiconque accomplit 1'un des actes mentionnés aux articles 29
et 30 du projet de Convention de brevet communautaire commet une contre-
fagon de ce brevet. Deux conceptions se présentent : dans la premiére
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on peut considérer qu'un objet fabriqué dans un premier Etat et mis

en vente dans un second Etat entraine deux actes de contrefagon qui
donnent naissance a deux faits dommageables ; dans la seconde, il
n'existerait qu'un seul acte de contrefagon qui comprend les conséquences
de cet acte. La seconde conception revient a admettre que le brevet
communautaire est un droit unique "sis" dans tous les Etats de la
Communauté &conomique européenne. Ce droit ferait alors 1'objet d'une
contrefagon dans sa totalité dés lors qu‘en un lieu quelconque de la
Communauté économique européenne une contrefagon est opérée. La premiére
conception raméne intégralement au cas d‘un brevet a effet territorial
national considéré sous son aspect pluridélictuel qui a é&té précédemment
étudié. La seconde conception permet de retrouver exactement les considé-
rations antérieurement faites pour un brevet & effet territorial national
considéré sous un aspect unidélictuel.

Si 1'on applique a la contrefagon de brevet communautaire
une conception pluridélictuelle, i1 n'existe aucun choix parmi les
tribunaux compétents puisque les tribunaux des lieux des faits domma-
geables sont compétents par application de 1‘'article 5, 3°) de la
Convention d'exécution. Inversement, si 1'on admet une conception uni-
délictuelle, le tribunal compétent est celui de la contrefagon primaire,
si elle existe, ou de chaque contrefagon dérivée dans le cas contraire.

A 1'évidence, le projet de Convention de brevet communau-
taire, en ne définissant que le droit du breveté et les atteintes a ce
droit, en renvoyant dans son article 38 pour les sanctions a ces
atteintes, au droit interne de chaque Etat, semble consacrer la
conception pluridélictuelle (1). En effet, une conception unidélictuelle
semble devoir &tre rejetée car si un délit unique nécessite d'étre
réprimé par une 10oi unique, du fait de la division des sanctions de la
contrefagon par Etat, le délit lui-méme se divise par Etat. Ainsi, les
tribunaux saisis en vertu de 1'article 5, 3°) de la Convention
d'exécution ne devront statuer que sur les faits de contrefagon survenus
dans cet Etat sous réserve de 1'application des régles de connexité.

Le brevet communautaire est un instrument économique d'une grande valeur

(1) Dans ce sens : S. LACHAT, La Convention de Bruxelles et le juge
compétent en matiére de contrefagon de brevets nationaux, Les petites
affiches, 12 juillet 1974, p. 3.
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qui rend impossible tout cloisonnement du Marché Commun mais il ne
parvient qu'imparfaitement & réaliser 1'unification du droit dans la
Communauté économique européenne comme 1'a montré 1'étude de la déter-
mination du lieu ou le fait dommageable s‘est produit. Conformément a la
Convention d'exécution, le breveté a le choix entre les tribunaux du
lieu ol le fait dommageable s'est produit et ceux du lieu du domicile ou
du siége. Aprés avoir vu dans une premiére section la détermination du
lieu ot le fait dommageable s'est produit, i1 reste dans une seconde

section & étudier comment peut étre déterminé le lieu du domicile ou du
siége.

SECTION II

DETERMINATION DE LA COMPETENCE EN FONCTION DU DOMICILE OU DU SIEGE

Lorsque le litige est intégré & la Communauté économique euro-
péenne, c'est-a-dire que le contrefacteur posséde un domicile ou un
siége sur le territoire de 1'un des Etats de la Communauté économique
européenne, la Convention d'exécution s'applique pleinement et le
breveté a le choix entre les tribunaux de 1'Etat du lieu du domicile ou
du siége et le tribunal du lieu ol le fait dommageable s'est produit, si
ce lieu est situé hors de cet Etat. L'intéré&t pour le breveté de fonder
son action en contrefacon sur 1'article 2 de la Convention d'exécution
qui attribue compétence aux tribunaux de 1'Etat du lieu du domicile du
défendeur réside dans 1'étendue de la compétence qui sera reconnue au
tribunal saisi (1).

De prime abord, la régle de 1'article 2 de la Convention
d'exécution ne paraft pas entrafner de conséquences particuliéres
puisqu'elle est généralement admise dans le droit des différents Etats
de 1a Communauté. Elle mérite cependant réexamen en matiére de contre-
fagdn de brevets d'invention ou i1 s'agit concrétement du cas suivant

-

en ce qui concerne les brevets a effet territorial national : le domicile

(1) cf titre I, chapitre III, Section II, p. 115.
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du présumé contrefacteur ne se situe pas dans le méme Etat contractant
que le lieu ol s'est produite la contrefacon. En effet, lorsque 1'Etat
du domicile du défendeur coTncide avec celui de la contrefacon, il
s'agit d'un litige & portée exclusivement nationale du fait de 1‘effet
territorial des brevets d'invention. Conformément aux régles de compé-
tence posées par la Convention d'exécution, les tribunaux d'un Etat
contractant compétents en raison du domicile du défendeur, seront par
conséquent amenés a connaitre de 1faction en contrefagon d°un brevet
étranger, la contrefagon ayant lieu sur le territoire de 1'Etat étranger
ayant délivré ledit brevet.

La possibilité ainsi reconnue & un tribunal de statuer sur la
contrefacon d'un brevet étranger s'oppose a la position de la jurispru-
dence frangaise antérieure a 1'entrée en vigueur de la Convention d‘'exé-
cution qui admet la compétence exclusive des tribunaux frangais pour
juger de la contrefacon d'un brevet frangcais et, corrélativement, 1'in-
compétence des juridictions francaises pour connaitre de la contrefagon
d'un brevet étranger. La décision la plus récente en la matiére est le
jugement précité du Tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 1971 (1)
qui estime qu'un tribunal étranger n'est pas compétent pour statuer sur
une action en contrefagcon d'un brevet francais, intentée par une société
francaise propriétaire du brevet, contre une société suisse et qui
écarte ainsi 1‘'application de la Convention franco-suisse du 15 juin
1869 assurant au défendeur "le for de son juge naturel®. Pour fonder sa
décision, le tribunal a fait appel & 1a notion d’ordre public : les
litiges nés a 1'occasion d'un brevet d'invention mettent en jeu le
fonctionnement d'un service public et sont, par conséquent, nécessaire-
ment de la compétence des tribunaux francais. Cependant, i1 s‘agit plus
d'apprécier un comportement délictueux que le fonctionnement d'un
service public et, de plus, le mécanisme de 1‘'ordre public fait obstacle
a 1'application d'une loi étrangére mais ne permet pas de fonder la
compétence juridictionnelle (2). Réciproquement, dans son arrét du
20 mars 1967, la Cour de Douai (3) se déclare incompétente pour connaitre

(1) PIBD, 1971, III, 361 ; PIBD, 1974, III. 216 ; M. PLAISANT et
FERNAND-JACQ, Les brevets d'invention en droit international, Sirey,
Paris, 1931, p. 1l46.

