TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE LYON

iziéme Chambre

Jugement du 14 Février
2HIE

EEPUBLIQULE FEANCAISE AU NOM DU PEUPLE FREANCAILS
Le Trbunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement ¢t en premicr ressort, @

rendu, le 14 Février 2008 devant la Dixieme Chambre le jugement contradictoire suivant,

Aprés gque linstruction a éié cliturds le 22 Janvier 2007, et gue la canse a éé déhattue a
I'audience publique du 13 décembre 2007 devant ;

Patricia , Yice-Président, Marc P. Vice-Président, Anne
BRUNNER, Juge, Siégeant en formation Collégiale,

Aszistés de Christelle ABATE, Grefficr,

Ei aprés qu'il en a éid délibérd poar les maogisirols ayant assisié aux débats duns alloine
opposant :

DEMANDERESSES

SOCIETE CIVILE FINANCIERE DE GESTION,

dont e sicge social est sis 139 -1,,.]

59100 ROUBAIX

immatriculés au RS de ROUBAIX-TOURCOING sous le o [3 347 405
203

représentée par Me Isabelle COMBET, avocal au barreau de LY ON
Plaidant par Me Bruno L, avocat au barrean de LILLE

SAS STANDARID INIMISTRIE,

dont le sidge social est sis 139 -],

SS100 ROUBATX

immatriculés an RS de ROUBADR-TOURCOING sous lan® 312 4749
769

représentée par Me [sabelle COMBET, avocat an barrean de LY ON
Plaudant par Me Bruno I, avocal au barreaw de LITLE

S5A SCRAP,

dont le sicge social est sis [L.] de Marguetle

59118 WAMBRECHIES

immatriculé2 an RCS de LILLE sous le n™ 343 935 2498

représentée par Me Isabelle COMEBET, avocat au barreau de LY ON
Plaidant par Me Bruno L, avocat au barrean de LILLE
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DEFENDERESSES

MARTIN E GMBH

dont le siége estsis In Der [, 14 - DH33%6 WALLLE
(ALLEMAGNKE)

représentée par SCP VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de
[AYCIN

Socicié MARTIN ENGINEERING COMPAGNY,

dont le siége est sis (0 Martin Place - NEPONSET (Hlinms) -
61345-9766 USA

représeniee par SCP VERON & ASSOCTES, avovals au barreau de
LYON

EXPOSE DU LITIGE

La sociéré STANDARD INDUSTRIT: se présente comme le leader mondial de la fabrication
et de la distribution d'un éguipement de maintenance des installations de stockage de produits
pulvérulents, notamment les silos et trémies, et connn sous la dénomination de "canon & air”.
Lo sociéld STANDARD INDUSTRIE  commercialise sous  la marue  nomingbve
"AIRCHOC" déposée le 10 juillet 1978 une gamme de canons a air dont la valve est couvernte
par un brevet européan déposé le 23 octobre 198G désignant 1a France et relatif  "une valva
dalimentation d'une capacité puis de décharge brutale de cotte capacité”,

Le brevet appartient 4 la société FINANC IERE DE GESTION qui I'a acquis de M. Hervé
5 par acte du 2 janvier 1989 mscrit a FINPL le 13 mars 1990 @ en a accordé la
licence exclusive 4 STANDARD INDUSTRIE.

La société SCHRAP, filiale de STANDARD INDUSTRIE, est titulaire d'un brevet d'invention
[ranguis poranl sur "un dispositil de raclage de la sorlface porfeuse d'une bande de
convoyage", déposé le 27 décembre 1991.

La société MARTIN ENGINEERING COMPAGNY cxerce depuis 1944 une activieg dans la
fabrication et la distribution d'accessoires pour systémes de manutention de produits en vrac.
Elle contrile notamment une Gliale de droit allemeand, 1o sociéé MARTIN ENGINEERING
GmbH laguelle posséde un établissement exercant dans la zone industrielle de Levean &
Yienne (3jel exerce mainténant ses activités en France par Uintermédiaire de la SARL
MARTIN ENGINEEEING basdée 4 Colmur,

Ces deux growpes de sociétés sont done en concurrence dirccte of un litige a opposé la filiale
américaine de STANDARD INDUSTRIE & MARTIN E C devant les juridictions de 'état de
I'Tineis e Je litge a Gé résolu poar la signature d'une (ransaction sans reconnaissanee de
responsabilité par 'une ou 'autre des parties.