(2) P. LAGARDE, L'application de la Convention d‘'exécution aux problémes
de contrefacon de brevets nationaux, IVe Rencontre internationale de
propriété industrielle, Nice, 21-22 juin 1974,

(3) Journal du droit international (Clunet), 1968, p. 84.
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de 1'action en contrefagon intentée en France par le titulaire d'un
brevet belge au motif que le principe fondamental de la territorialité
des brevets d'invention s'oppose en ce cas a la compétence des tribunaux
francais.

La conception pluridélictuelle qui est, semble-t-il1, consacrée
par la lettre du projet de Convention de brevet communautaire, force le
breveté, si aucune connexité n'est admise pour les actions paralléles
qu'il méne devant les tribunaux, & intenter autant d'actions qu'il y a
de faits dommageables. Le breveté cherchera donc par tous moyens a faire
établir que le contrefacteur posséde un domicile ou un siége dans un
Etat de la Communauté économique européenne afin de profiter de la
compétence générale énoncée a 1'article 2 de la Convention d'exécution
ce qui signifie qu’il n'aura & supporter les frais et les aléas que d'un
seul procés. Dans le cas de brevets a effet territorial national (brevets
nationaux paralléles ou brevet européen) il y aura un seul procés
englobant plusieurs demandes concernant des contrefacons distinctes
ayant eu lieu dans des Etats différents.

Seront donc successivement examinés le cas ol le défendeur est
domicilié dans la Communauté &conomique européenne puis celui ol il ne
1'est pas.

§ 1 - LE DEFENDEUR POSSEDE UN DOMICILE DANS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
EUROPENNE

Ltarticle 2 de Ta Convention d'exécution s‘applique sans
ambiguité lorsque le défendeur posséde un domicile réel dans la Commu-
nauté économique européenne ; les avantages qui découlent de la
compétence générale édictée par 1'article 2 de 1a Convention d'exécution
aménent & s'interroger sur 1‘opportunité pour le demandeur de recourir
d 1a notion du domicile légal élu afin de faire jouer cet article.
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A. Le défendeur posséde un domicile réel dans la Communauté &conomique

européenne

Aprés avoir évoqué les difficultés qui peuvent apparafitre
dans la détermination d'un domicile réel (a), on examinera le cas d'une
pluralité de contrefacteurs dont 1'un au moins est domicilié dans la
Communauté économique européenne.

(a) Détermination du domicile réel du contrefacteur

La Convention d'exécution ne définit pas le domicile des
personnes physiques bien que 1'on sache que la conception du domicile
varie considérablement d'un Etat a 1'autre. Cependant, i1 ne peut s'agir
au sens de la Convention d'exécution que du domicile civil a partir
duquel 1'individu exerce ses droits ; au domicile civil s'opposent,
par exemple, le domicile électoral et le domicile fiscal.

En ce qui concerne les sociétés et les personnes morales,
1'article 53, premiére phrase, de la Convention d'exécution dispose
que :

“Le siége des sociétés et des personnes morales est assimilé au domicile
pour 1'application de la présente Convention".

Cette disposition étend toutes les régles dont le mécanisme
est fondé sur le domicile des personnes physiques aux personnes morales
qui, comme le fait remarquer M. DROZ (1),seront :

"Les plus gros "clients" de la Convention".

La Convention d'exécution ne définit d'ailleurs pas ce qui
est entendu par “siége" des sociétés ou personnes morales et se contente
d*indiquer a 1'article 53, deuxiéme phrase, que :

", .o pour déterminer ce siége, le juge saisi applique les régles de son
droit international privé".

(1) G. DROZ, Compétence judiciaire et effets des jugements dans le
Marché Commun, Dalloz, Paris, 1972, p. 233.
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A cause des varijations importantes de la notion de siége dans
les Etats de 1a Communauté économique européenne, il apparaft que les
Etats contractants n'ont pas pu arriver & une définition commune.
Rappelons qu®il en est de méme en ce qui concerne le domicile civil qui
d son tour fait 1'objet d'une distinction entre le domicile civil réel
qui repose sur des éléments de fait et le domicile civil 1égal imposé
par la loi et qui peut prendre un caractére fictif. Les problémes posés
par la détermination du domicile civil réel sont connus (1) et ne

méritent pas une é€tude particuliére dans le cadre de ce travail.

(b) Pluralité de contrefacteurs dont 1'un au moins posséde un domicile
réel dans la Communauté économique européenne (connexité “"spéciale")(2)

Lorsque le tribunal premier saisi est celui du domicile d‘un
des codéfendeurs, il a également vocation a connaftre de 1'action en
contrefagon dirigée contre tous les contrefacteurs. C'est 1a qu'inter-

vient 1a régle de 1'article 6 de la Convention d'exécution qui dispose :

“(Le défendeur domicilié sur le territoire d‘'un Etat contractant) peut
aussi étre attrait :

1°) S'i1 y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de
1'un d'eux ;

13
eceocee

Cette disposition est inspirée, comme toutes les régles de connexité,
par le souci d'une bonne administration de la justice ; elle permet
d'éviter des frais, des complications et des lenteurs en autorisant le
breveté & réunir devant un méme tribunal les demandes qu'il forme contre
différents contrefacteurs. La disposition est connue dans cing des

six Etats fondateurs de la Communauté &conomique européenne.

(1) G. DROZ, Compétence judiciaire et effets des jugements dans le
Marché Commun, Dalloz, Paris, 1972, p. 210 ; P. LEREBOURS-PIGEONNIERE et
Y. LOUSSOUARN, Droit international privé, Dalloz, Paris, 1970, p. 288 ;
H. BATIFFOL, Droit international privé, LGDJ, Paris, 1971, t. II, p. 23.
(2) Cette hypothése est qualifiée de "complexe" par M. le Professeur
LAGARDE, IVe Rencontre internationale de propriété industrielle, Nice,
21-22 Jjuin 1974.
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Cette compétence est prévue dans les législations belge (1), frangaise (2),
italienne (3), luxembourgeoise (4) et néerlandaise (5). Elle n'est

pas prévue de maniére générale en droit interne allemand ; dans cet

Etat, lorsqu'une action doit &tre intentée contre plusieurs défendeurs

et qu'il n'existe pas de compétence commune puisque la connexité n'est
jamais un chef de compétence en Allemagne, le tribunal compétent peut

sous certaines conditions &tre désigné par la juridiction qui lui est
immédiatement supérieure (6). Cependant, selon l1a doctrine de ce pays,

il y aurait compétence du tribunal saisi & 1'égard de codéfendeurs ne
relevant pas de la compétence allemande (7).

L'article 6 de la Convention d'exécution est la réplique de
1'article 59, alinéa 4, du Code de procédure civile frangcais et 1°on

peut chercher & déterminer la portée en s'inspirant des solutions
dégagées par la Jjurisprudence frangaise.

11 s'agit de rechercher si plusieurs contrefacteurs peuvent
€tre attraits devant un méme tribunal qui serait choisi par le breveté
parmi les tribunaux du domicile de chacun des contrefacteurs. Plusieurs
conditions dojvent &tre réalisées pour que cette solution qui n'étaijt
pas admise dans 1'ancien droit (8), recoive application. Quatre condi-
tions doivent E€tre réunies (9). Etudions~les tour a tour.

(1) Articles 39 et 52, 10° de 1a loi du 25 mars 1876 et article 624

du Code judiciaire.

(2) article 59, al. 4 du Code de procédure civile,

(3) article 33 du Code de procédure civile.

(4) article 59, al. 2 du Code de procédure civile.

(5) article 126 (7) du Code de procédure civile.

(6) § 36, n° 3 du Code de procédure civile,

(7) Selon G. DROZ, Compétence judiciaire et effets des jugements dans le
Marché Commun, Dalloz, Paris, 1972, p. 70.

(8) Dans 1'ancien droit, i1 était procédé en cas de pluralité de
défendeurs & un réglement de juges.

(9) Heo SOLUS et R, PERROT, Droit judiciaire privé, Sirey, Paris, t. II,
1973, p. 314.
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Premiére condition : L'objet de la demande, et donc de la

-

chose a juger, doit étre identique & 1'égard de tous les défendeurs.

Dans le cas d'une contrefagon, 1'objet de la demande est & 1'évidence
identique. Cependant, on peut se demander si, selon la conception de la
contrefacon que se fait un tribunal (unidélictuelle ou pluridélictuelle),
cette condition est remplie. I1 semble qu'il y ait souvent confusion
avec la connexité "générale" (1) trés largement comprise par les tribu-
naux. Plus précisément, reprenons 1'exemple cité par E. POUILLET (2) :

"Supposez que des saisies aient été pratiquées chez divers fabricants,
vendeurs et détenteurs ; devant quel tribunal le breveté devra~-t-il
porter son action ? Si le breveté saisit la juridiction civile, 11
pourra assigner tous les défendeurs devant le tribunal du domicile de
1'un d'eux a son gré. C'est 1'article 59 C. pr. civ. qui le lui permet
expressément. Cette régle, bien entendu, ne s'applique que si les
défendeurs sont unis par un lieu commun. I1 est clair que s'il n'y a
qu'un fabricant, c'est-d-dire un seul auteur principal de la contrefacon
et plusieurs vendeurs ou détenteurs, ..., le breveté peut les assigner

tous au domicile du fabricant ..."..

On sait par ailleurs que POUILLET (3) posséde une conception pluri-
délictuelle de la contrefagon. I1 semble peu conséquent de définir
plusieurs délits et de vouloir faire jouer la connexité “"spéciale" au
profit du breveté, Cette opinion se retrouve sous la plume de

M. CASALONGA (4) :

“Cependant le breveté ne pourrait pas assigner devant le tribunal du
domicile de 1'un d‘eux, plusieurs auteurs principaux de la contrefagon
ou plusieurs détenteurs qui auraient a répondre de faits de contrefagon
entiérement distincts. La régle ... de 1'article 59 suppose un lien

entre les défendeurs, lien constitué par la participation @ un méme
fait de contrefacgon".

(1) On appelle connexité "générale" la connexité telle que définie par
1'article 22 de la Convention d'exécution, et connexité “spéciale", le
cas d'une pluralité de défendeurs pour un méme fait de contrefacon, selon
1'article 6 de 1a Convention d'exécution. Cette derniére hypothése est
qualifiée de "complexe" par M. le Professeur LAGARDE, IVe Rencontre inter-
nationale de propriété industrielle, Nice, 21-22 juin 1974.

(2) E. POUILLET, Traité théorique et pratique des brevets d‘invention et
de 1a contrefacon, Marchal et Billard, Paris, 1909, p. 943.

(3) cf chapitre 1I, titre premier, p. 71.

(4) A. CASALONGA, Traité technique et pratique des brevets d'invention,
Pichon et Durand-Auzias, Paris, 1949, p. 177.



- 88 -

Par contre, si le tribunal partage une conception unidélictuelle de la
contrefagon, il semble raisonnable de penser que cette premiére condition
est satisfaite.

Deuxiéme condition : Le tribunal choisi par le demandeur

doit avoir compétence d'attribution a 1'égard de tous les demandeurs.
I1 faut que le tribunal soit compétent & 1'égard de tous les contre-
facteurs ; cette condition peut &tre aisément vérifiée,

Troisiéme condition : Le tribunal choisi par le demandeur

doit avoir compétence internationale en fonction du domicile de 1‘'un

des défendeurs. M. DROZ fait remarquer a ce sujet (1) ;

"Le tribunal compétent & 1'égard de tous les défendeurs est celui du
domicile de 1'un d'eux et non pas celui qui serait compétent dans 1°'Etat
du domicile de 1'un d'eux".

Un peu plus loin, il ajoute :

"Cette régle a un effet moralisateur dans la mesure ol elle incite le
demandeur qui désire concentrer ses actions a saisir le tribunal du
domicile d'un défendeur et non pas le tribunal dont la compétence serait
admise dans 1'Etat du domicile".

Un exemple : un contrefacteur vend des objets contrefaisants a Paris

et a Lyon, ville ol il posséde son domicile. Ces objets sont fabriqués

& Rome. I1 est possible d'attraire les deux contrefacteurs, c‘est-d-~dire
le vendeur et le fabricant & Lyon, tribunal compétent en raison de la
matiére et territorialement, puisque 1'un d'eux y réside, mais non

d Paris qui n'est que lieu de constatation de faits dommageables. De
plus, il semble que cette condition ne puisse &tre remplie lorsque le
breveté est 1ié & 1'un des contrefacteurs par une clause d'attribution
de compétence territoriale comme c'est souvent le cas dans les contrats
de licence qui attribuent aux juridictions d‘un Etat le contentieux

=

a venir (2).

(1) G. DROZ, Compétence judiciaire et effets des jugements dans le
Marché Commun, Dalloz, Paris, 1972, p. 70.