Faisant valoir que 1'éablissement frangais de MARTIN 0 commetiail des actes  de
contrefagon du piston de la valve protéedée par le brevet curopéen ot quiun prospect de la
société SCRAP détenait un raclewr en provenance de MARTIN E reproduisant les éléments
essantiels du brever francais, les demanderesses ont fait pratiguer une saisie-contrefagon dans
les locaux de la société MARTIN ENGINEERING & Vienne de 3 décembre 2003 sur le
tondement des brevets enropéens et francais susvisés. Certe saisie a &€ contestée du fait que
Thuissier &l aulorisd 4 se [aire assisler par un exper ou un consail en propriglé industrielle
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du choix des saisissants mais I'un des deux conseils s'est révélé étre en fait M. S
président des demanderesses, et une procédure est pendante devant le Tribunal de Grande
Instance de Vienne, statuant en matiére correctionnelle. Les demanderesses ont fait restituer
les objets saisis pendant les opérations de saisie-contrefagon el aucune action n'a é1é engagée
sur la base de ces saisies.

Les demanderesses ont alors fait pratiquer de nouvelles saisies-contrefagon le 23 février 2004 e
Iiizsier Maitre M a appréhend un piston ¢f un racleur déja précédemment saisis lors de la premiéne
procédure.

Par acte introductifl dinstance en date du 4 mars 2004, les sociéids STANDARD INDUSTRIE,
FINAMCIERE DE GESTION et SCRAP ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de
LYON les sociétés MARTIN EUROPE GmbH et MARTIN E C en sc plaignant de faits de
contrefagon de deux brevers, de contrefagon de marque el de concurrence déloyale.

Par ordonnance du 7 mars 2005, le Juge de la Mise en Eral a rejeré la demande de sursis & statuer des
défenderesses, présentée dans l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de Vienne.

a eS¢ ] 5 ps sncietes b

INDUSTRIE et SCRAFP demandent au tribunal :

* gur le brevetl européen n® (0225 225,

- de dire que MARTIN EUROPE GmbH a commis une contrefagon du brevel européen n® (0 225 2235,
- de lui faire interdiction de fabriquer, offrir & la vente, vendre ou détenir des pistons ou aulres pidoes
correspomdant & I'une quelcongue des revendications du brever ewropéen n®™ 0 225 225 sous peine
d'astreinte de 150 ¢m par infraction constatée, chaque article détenu ctiou commercialisé
irréguliérement constiluant une infraction disuncie,

- d'ordonner que les objets contrefaisants en la possession de MARTIN EUROPE GmbH soient remis
4 STANDARD INDUSTRIE pour étre détruitz dans les quinze jours de la signification du jugement &
intervenir sous astreinte de 150 € par article non remis et par jour de retard, le tribunal se réservant le
pouvoir de réserver lastreinte,

- de condamner MARTIN EUROPE GmbH a payer a la sociélé FINANCIERE DE GESTION la
somme de 30,000 € et & STANDARD INDUSTRIE la somame de 70000 € & titre de dommages
intéréts pour contrefagon du brevet,

= d'autoriser les sociéiés FINANCIERE DE GESTION et STANDARD INDUSTRIE & publier le
jugement & intervenir en totalité ou par extrait dans cing journaux ou revees frangais ot érangers 4
caractére professionnel aux frais de MARTIN EUROPE GmbH pour un montant maximuom de 3.000 €
HT pour chacune des publications,

- de dire que les condamnations prononcées porteront sur tous les faits commis jusqu’au jugement,

¥ sur le brevet frangais n" 91 16469,

- d'écarter des débats ous les documents produits en langue érangére par les sociétés défenderesses
sans quils soient accompagnés d'une traduction en langue frangaise,

- pour le cas ou la demande sera jugée recevable, de débouter MARTIN E et MARTIN EL ROPE
GmbH de leurs demandes de nullitg du brevet francais n® 91 16469,

= e constater que MARTIN EUROPE GmbH a commis une contrefagon du brevet frangais n® 91
1669,

- en conséquence, de lui faire interdiction de fabrigquer, offrir & la vente ou détenir tout ou
partie d'un systéme de raclage comrespondant & 'une quelcongue des revendications du brevet
frangais n” 91 16469 sous peine dastreinte de 2.000 € par infraction constatée, chague article
détenu et'on commercialisé irrégulidérement constituant une infraction distincte,
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- dordonner que tous les articles contrefaisants en la possession de MARTIN EUROPE
GumblT seront ramis 4 la sociéd SCRAP pour &tre détruits dans les quinege jours de [a
signification du jugement & intervenir sous peine d'astreinte de 2,000 € par article non remas et
par jour de retard, le tribunal se réservant le pouvoir de liquider 'astreinte,

- e condamner MARTIN EUROPE GmbH & payer & SCRAP [a somme de 15000000 € & tire
de dommeages intéréts provisionnels pour la contrefagon du brevetr of pour le surplus de
désigner un expert avec mission de réunir tous éléments, notamment la masse contrefaisante
commercidlisée pur MARTIN EUROPE GmbH permettant de délerminer le préjudice subi pur
SCRAL,

- d'autoriser [a sociéte SCRAP & publier le jugemeant 4 intervenir en iodalité ou par extrait dans
cing journaux ou revoes Tanguis 4 caractére professionnel aux frais de MARTIN EUROFE
GmbH pour un montant maximum de 3000 € H1 pour chacune des publications,

- dle dire que les condammnations prononcées porlaromt sur ous les [ails commis jusgu'au
jugement,

* gur la contrefacon de la margue 1 1475 253,

- e dire gque MARTIN E C o MARTIN EUROPE GmbH onl ¢commis une contrelagon de la
marque AIRCHOC appartenant 4 la sociéed STANDARD INDUSTEIE et de leur faire
interdiction de fare usage de quelgue maniére que ce soit de ladite margque pour des produits
entigques i ceux désignés dans 'enregistrement sous astreinte de 10,000 € par infraction
constatée, le ribunal se réservant la liquidation de I'astreinte,

- e condamner les délendergsses in solidum & payer 4 STANDARD INDUSTRITE la somme
de 300,000 € 4 dire de dommages intéréts pour la contrefagon,

# sur la concurrence déloyale

- de dire que les défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire 4
leur préjudice el de les condamner in solicdum a payer 8 STANDARD INDUSTRIE la somme
de 400,000 £ 4 titre de dommages intéréts,

- dordonner la publication de la décision 4 intervenir sur le sitc internet www. martin-cng. com
pendant une durée de deux mois & compter du lendemain de la signification du jugement,

- davtoriser STANDARD INDUSTRIE & publier le jugement & inlervenir en tolalité ou par
extraits dans 5 journaux ou revues francais et éorangers i caractére professionnel aux frais des
défenderesses in solidum pour un montant maximom de 50000 € 1T pour chacune des
publications,

- d'ordonner 'exdeution provisoine de la décision,

- de condamner les défenderesses in solidum & lewr paver la somme de 45000 £ sur le
londement de Varticle 700 du Nouvean Code de Procédure Civile el aux dépens comprenant le
colt des saisics-contrefagon.

Elles soulignent les moyens dilatoires otilisés par leurs adversaires au long de la procédure
{demande de sursis & statuer, changement de conseil, traductions partielles des documents).

Elles soutiennent gque ;

# elles ont déja subi des actes de dénigrement et de concurrence déloyale et s1 la procédure
américaine s'est terminga par un accord, MARTIN E s'était engagée 4 verser une indemnite,
ce qui ctublit que Taction de la fGliale de STANDARD INDUSTRIE n'était pas sans
tondement,

# T'incident relant i la saisie do 3 décembre 2003 est sans effed puisgoa les saisies ne sont pas
produites et les éventuels développement sur le tomain pénal de cos saisics sont sans offet sur
les saisies du 23 février 2004 servant de base i la présente instance,
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* sur le brevet européen, le piston est couvert par la revendication numére 1 du brevet, la
fourniture du piston constitue un moyven de mise en geuvee de linvention se rapportant 4 un
¢lément essenticl de celle-ci ot une telle fourniture de moyens est interdite, les circonstanoes
démontrant en l'espéce que le moven constitué par le piston est desting 4 mettre en oeuvre
I'invention el la lvraison ou Uollee de livraison sur le lemiloire rangais & une personne aulre
que celle habilitée & exploiter 'invention brevetée de co moven constitue Sgalement une
contretacon ; or, le piston saisi, qui n'est pas usagé, reproduit exactement les caractéristiques
du bresvel el Ia version des défendercsses n'est gu'une affirmation alors guavscun Echange de
valve n'a été retrouve et ceci établit que MARTIN E fournit 4 sa filiale des pistons conformes
au brevet |

* ey défenderesses ont produit le procés-verbal de saisic-contrefagon do 3 décembre 2003 ot
mettent cette pidce dans les débats | or, ces documents font apparaitre que la société MARTIN
ENGINEERING détenail plusieurs boites de pistons contrelaisant le brevel el qu'il s'agissai
di piéees de rechange pour les valves AIRCHOC, 1'épouse du gérant ayant confirmé gue les
pigces provenaient de MARTIN L et que la vente en était interdite en Europe et i1 ont révélé
l'existence de Tactures ; 1l est done démoniné que MARTIN E a détene en Frunce en voe de la
vente, des pistons en provenance de MARTIN L, ce qui constitue une contrefacon du brevet
el les arcuments adverses sur le fat que les valves commercialisées par MARTIN B seraient
dune conception différente sont hors sujet.