(2) G. POCHON, Clauses attributives de juridiction et conventions sur
la compétence, thése, Paris, 1958.
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Quatriéme condition : Le défendeur devant le tribunal du

domicile duquel sont attraits les codéfendeurs doit &tre un défendeur
réel et sérieux. En effet, 11 est a redouter que la faculté reconnue

au breveté d’assigner tous les contrefacteurs devant Te tribunal du
domicile de 1'un d'eux ne soit utilisée abusivement par le breveté pour
soustraire ses adversaires & leurs juges naturels. Les mémes préoccupa-
tions se sont fait sentir aux Etats-Unis, et la doctrine, puis la
jurisprudence, puis le code fédéral de procédure civile sont arrivés

a la notion de "forum non conveniens" qui permet & un tribunal de
décider discrétionnairement que 1'affaire dont i1 est saisi sera trans-
férée & une autre circonscription judiciaire & condition qu'elle ait
également été compétente dés 1'origine (1). Si 1'on essaie de transposer
aux Etats de la Communauté économique européenne cette régle américaine,
i1 résulte qu'un tribunal pourrait décider discrétionnairement que
1'affaire dont i1 est saisi sera transférée aux juridictions compétentes

d'un autre Etat contractant & condition qu'elles 1'aient &été dés 1‘origine.

B. Election antérieure d'un domicile 1égal dans la Communauté économique

européenne

Le demandeur d‘'un brevet européen et d'un brevet communautaire,
s'i1 n'a ni domicile, ni siége sur le territoire de 1'un des Etats
contractants de 1a Convention de brevet européen doit &lire domicile
chez un mandataire agréé devant 1'0Office européen des brevets ou chez un
avocat habilité dans 1'un des Etats contractants et y possédant son
domicile professionnel. Tant que le brevet est maintenu en vigueur
cette obligation d'élection de domicile subsiste et 1'on peut admettre
que l1a demande d‘un brevet et la conduite d'une procédure devant 1°0ffice
européen des brevets et la contrefagon d°un brevet délivré par cet
0ffice, que le brevet soit européen ou communautaire, sont liées. Dans
ce cas, pourquoi ne pas considérer 1'élection de domicile faite par un
demandeur de brevet d‘'invention comme attributive de juridiction en
matiére de propriété industrielle ? Une telle assimilation permettrait
au breveté d'assigner le contrefacteur au tribunal du lieu de cette
élection de domicile (2).

(1) J. P. STENGER, La contrefacon de brevet en droit francais et en
droit américain, Cujas, Paris, 1965, p. 199.

(2) voir cependant E. REIMER, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz,
Heymanns, Munich, 1968, p. 1716 qui semble défendre ce point de vue.
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L*hypathése précédente n'est pas & écarter de prime abord ;
en effet, certains Etats, notamment le Danemark, 1'Italie et le
Luxembourg imposent de fagon obligatoire une &lection de domicile,
rendue publique, pour les étrangers qui désirent déposer des demandes
de brevet d'invention & effet territorial national. Mais, il est
spécifié dans le pouvoir que cette élection de domicile est valable
pour tous les titres de propriété industrielle que 1'étranger posséde
dans ces Etats et qu'elle s'étend aux actions en justice ol cet étranger
apparaitrait comme défendeur (1). Dans la Communauté, en matiére de
contrefacon de brevet d'invention, on applique en ce qui concerne le
lieu du domicile ou du siége, 1%article 52 de la Convention d'exécution

qui dispose :

“"Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de 1'Etat
contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi
interne. Lorsqu’une partie n'a pas de domicile dans 1'Etat dont les
tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile
dans un autre Etat contractant applique la loi de cet Etat. Toutefois,
pour déterminer le domicile d'une partie, i1 est fait application de sa
loi nationale si, selon celle-ci, son domicile dépend de celui d‘une
autre personne ou du siége d'une autorité“.

En matiére de brevets d*invention, il s'agit de 1'élection de domicile
imposée aux demandeurs étrangers de brevets par les lois nationales

des Etats membres du Marché Commun et prévue par les articles 133 et

134 de la Convention de brevet européen, rendue obligatoire afin
d*attribuer une localisation certaine et stable au déposant qui n'a ni
domicile ni siége sur le territoire d'un Etat contractant, et de simpli=
fier la procédure de délivrance du brevet européen. I1 s'agit donc

d'un domicile 1égal &lu par le déposant d'une demande de brevet.

(1) art. 9 de la loi Tuxembourgeoise du 30 juin 1880 ; article 75 du
décret royal italien du 29 juin 1939 ; article 64 de la loi danoise du
ler janvier 1968.
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En droit francais (1), une élection de domicile ne peut pas nuire aux
tiers pour lesquels elle est une "res inter alios acta" bien que 1'0ffice
européen des brevets comme tout Office national de brevet ne soit pas un
tiers & proprement parler puisqu'il n'y a pas véritablement contrat.
Cependant, 1'hypothése d'une élection de domicile ayant été avancée a
plusieurs reprises dans certains milieux soit pour exprimer une crainte
en tant que contrefacteur potentiel, soit au contraire pour montrer
1'efficacité de 1a Convention d'exécution pour le breveté, il semble

utile de la développer pour montrer les abus auxquels elle peut conduire.

En France, malgré la réglementation trés précise du mandat
par le Code civil dans les articles 1982 et suivants, aucun article
ne traite de la détermination de la durée du mandat (2). En matiére
de mandats relatifs au dép6t de demandes de brevets d'invention, il
semble que la durée du mandat ne soit limitée que par la possibilité
de révocation ad nutum, par exemple en France, 1'article 2004 du Code
civil, et la renonciation par le mandataire, par exemple en France,
selon 1'article 2003 du Code civil notamment dans le cas d'un conflit
entre deux clients comme 1'exige la déontologie des agents de brevets (3).
Néanmoins, 1'usage de contrats irrévocables semble se répandre depuis
1'exemple des agents de brevets suisses. Quoi qu'il en soit, i1 semble
que 1'on puisse s‘'interroger sur la durée du contrat de mandat. Le
mandant, qui charge un agent de brevet d'effectuer les tdches matérielles
a 1'obtention d'un brevet pour protéger une invention, et cet agent de
brevet auront ou non borné dans le temps leurs relations juridiques. On
peut admettre que le contrat s'éteindra ipso facto aprés le paiement de
la derniére annuité de maintien en vigueur du brevet. On peut aussi
admettre que 1'agent de brevet en offrant ses services au public,
s'impose de ne plus les refuser, sauf motif valable dli & la déontologie
professionnelle, & un client dont i1 a déja recu un mandat, et que par
conséquent, i1 est apparemment (4) le mandataire général de son client
en matiére de brevets d'invention. I1 semble donc possible de considérer
1'élection de domicile faite par un demandeur de brevet d'invention

(1) Encyclopédie Dalloz, Droit civil, Domicile élu, n° 40.