® sur le brevet frangais, le dispositif de raclage de la surface porteuse d'une bande de
convoyvage commercialisé par MARTIN E reproduit & Didentique le disposiil prowége par ce
brovet of cette reproduction n'cst pas contestéo,

* le but de l'invention couverte par son brevet est de remédier & l'inconvénient présenté par
les dispositfs de roclage munis d'une lame ngide dendommager 1o sorfoce de la bande
convoyeuse lorsque celle-ci ne se présente pas exactement parallélement a la lame de raclage.
la lame &tant relide par des bras rigides et le svstéme n'ayvant aucune souplesse et n‘absorbant
pas los mégularités du raclage lui-méme ; 'invention a pour caractéristigue de remplacer [a
liaison entre la lame de raclage et le dispositif d'amortissement au moyen d'une platine rigide
par ung plagque découpée en U dont les bras se t@rminent par deus platines religes au moyen
d amorntissement, 'entretoise rigide étant reliée & la plague de raclage ot co dispositif permet
un etfet de worsion qui permet d'absorber les irdgularités du raclage ; or, le brevet anglais 2
221 440 porte sur une lame de raclage souple, les deux brus sonl parfailement rigides ¢ 1]
n'est pas fait mention d'un dispositif d'amortissement et il n'y a pas d'antériorté ; le brevet US
3014 B4 est caractérisé pour sa part par sa sorecture rigide et non par la souplesse des bras
permettant un effet de torsion,

® sur le prétendun défaut d'activité inventive, le brevet anglais 1 410 430 comporte des
caracleénstigues proches mais Ta lame de raclage est liée 3 Pamortsseur par une plaling épaisse
et rigide ; le document US 2 398 821 montre une lame de racleur en forme de bee munic de
deux bras épais et rigides reliés i la partie fixe du dispositif et ne peut suggérer 4 'homme du
méer la solution du probléme § résoudre ;@ le document US 514 780 [ail apparailre que le bras
de liaison

4

esl constitud par un profilé métallique épais raccords d¥querre avec une barre transversale fixe c2 qui
esl totalement différent du résulial obtenu par une plague découpde en U dans laquelle lentretaise
coopére aver la lame de raclage el ce brevel ne peul suggérer lo nécessié dun effet de torsion
compensant le caractére rigide de la lame puoisque celle-ci est souple 5 le document LS 3 085 268
concerne un apparcil de nettoyage par des brosses souples par nature ot e probléme réselu par e
brevet SCRAP ne se pose pas ;) le document O (X B0% ne comporte pas de bras en U mais des jones
souples destings 4 relier la lame au support fixe de lappareil et il ne suggeére pas la solution du bravet
SCRAF el le document 0 430 123 comporte des platines de raccordement en proils epais conlormes i
I'état de la wechnigue décrte par le brevel mais n' enseignant en rien lo solution de celoi-ci 5 en
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conséguence, les documents prodoits n'élablissent nullement gue Thomme de méter, ao vo de T'un ou
plusicurs dentre cux ou en les combinant, arriverait naturellement 8 concevoir comme évident e
dispositif du brevet frangais,

Toeur la contrefagon Jde margue, la publicité comumerciale des Jdéfenderesses wilise la marque
AIRCHOC aves wne reproduction du rézervoir AIRCHOC accompaznds de conunentaires sur
ladapration de ses produis et sous Lo forme de poges comprenant des ableaus de concordance, ; la
jurisprudence produile en défense n'est pas applicable poisquielle suppose gue les produits ne seraient
pas dispomihles en France alors gque le site donne les coordonnées du représentant frangais,
Iinformation ¢st accessible par des urilisateurs frangais qui disposent des cocrdonneées du revendenr ot
la diffusion sur le rerritoire frangais st ainsi <ablie @ davtre pact. la reproduction du céservolr
comportant Ly marque n'érail pas pécessaie de mdme que sen usage dans des ableaux de concordance
puisque les défenderesses ne proposent pas de piéces détachées deslindes & ses canons & air mais des
valves de remplacement ; 'usage répélé de lo margue ATRCHOC donne @ penser que les sociélés sonl
liges ; il existe bien un risque de confusion puisque Uapparfenance dAIRCHOC & STANDARLD
IMNIDMISTEIE n'appacair pas =ous la reproduction litigicuse des réservoirs,

Toeur la concurrence délovale, le produit XHY propesé par BMARTIN E se place dans le sillage de la
echinologie développée par STANDARD INDUSTEIE, de la notoriéid du produit AIRCTICT el des
elforts de développement de 1o demanderesse gqui a une gamme compléle de 7 canons & wr aloms gue
MARTIN E ne présente par ailleurs que deax maodeéles de valve de dismétre courant, ce gqui (ol permaet
de pratiquer un dumping sur le prix cn offrant ses deux valves @ un pris inféricur de moité ; s le
remplacement des canons & air est en princips licite en absence de droit exclusif sur les canons 4 air.
il w a concurrence délovale en présence dun risgue de cenfusion sciznunent crdd ¢ les défenderesses =2
Iivrent & une publicité mensongére en alfirmant gue lewr valve adapie § tous ses canons 4 air ef elles
st livrent & une publicilé comparative dénigrante en alfirmant gue leur valve améhore la performance
des installations existantes et dispose de performances supéricures sans le démontrer ; elle dévalonse

ainsi limage de marque des produits de STANDARD INDLUSTEIE,

En défenze. les sociéiés MARTIN E C et MARTIN E GmbH demandent au tribunal ©
- de rejeter |la demande en contrefagon du brevet européen n® 0 225 225 formulée a leur encontre,

de déclarer nul le brevet frangais n” 91 106468 dont 1a sociéré SCEALD est tinulaire et de rejeter en
conséquence Lo demande en contrelagon du brevet formulée 4 leur encontes,

- de rejeter 1o demande en contrelagon de la margue Trancaise n® 1475 253 formulée 4 leur
encontre,

- de rejeter la demande en concurrence déloyale,

- e ddire que Paction enguagée par les sociélés demunderesses est abusive el de condumner ces
sociétés i réparer le préjudice gui leur & été causé par le paiement d'une somme de 50.000 £,

- de condamner in solidum les demanderesses 4 leor payer la somme de SO0 £ sor le
fondement de Varticle 700 du Nouvean Code de Procédure Civile,

Elles soulignent que le fait gu'elles alent communiqué les procés-verbaux du 3 décembre 2003
pour démontrer leur existence n'autorise pas les demanderesses i les utiliser comme moven de
preuve de la prétendue contrelagon,

Elles tont valoir gue :

#oles canons A oair des socidés MARTIN G ENGINEERINGne reproduisent pas les
caractéristigues protégées de la revendication du brevet européen ; il résulte de larticle L 613
4 du Code de la Propriété Intellectuelle qu'ancun acte de contrefacon par fourniture de moven
ne résulte de la fabrication, 'utilsation, mportation ou Ia déention d'un élément, fiit-il
essentiel de l'invention, ces actes ne sont réprimeés que lorsgu'ils portent sur le produit ohjet du
brrever el aucun acte de contrefacon siricto sensu ne peut lear ére reproché en relation avec [a
détention, la fabrication ou la vente du scul piston gui n'cst pas protégé isolément,
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* la détention, la fabrication et la vente dun élément seulement de l'invention ne peuvent étre
sanctionnés qu'au tilre de la contrefacon par fourniture de movens el la preuve d'une felle
contrefagon n'ecst pas rupportée ; le piston argué de contrefagon saist dans leurs locaux ot seule
preuve de la prétendue contrefagon n'est qu'un piston fabriqué par les demanderesses et
récuperd pour Ere mis au rebul lors de Tinstallation d'un canon i air de leur Tabrication en
remplacement d'un de ceux de STANDARD INDUSTRIE et les affirmations des
demanderesses selon lesquelles le piston aorait éte fabrigué oo serait offert 4 la vente sont
mensongéres @ les demonderesses lentent d'égurer le iribunal pour ne pas avolr § reconnaiin:
que le piston décrit est bien de leur fabrication ; c'est fanssement que lors de la premiére
saisie, le piston a éd décrit par M. 5 comme un pision de MARTIN E et lors de la
seconde saisic, los précisions apportées par Mme D lors de 1a premiéne saisic ont disparues do
procés- verbal succinct | le piston comporte les références du piston de STANDARD
INDUSTRITE laguelle refuse de communigquer un Schantillon de ses pistons,

# les demanderesses ne démontrent pas que les défenderesses liveeraient ou offmiraient de
livier en France pour une wtilisation cn France des pistons  destinés aux valves de
STANDARLD INDUSTRIE, alors que la simple détention d'un moyen de mise en oeuvre d'une
invention ne constifue pas un acte de contrelagon 5 la venle & des acheteurs &rangers ne
saurait constituer un acte de contrefagon par fourniture de moyens,