(2) J. AZEMA, La durée des contrats successifs, LGDJ, Paris, 1969,

p. 118.

(3) A. VANDER HAEGHEN, Déontologie des Conseils en brevets, Larcier,
Bruxelles, 1948, p. 456 et suiv,

(4) Un tiers peut légitimement croire que 1'agent de brevets est le
mandataire général du breveté ; cf J. CARBONNIER, Droit civil, t. IV,
PUF, Paris, 1972, p. 175 et suiv. ; Cass. Civ., 29 avril 1969 , D.,
1970.23 et l1a note CALAIS-AULOY ; JCP 1969.2,.15972 et 1a note R LINDON
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comme permettant au breveté d'assigner un contrefacteur au tribunal du
lieu de cette élection de domicile.

Ce paragraphe rappellera les régles de choix d'un mandataire (a)
puis cowmentera les conséquences que 1'on peut en tirer Tors d'une
action en contrefagon contre un breveté qui a constitué mandataire dans
1'un des Etats de la Communauté (b).

(a) Choix d‘un mandataire

La notion de domicile 1égal imposé par un Etat ou par la
volonté commune de plusieurs Etats 1iés par une Convention prend en
matiére de brevets d'invention une grande importance puisque le demandeur
étranger d’un brevet, qu'il soit national ou européen, (et par la-méme
communautaire si la Convention de brevet communautaire est signée)
doit constituer mandataire pour ses relations avec 1'0Office des brevets.

Tout demandeur d*un brevet d'invention dés lors qu'il n‘a
ni domicile, ni siége sur le territoire de 1'un des Etats contractants
d la Convention de brevet européen doit aux termes de 1'article 133 de
cette Convention constituer un mandataire qui posséde son domicile
professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de 1'un de
ces Etats.

Le contr8le de 1'existence d'un domicile ou d'un siége sur
le territoire de 1°'un des Etats contractants & la Convention de brevet
européen est attribué a la section de dépt de 1'0ffice européen des
brevets. En effet 1'article 91 de la Convention de brevet européen
dispose :

"Si une date de dépbt a été accordée & une demande de brevet européen,
et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de 1'article 90,
paragraphe 3, la section de dépdt examine :

a) s'il est satisfait aux exigences de 1'article 133, paragraphe 2 ;

"
PO ee
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La décision de Ta section de dépdt de ne pas reconnaitre
& un demandeur de brevet européen un domicile ou un siége, dans 1'un
des Etats contractants, est susceptible de recours devant les instances
supérieures de 1'0ffice européen des brevets qui sont les Chambres de
Recours et la Grande Chambre de Recours, conformément & 1'article 106
de Ta Convention de hrevet européen. Les articles 107 a 111 de la Con-
vention de brevet européen déterminent Ta procédure applicable tandis que
1'article 112 permet un appel des décisions des Chambres de Recours devant
la Grande Chambre de Recours.

Ainsi par une procédure contradictoire donnant toutes les
garanties au demandeur de brevet européen, 1'0ffice européen des brevets
vérifie si ce dernier posséde un domicile ou un siége dans 1'un des
Etats contractants a la Convention de brevet européen. La vérification
du domicile ou du siége signifie leur détermination qui sera faite selon
la 1oi de T'Etat contractant dans Tequel le demandeur de brevet européen
prétend avoir un domicile ou un siége puisque 1'article 58 de la Conven-
tion de brevet européen dispose que:

“Toute personne physiaue ou morale et toute société assimilée & une
personne morale en vertu du droit dont elle reléve, peut demander un
brevet européen".

Les mots "en vertu du droit dont elle reléve" montrent a 1'évidence aque
le droit applicable est celui dont Ta personne prétend relever.

Par conséquent, un domicile ou un siége a été reconnu par
1'0ffice européen des brevets & une personne pour demander un brevet
et mener une procédure devant 1'0ffice européen des brevets; tout
breveté pourra s'enquérir de ce domicile ou de ce siége auprés de 1'0ffi-
ce européen des brevets et trouvera, dans le cas contraire, le nom du
mandataire chez lequel le demandeur a fait élection de domicile. Deux
cas peuvent se présenter: ou bien Te mandataire a lui-méme son domicile
professionnel ou le lieu de son emploi (1) dans 1'un des Etats de la Com-
munauté économique européenne, ou hien le mandataire posséde son domicile
professionnel ou le Tieu de son emploi dans 1'un des Etats contractants qui
n'appartient pas a la Communauté é&conomique européenne, par exemple, en
Autriche ou en Suisse.

(1) Expression employée dans 1'article 133 (chiffre 2) relatif aux manda-
taires agréés par 1'0ffice européen des brevets.
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Cette élection de domicile chez un mandataire agréé par
1'0ffice européen des brevets ou chez un avocat habilité d représenter
en matiére de brevets d'invention au sens de 1'article 133 de la
Convention de brevet européen, peut, semble-t-il, &tre considérée comme
une attribution 1égale d'un domicile ou d‘un siége dans la Communauté
qui détermine 1'application de T1a Convention d‘exécution et par la-méme
les tribunaux compétents pour connattre d'une affaire de contrefagon

oll 1e breveté est contrefacteur.

(b) Conséquences du choix d'un mandataire dans la Communauté &conomique
européenne

Les conséquences du choix d'un mandataire dans la Communauté
économique européenne pour 1'obtention d'un brevet sont, pour autant que
ce choix soit reconnu comme une élection de domicile valant domicile
1égal, extrémement favorables & un breveté qui cherche & attraire un
contrefacteur ayant lui-méme déposé un brevet mais n'ayant ni domicile,
ni siége, dans la Communauté &conomique européenne. En effet, il posséde
ainsi la possibilité d'attraire le contrefacteur devant les tribunaux du
domicile du mandataire que le contrefacteur a choisi antérieurement lors
d*une demande de brevet d'invention. En revanche, comme le litige a pu
étre intégré dans la Communauté économique européenne, le breveté dont
le brevet est contrefait perd la possibilité de se prévaloir des régles
de compétence exorbitantes propres & chaque Etat et maintenues par
1'article 4, alinéa 1, de la Convention d'exécution.

Si cette solution d'un domicile 1égal antérieurement élu
est admise par la jurisprudence, le breveté dont le brevet est contrefait
jouira d'une possibilité de choix entre les tribunaux du lieu od le
fait dommageable s'est produit et les tribunaux du lieu du domicile
1égal antérieurement @lu. Ce choix serait énormément accru si le défendeur
a élu successivement plusieurs domiciles & 1'intérieur de la Communauté,
pour obtenir des brevets d'invention. Cette prétention du demandeur
a choisir le tribunal qui lui serait le plus favorable parmi ceux des
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lieux des domiciles 1égaux antérieurement &lus par le défendeur, peut
gtre facilement éliminée en ne considérant comme domicile 1égal anté-
rieurement élu que le dernier &lu parmi ces domiciles.