# e provés-verbul du 3 décembre 2003 doit &re considéré comme nul ¢l non aveno ke
d'action dans le délai de 15 jours ot compte tenu du caractére vicié de la saisie du faic de la
présence de M. 5 gui a usurpé l'identité de l'un des conseils en propriéeé industrielle ; en tout
clal de cause, le provés-verbal ne rapporte pus Ia preove de la contrelagon el les documents
saisis ne semblent pas se rapporter & un piston,

# le brevet frangais n® 91 16469 est nul tant pour défaut de nouveauté gque d'activité inventive
: les caractéristiques gui constituent le préambule de la revendication éaient connues de 'état
de la technigue avant le dépdt de la demande de brevet, ot la partic caractérisante du brovet sc
Ed

compose de deux parties dont la seconde n'est qu'une répétition de la premiére puisquelle
eénonce la méme réalité technique ;

# le brevet britannigue 2 221 440 constitue une antériorité puisgu'il n'est pas démontré que la
lame serait souple, les deux bras rigides sont portés dans la revendication du brevet SCRAP
lequel ne revendigue pas que les deox bras doivent permettre une lorsion el i ya tout Lhew de
penser que les bras du dispositif anglais permettent une telle torsion. enfin, co brevet contient
des movens damortissement | le brevet américain 3 (014 844 a £palement un enseignement
Iriés proche du brevel britunmigue,

# le brevet britannigue n” 1 410 430 cité dans le rapport de recherche du brevet SCEAP
décrit un dispositif gui reproduit toutes les caractéristiques de la revendication n® 1 du brevet
SCEAP. la scule différence notuble concerne 1o plagque rectangulaire dans le brever anglais
alors gu'elle est en forme de U inversé dans le brevet SCERAP lequel s'est contenté d'ajourer la
plaque rigide pour permetire une certaing flexion mais cetle réalisation vienl aussitdn & 'esprit
de I'homme de métier comme assurant un bon compromis de rigidité ot de flexion ; trois
documents de 1'art antérienr enseignent d'antre part de fixer la lame de raclage sur un appareil
en Torme de 7 composé dune plague e de deos bras soit le brevel améncan 2 398 221, e
brevet américain 2 514 780 et le brevet européen Five Cail BABCOCK et la présence de bras
rigides épalement revendigués par le hrevet SCRAP mexclut pas une certaine torsion des hras
¢t un certain ajustement de la lame sur la bande portewse ; enfin, les brevets améncains 3 085
208 et européen (1 450 133 incitent ézalement I'homme de métier & prévoir, pour relier une
aréle de raclage el un moyen amorfissenr, uné structure ou un appareil en forme de U
comprenant deux bras reliés par unc maverse,
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* la margue AIRCHOC n'a pas été contrefaite dés lors que le site internet de MARTIN E C
sur lequel figure la margue n'est pas divigé vers la France et subsidiairement, la marque est
utilisée  umigquement  aux fins dindication de 1o destination de cortains  accessoirncs
d'assemblage des canons 4 air des sociétés MARTIN E ; les références ont été supprimées 4
I'oceasion de la révision du sile inlernel ; MARTIN L n'a réalisé aucun vsage de la
dénomination AIRCHOC sur le territoire frangais, ot la premiére version du site intemet ne
peut étre considérée comme avant visé le public francais dés lors quo'il est rédigé en anglais
aver indication de prix en dollar ef gqu'sucune commande en ligne n'éloil possible 5 Ja
photographic d'un produit réguliérement revétu de la marque AIRCHOC ne constitue pas une
contrefacon de ladite marque en raison de Pépuisement des droits liés a Tapposition de cetle
murgue sur le prodoit photoeraphié et c'est au contraire Ia suppression de la margque gui aurait
constitné un acte de contrefacon | ses produits sont des Kits de rééguipement et elles ont
lagalement wiilisé la margque ATRCHOC pour indigquer 1o destination de ces kils destings &
assurer la compatibilité de leurs canons & air 4 certains modéles de la gamme AIRCHOC sans
qu'un risque de confusion ait 8té créé,

#owur la concurmence déloyvale, 11 existe un principe général de liberté du commerce e de
concurrence et elles sont en droit de fabriquer des valves se substituant & ceux des
demanderesses : rien ne s'oppose non plus i ce guelles ne abrigquent des kits de rééguipemeant
que pour deux modéles de 1o gamme AIRCHOC cf il n'en résulte aucun préjudice ; elles n'ont
réalisé avcune économie de conception puisque leurs valves sont différentes et la différence
de prix ne résulle gque de lewr politique commerciale el non d'économies réalisdes ; les
demandercsses s'appuicnt sur une traduction crronée pour prétendre gu'clles sc scraient
rendues coupables de publicied mensongére ; enfin, la publicité comparative dénigrante n'est
pas constitude poisgue le produil prélendument comparé ou dénigré n'est pas spéoilid,

# la procédure des demanderesses est engagée uniquement & des fins d'esplonnage industriel
el

il mexiste aucun préjudice subi par les demanderesses, les demandes en paisment étant totalemsent
injustifiées,

Eeconventionnellement. elles appuient levr demande de dommages intéeées sur le fair que la préscnte
acticn a énd précédde dune saisie-contrefagon i laguelle B H a pacticipé en s faisant passar pour un
conseil en propriété imdustrielle ; elles estiment gue 'action en contrelagon du brevel eoropéen repose
sur des alfirmations que les demanderesses savaient otalermnent inexacles puisguielles avaient déji saisi
ume premiére fiis le piston argué de contrefagon of ne peuvent pas aveir recomnu lour propre
fabrication, I'actien cn contrefagen de margue repose sur Jurilisation licite de cclle-cl ot sans risque de
confuzion <t lactien en concurrence délovale est potamment fondée =ur wne traduction erronde
d'exteait de lewr site interner, ce qui Stablic la voloni® d'espionnage d'un concucrant.

L'ordonnance de cléture a €48 rendue le 22 janvier 2007, L'affaive a &€ plaidées i l'audiznce du 13
décembre 20007,

Les partics ont é6 informeies par le Président que le jugement serait rendo le 7 févricr 2008 par mise &

disposition an Greffe conformément aux dispositions de acticle 450 du nouvean Code de procddure
civile, Le délibénd a éié prolonge au 14 [Evrier 2008,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la confrefacon du brever enropden n 1 225 225
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En préliminaire, il doit éne rappeld gu'en communiguant le procés-verbal de saisie du 3 décembre
20003, les défenderesses ne peuvent prétendre apporter cette pigee au soutien de leur demande sans
aceepier que les termes en seient discutés et utilisés par les demanderesses,

Mais bien évidenunent, les propos el constals rapportes dans le proces-verbal de soisie seront
apprécies en Lenanl comple des conditions de son élablissement el plus particeliérement do fait yue M.
b a emprunté dentité d'un conseil en propriété industrielle en taisant la sienne, ce qui rend
sUEpect sos declarations.

En deuxiéme licu, il convient de conseater que la validité de la revendication du brevet curopéen ne
fait pas l'objet de contestation.

En droat, Tarticle L 613-3 du Code de 1o Propréié Intellectuelle dispose que vong interdites a défau de
consentement du propridugive du brever 0 o) o fabricaton, Coffre, ln mive dons le commerce,
Putifisation an bien Mmpormarion ou fa détention aux fins précitdes du produit objer di brever,

Yautre part, larticle L4134 du méme code interdit la contrefacon par fouminore de movens dans les
ermes suivants ¢ L B fgalesrent inferdite, @ défoul de corsemiament du propridiaive di Brever, e
Iveadvon on Doflre de veadson s le ferelfodve fravpaiz, & ane personne awire goe celles hafalinds @
explenler Uinvenifon breveige, dey movens de mive en oewvre, sur ce tervibonre, de ceiie Gvernitem ve
rapportant i un élément exsentiel de celle-i,

lorsgue le tiers sait ou lorsque les clrconstances rendent £vident que ces movens sont apies et
desiings & celie Five B0 e,

Les demanderesses ne prétendent pas gue les valves de canon 4 alr des défenderesses
reproduisent les caractéristiques protegées par les revendications de leuar braver.

Force est done en premier licu de constater qu'il n'existe pas en V'espéee d'acte de contrefagon
aw sens de l'article L $13-3 du Code de la Propriété Intellectuelle faute de contrefagon du
provuil objet du brevel, le piston n'élant pas protége iselément par le brevel européen mas
sculement en tant gu'élément constitutif de la valve objet du brevet.

Sur la contrefagon par fourniture de movyen, la saisie-contrefagon diligentée le 23 février 2004
apermis la saisie d'un piston qui a éé présentd i Maudience du tribunal et gui n'apparaissait
pas 4 premicre voe comme une piéce @ I'état neuf, Sclon les demandercsses, oo piston
reproduit les caractéristiques du brevet, mals si elles contestent la version donnée en défense
sur les circonstances ayanl condut & ce que le pston soil dans les locaux de MARTIN
GmbH, clles n'apportent pas la moindre contestation sur 1'affirmation sclon laguelle e piston
en cause est fabriqué par elles mémes et ne peut en lui méme constituer une contrefagon et la
description du piston donnée pur M, 5 dlans e procés-verbal de spisie du 3 décembre
2003 ne peut étre retenue compte tenu des conditions dans lesquelles cet avis était émis.
autre part, la version donnée par les demanderesses est wout 4 fait plausible et son caractere
mensonger n'est nullement rapporté par les demanderesses qui ne rapportent pus plus la
preuve de la commercialisation du piston. Or, la simple détention d'un moyen de mise en
oeuvra d'ung mvention ne constitue pas un aclte de contrefacon, 4 défaut de livraison oo
doffre de livraison sur le territoire frangais.