La théorie qui vient d'étre présentée peut paraftre contestable
dans la mesure ol elle profite d'une élection de domicile 1égal imposée
par les offices de brevet & chaque breveté pour attribuer & ce domicile
un r8le qui dépasse le cadre pour lequel i1 a été choisi. On peut parler
dans ce cas d'une prorogation tacite de compétence au profit du breveté
poursuivant en contrefacon un défendeur n'ayant ni domicile, ni siége,
dans 1'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, mais
ayant antérieurement élu domicile dans 1'un de ces Etats en vue d'obtenir
un brevet d'invention dans cet Etat.

§ 2 - LE DEFENDEUR NE POSSEDE PAS DE DOMICILE DANS LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE EUROPEENNE

En 1'absence d‘un domicile du défendeur dans 1'un des Etats
de 1a Communauté &conomique européenne, la compétence juridictionnelle
est attribuée dans chaque Etat selon les régles de droit commun en
vigueur dans cet Etat conformément & 1'article 4, alinéa 1, de la
Convention d‘exécution qui dispose :

“Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat
contractant, la compétence est, dans chaque Etat contractant, réglée
par 1a loi de cet Etat, sous réserve de 1'application des dispositions
de 1'article 16",

Cela signifie que les régles de compétence exorbitantes, par exemple les
articles 14 et 15 du Code civil francais fondés sur la nationalité
francaise du demandeur ou du défendeur, retrouvent également application.
Aprés avoir exposé les situations découlant de 1'application de 1'arti-
cle 4, alinéa 1, de la Convention d'exécution, on se demandera s'il

n'est pas possible d'éviter toute difficulté dans le cas oli le breveté
posséde un domicile dans la Communauté &conomique europé&enne en admettant
que c'est @ ce domicile que le fait dommageable se produit.



- 96 -

A. Conséquences de 1'application de 1'article 4, alinéa 1, de la

Convention d'exécution

Dans 1'exposé des situations pouvant se présenter en 1‘'absence
d'un domicile du défendeur dans la Communauté économique européenne,
une distinction sera faite selon qu'il s'agit de brevets nationaux (a)
ou de brevets supranationaux (b).

(a) Brevet nationaux

Deux cas peuvent se présenter selon que le breveté posséde
ou non un domicile ou un siége dans la Communauté économique européenne.
- Etudions=-les tour & tour,

(1) le breveté posséde un domicile ou un siége dans la Communauté
économique européenne

En 1'absence de domicile ou de siége du contrefacteur dans
la Communauté économique européenne, il est difficile d'attraire ce
contrefacteur devant son tribunal naturel qui est celui de son domicile
ou de son siége puisqu'il se trouve & 1'extérieur de la Communauté
économique européenne alors que les moyens de preuve de 1a contrefagon
sont & 1"intérieur de celle-ci. Rappelons qu'il a été signalé précédem-
ment que le breveté dimicilié sur le territoire d'un des Etats contrac-
tants, peut comme les nationaux de cet Etat, invoquer contre un
contrefacteur les régles de compétence exorbitantes propres & cet Etat
si ce contrefacteur ne posséde ni domicile, ni siége, dans 1'un des
Etats de 1a Communauté &conomique européenne.

Ainsi, s'il s'agit d'un breveté, pour un brevet national, qui
n'est pas domicilié dans 1'Etat qui Tui a délivré le brevet d‘invention
mais qui est domicilié dans la Communauté @conomique européenne, ce
breveté peut demander aux tribunaux de 1°'Etat dans lequel i1 est domicilié
d*appliquer 1'article 4 de 1a Convention d'exécution et de se reconnafitre
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compétents pour juger de la contrefagon d'un brevet délivré par un autre
Etat membre de 1a Communauté &conomique européenne. Non seulement, un
frangais pourra saisir grdce aux articles 14 et 15, les tribunaux
frangais pour la violation de son brevet allemand en Allemagne par un
suédois, mais un belge domicilié en France et possédant un brevet
allemand, pourra assigner un présumé contrefacteur qui n'est pas domi-
cilié dans la Communauté économique européenne devant les tribunaux
frangais en invoquant 1°article 14 du Code civil frangais. Si ce belge
posséde en outre un brevet paralléle italien contrefait par le méme
contrefacteur, les tribunaux francais sont compétents pour statuer sur
la contrefacon de ce brevet italien, en vertu de 1‘article 14, indépen-
demment de la conception unidélictuelle ou pluridélictuelle de la
contrefacon.

(2) 1e breveté n'a ni domicile ni siége dans la Communauté économique
européenne

L'on peut se demander ce qu'il advient lorsque le breveté

comme le contrefacteur n'ont ni domicile, ni siége, dans 1'un des Etats
de 1a Communauté économique européenne. Pour obtenir un brevet d'inven-
tion, le breveté a &lu domicile 1égal chez un mandataire dont le domicile
professionnel est dans 1'un des Etats de la Communauté économique
européenne ; le breveté peut &tre tenté de se prévaloir de ce domicile
1égal antérieurement choisi pour profiter des avantages dus & la compé-
tence exorbitante attribuée & ses tribunaux par 1'Etat sur le territoire
duquel i1 a élu domicile 1égal et qui est 1°Etat dans lequel i1 a obtenu

un brevet d'invention.
(b) Brevets supranationaux

I1 est supposé que le contrefacteur n'a ni domicile, ni siége,
dans la Communauté &conomique européenne. Deux cas peuvent se présenter
selon que le breveté posséde ou non un domicile ou un siége & 1'intérieur
de 1a Communauté économique européenne.
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(1) 1e breveté a un domicile ou un siége dans la Communauté
économique européenne

Dans ce cas, la Convention d'exécution s'applique et selon
1*article 4, alinéa 2, le breveté peut attraire le contrefacteur devant
les tribunaux du lieu de son domicile qui ont regu compétence exorbitante.
La régle "forum actori™ joue sans aucune restriction. La situation est

identique & celle exposée pour les brevets nationaux.

(2) Te breveté n'a ni domicile, ni siége, & 1'intérieur de la
Communauté économique européenne

IT est toujours supposé que le défendeur n'a ni domicile,
ni siége dans la Communauté économique européenne mais, en plus, le
breveté n'a ni domicile, ni siége, dans la Communauté. Deux cas sont &
distinguer selon que le breveté a élu un mandataire, pour obtenir le
brevet supranational, dont le domicile professionnel est, ou non, &
1*intérieur de l1a Communauté économique européenne.

Dans le cas d'un breveté ayant &lu un mandataire dont le
domicile est a 1'intérieur de la Communauté économique européenne, il
semble que la Convention d'exécution puisse s'appliquer et notamment son
article 4 relatif aux compétences exorbitantes des tribunaux du lieu du
domicile dans un Etat de la Communauté économique européenne.

S'i1 s'agit d'un brevet européen dans le cas d'un report sine
die de la Conférence de Luxembourg et si le mandataire ne posséde pas
de domicile professionnel dans la Communauté économique européenne, il
n'existe aucun domicile susceptible de fournir un élément d'attribution
de compétence a un tribunal. Le droit interne & chaque Etat contractant
a la Convention de brevet européen s'applique selon les termes de
1'article 64 (chiffre 3) de 1a Convention de brevet européen qui

dispose :

"Toute contrefagon de brevet européen est appréciée conformément aux
dispositions de la 1égislation nationale".
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On remarque par ailleurs que cet article de la Convention de brevet
européen n'indique pas les tribunaux compétents mais la loi applicable
pour déterminer les sanctions d'une atteinte au droit du breveté,

S*i1 s'agit d'un brevet communautaire et si le mandataire
du breveté ne posséde pas de domicile professionnel dans la Communauté
économique européenne, il n'existe aucun domicile susceptible de
fournir un élément d'attribution de compétence & un tribunal. Le projet
de Convention de brevet communautaire attribue dans ce cas compétence
aux tribunaux de 1'Etat contractant dans lequel le brevet communautaire
a fait 1'objet d’une contrefagon. En effet, 1'article 69 (chiffre 3)
dispose que :

"Si le défendeur n'a ni domicile, ni siége, sur le territoire de 1'un
des Etats contractants,

a) les actions en contrefagon d'un brevet communautaire peuvent
également &tre portées devant les tribunaux de 1'Etat contractant dans

lequel le brevet a fait 1'objet de la contrefagon.
1]

IT s'agit alors d'une régle générale d'attribution de compé-
tence aux tribunaux de 1°Etat du lieu de la contrefacon qui recevront
1'action selon leurs régles internes de compétence. Cependant, il
semble utile de rappeler que selon la conception pluridélictuelle ou
unidélictuelle de la contrefagon, plusieurs Etats pourront &tre concernés
par la contrefacon comme on 1°'a vu lors de la recherche du lieu ou
le fait dommageable se produit.

B. CoTncidence entre Te domicile du breveté et le lieu ol le fait
dommageable s'est produit

Lorsque le défendeur ne posséde pas de domicile dans la
Communauté économique européenne mais que le breveté en posséde un, 1'on
peut songer d recourir a un autre chef de compétence que le domicile
du défendeur ou le lieu ol le fait dommageable s'est produit, afin de
1imiter, sinon d'é&liminer, les possibilités de choix par le breveté du
tribunal compétent en matiére de contrefacon telles qu'elles découlent

de la Convention d'exécution et pour éviter les incertitudes tenant a
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la détermination du lieu ol le fait dommageable s'est produit et dues

d 1'existence d'une conception unidélictuelle ou pluridélictuelle de la
contrefacon. 11 s'agit du domicile du breveté lui-méme qui en

tant que tel n'est pas attributif de compétence. Cette théorie est
issue du droit allemand (1).

A premiére vue, semblable proposition peut paraftre insolite
et incompatible avec la lettre de la Convention d'exécution, sinon avec
son esprit. Cependant, tout en postulant que le domicile du demandeur
n‘est jamais en soi un élément d'attribution de compétence juridiction-
nelle, le raisonnement peut €tre conduit & partir de la constatation
que le lieu ou le fait dommageable s'est produit constitue 1'un des
termes de 1'alternative entre les compétences possibles conformément
3 l'article 5, 3° de la Convention d'exécution. En effet, i1 est admis
suivant la théorie proposée que le lieu ol le fait dommageable se
produit se confond avec celui du domicile ou du siége du breveté ou
sont "sis" les droits de propriété industrielle, Cette localisation
du fait dommageable s‘explique en ce qu'il est difficile de séparer les
problémes juridiques relatifs & un droit de propriété industrielle, en
1'occurence un brevet d'invention, de la personne qui en est titulaire,
et par conséquent du domicile ou du siége de celle=ci. Comme 1'exploita-
tion du monopole temporaire par son titulaire s'exerce & partir du siége
de celui=ci, bien que 1'étendue de la protection couvre tout un
territoire délimité, 1'on congoit que le brevet d'invention posséde
les 1iens les plus étroits avec le domicile ou le siége de son titulaire.
S*imposant a 1'évidence pour les marques et pour le nom commercial,
cette remarque garde son importance et sa pertinence pour les autres
droits de propriété industrielle.

Ainsi, le dommage résultant d'une contrefagon peut étre
localisé au lieu du domicile ou du siége du breveté ol la violation
du monopole d'exploitation se manifeste le plus directement. Le contre-
facteur porte atteinte aux droits découlant du brevet non seulement au
lieu o0 il fabrique, vend ... 1'objet contrefaisant ou met en oeuvre le

(1) A. OHL, Der Sitz des Rechtsinhabers als Gerichtsstand der unerlaubten
Handlung bei Streitigkeiten wegen Verletzung gewerblicher Schutzrechte,
GRUR, 1961, p. 521 et suiv.
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procédé protégé, mais encore et simultanément au lieu od est domicilié
le titulaire du droit transgressé. Cela signifie que le lieu du délit
coTncide avec celui du domicile ou du siége du breveté qui détermine, en
tant que lieu du délit, la juridiction compétente pour connaftre de
1*action en contrefagon,

En 1'absence de domicile ou de siége du breveté dans 1'un
des Etats de la Communauté, le domicile du mandataire pourra &tre retenu
et, 3 défaut, le siége de 1'0ffice des brevets. Remarquons que cette
derniére hypothése se trouve exclue pour les brevets européens et les
futurs brevets communautaires puisqu‘aux termes de 1'article 133 de 1a
Convention de brevet européen tout demandeur d'un brevet d'invention ne
possédant ni domicile, ni siége, dans un des Etats contractants, a
1'obligation de constituer un mandataire agréé.

En permettant au breveté de porter les actions en contre-
fagon devant le tribunal de son propre domicile, cette théorie favori-
serait 1'unité de jurisprudence concernant un seul et unique brevet
puisque toutes les actions en contrefagon susceptibles d‘intervenir
d propos du brevet, pourront &tre connues par un seul tribunal. Cette
solution présente par contre un inconvénient pour le défendeur qui ne
jouit plus alors de la protection due @ 1a régle "actor sequitur forum
rei".

L*on pourrait objecter également a 1'encontre de la solution
suggérée qu'elle viderait de leur contenu les régles de compétence
posées par la Convention d*exécution, qui s'appliquent sans distinction
aux actions en contrefacon, et plus particuliérement la régle de compé-
tence spéciale de 1'article 5, 3°, S'il est certain que la Convention
d'exécution s'applique telle qu'elle a &té signée et ratifiée et s'il
n*est point question d'y apporter des modifications, il sera cependant
permis de s'interroger sur le point de savoir s'il n‘est pas opportun,
dans la perspective du brevet européen et du brevet communautaire, de
prendre en considération les aspects particuliers du droit des brevets,
notamment quant aux problémes de contrefagon et, si Ta solution proposée



- 102 -

ne serait pas apte a éviter toute incertitude dans la détermination de
la juridiction compétente ainsi que tout "forum shopping”, sans contre-
venir pour autant au texte méme de la Convention d‘exécution. I1 serait
méme concevable d'introduire une disposition dans ce sens dans le projet
de Convention de brevet communautaire au cas ol le droit de la contre-
fagon ne serait pas unifié ou, 1'unification des jurisprudences ne
serait pas assurée,

I1 faut souligner encore que la théorie suivant laquelle le
tribunal du lieu du domicile du breveté est compétent en tant qu'il
s‘agit en méme temps du lieu du délit, ne pourrait jouer concrétement
qu'un réle subsidiaire par rapport aux régles de compétence découlant
de la Convention d'exécution. Dans certaines hypothéses, le chef de
compétence proposé rejoint le cas visé & 1'article 4, alinéa 1, de 1a
Convention d'exécution, suivant lequel, en 1'absence d'un domicile du
défendeur dans 1°'un des Etats de la Communauté, la compétence est
attribuée dans chaque Etat selon 1a loi de cet Etat. En d'autres termes,
ce sont notamment les régles de compétence exorbitantes qui retrouvent
application. Ainsi, une personne domiciliée en France et possédant un
brevet francais ou un brevet européen peut, indépendamment de sa
nationalité, attraire le présumé contrefacteur, qui n'a pas de domicile
dans la Communauté, devant les tribunaux francais qui sont compétents
aussi bien du fait du domicile du demandeur que du fait du lieu du
délit.

Cependant en admettant en toute hypothése la compétence des
juridictions du domicile du breveté en tant qu'il y a coTncidence avec
le lieu de la contrefacon, les problémes de choix de tribunal qui devra
statuer sur 1'action en contrefagon, se trouveraient résolus.



CHAPITRE III

LES CONSEQUENCES DU CHOIX DE LA JURIDICTION COMPETENTE SUR LE REGLEMENT
DES INCIDENTS DE COMPETENCE

La Convention d'exécution attribue aussi bien compétence au
tribunal du lieu ol le fait dommageable s'‘est produit qu'au tribunal
du lieu du domicile du défendeur ; ce sont la régle spéciale énoncée &
1'article 5, 3°) et la régle générale de 1‘'article 2. Dans des limites
assez étroites comme 1'a montré 1'étude faite au chapitre précédent,
il est possible pour le breveté de choisir le tribunal devant lequel
il attrait un contrefacteur.

Les régles énoncées aux premiers articles de la Convention
d'exécution possédent un complément dans les articles 21, 22, 23, qui
traitent de la Titispendance et de la connexité. Le jeu de ces régles qui
interviennent durant le déroulement du procés est relativement simple bien
qu'il faille préalablement définir avec précision ce que sont la litis-
pendance et la connexité. Comme il s‘agit 1a de régles internes de procé-
dure civile, elles varient d'un Etat & 1'autre d'ol une source, non pas
de difficultés, mais de choix pour un breveté qui peut avoir intérét a
porter plusieurs procés en contrefacon relatifs a un méme brevet devant
un méme tribunal.

Quelle est 1'économie des trois articles sur la litispendance
et 1a connexité de la Convention d'exécution ?

L'article 21, alinéa premier, de la Convention d‘exécution
pose les conditions et définit d'une maniére générale les effets de
1'exception de litispendance ; 1'alinéa 2 vise le cas particulier ol
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la compétence de la premiére juridiction saisie est contestée. L‘'article
23 prend soin de préciser qu'un déssaisissement doit avoir lieu en
faveur de la juridiction la premiére saisie lorsqu'elle a compétence
exclusive., Dans ce cas particulier, M. DROZ (1) fait remarquer qu‘il

“convient de poser que la régle de 1‘'article 21, alinéa premier, n'est
pas applicable lorsque le tribunal saisi en second lieu bénéficie seul
d‘une compétence exclusive®.

I1 ajoute :

"Par contre si les deux tribunaux bénéficient 1'un et 1‘autre d'une
compétence exclusive, on fera application de 1'article 23 et un
dessaisissement aura lieu au profit du premier saisi".

Dans le souci d'une bonne administration de la justice, la
Convention d'exécution facilite par son article 22 la concentration des
litiges devant un méme tribunal ce qui permet d'éviter un conflit entre
des décisions inconciliables méme si elles ne sont pas rendues entre
Tes mémes parties (un breveté et plusieurs contrefacteurs) (2) ou a
propos du méme objet (plusieurs contrefacteurs d'un méme brevet pour
des actes de contrefacon 1égérement différents). Cette disposition
évitera par des sursis a statuer que des tribunaux ne rendent des
décisions inconciliables qui peuvent €tre aussi bien favorables aux

contrefacteurs qu'aux brevetés.

La Titispendance et la connexité ne sont pas les seules
exceptions qui interviennent sur le déroulement du procés ; il faut
aussi tenir compte des exceptions propres au droit des brevets qu'il
soit national, européen ou communautaire. En effet, les législations
sur les brevets attribuent a certains tribunaux des compétences exclu-
sives, Souvent le tribunal saisit d‘une action en contrefagon doit
surseoir a statuer tant que la validité du brevet n'a pas é€té examinée
a titre principal par une autre juridiction.

(1) G. DROZ, Compétence judiciaire et effets des jugements dans le
Marché Commun, Dalloz, Paris, 1972, p. 194.
(2) cf titre I, chapitre II, section II, p. 85.
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Les deux catégories de problémes qui viennent d'&tre évoquées
seront étudiées séparément dans les sections suivantes :

SECTION I : CHEFS INDIRECTS DE COMPETENCE : LITISPENDANCE ET
CONNEXITE

SECTION II : COMPETENCE SUR LES QUESTIONS PRELIMINAIRES.

SECTION I

CHEFS INDIRECTS DE COMPETENCE : LITISPENDANCE ET CONNEXITE

La litispendance et la connexité influent sur la compétence
directe dans la mesure ol elles permettent la paralysie provisoire ou
partielle d'une procédure devant un tribunal normalement compétent. Un
tribunal peut étre conduit & se dessaisir d'une affaire bien qu'il soit
a priori c