La simple déention d'un piston des demanderesses n'est donc pas irrdgulidgre au sens de
T'article T. 6134 do Code de 1 Proprndid Intelleciuelle,

Quant aux éléments apportés par 1a saisie litgiense da 3 décembra 2003, les factures qui ne
sont pas produites ot @ mention de leur existence ne permet de déterminer gqu'elles sont
relatives & des pistons. [Yautre part, la simple détention de pistons des demanderesses, comme
ila éle dil précédemment, ne constilue pas un acle de contrelagon & délfaut de preove de
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livraison ou d'offre de livraison en France de pistons constituant la fourniture de moyens de
mise en oeuavre de Ninvention.

Il m'existe en conséguence pas dacte de contrelagon du brevel européen n® 0225 225, Sur la
contrefacon du brevet francais n "91 16469

I comvient en premier lico de se prononcer sur la validied du brevet contestée par les
détenderesses.

En droil, une invention est considérde comme nouvelle s elle n'est pas comprise dans 1'éat
de la techmigue, Elle est considérée comme impliquanl une aclivilé invenlive s, pour un
homme de métier, elle ne découle pas d'une maniére évidente de I'état de la technigue ce qui
implique de rechercher si compte tene de ses connaissances et de 'éat de la technique i la
date de dépit du brevet, Thomme de métier cherchant i résoudre le probléme posé serait
parvenu 4

la solution revendiquée de maniére évidente.

e brevet litigicux présente les dispositifs de maclage antéricurement comnus ef il est déerit comme
étant un dispositif de raclage robuste ot efficace mais ne présentant pas linconvénicnt de détruire la
surface de la bande de convowage & racler la lorsque cette surtace n'est pas présentée de maniére
exactement paralléle i l'aréte de raclage.

Il compuorte une premiére revendication libellée comme suil @ Diypayinf de o
vurface parteise d 'une bonde de conveage,
feguel disposirif compre nd wne lame de oraclage gui sWend sur o une cerfaine  {onguenr,
frarsversalement 8 Pun des being de e bande de conmvovage of gu esl Slasliguemen! maineniie on
condtiet aves la sarface o racler par ropporl o e sapperd gt & Twi foce relalivement & an poind e
peesvage de o ade,
laguelle lame de vaclage ext constimde d'éléments de roclage fuvtaposés, repréventant chacun une
Jfractien de sa longuenr, qui se compasent chacun, dwne part, dun moven d'amortissement des
vibrations engendrdes par le raclage e, dantre par, dwne plagee de wmatévian due prdsentant an
WROIHE whe ardie de raclagpe fondis gue Dawire ext par an appareil GEROCEE au imoven o amoriissemen
god pedvende guand @ I ao modes wee moven de acson didmoniaiie avec Te support Jive précie, ool
apparetl qui relie la plague au moven d'amortissement comprenarnt
- d'une parr. dewer ras wigides espacds o wne certaine valewr e solidoives par Vune de lewrs extrémirés
de lq plague ot

daiire par, solidaive de Pexivdinind libre de chacun des Bras ww moven Jappid le maver
oo iss e arnoned,
Le brevel de la soviélé SCRAFP précise que le dispositil de raclage est caractériseé en ce que le moven
d'appul des black congiste en dewr platines divtinctes, d'une part, chacune refide o Uun des deooc oy
de Vappareil ef d'aurre part, chacune relide par line de ses faces aw moyen J'amortissement,
La revendication 2 précise que le dispesivill de raclage selon lo vevendicavion | est caraciérisé en ce
gt Les extrdmminds des bras god sond relids & la plagee de vaclage sond eliesanémes relides emire elies
P wrve enlredtowe ripide,
La revendication 3 précise que Dapparei] gui relle Ta pligee poran Pareéte de raclape an weaven
d'eretisyement ext conyting diony une plague de matérian vigide d'épaiveur donnde, © ext i dire que
tamr les dewy by rigides gue d'une part, lex platines gu iy porent et, d'outre part, Vo enfretoive, qui
refie enire eux o bras, sont uniguerent délimivés par une foce batdvale de profil déterming,

FPour les caraciérisugues des brevels produils par les défenderesses, 11 convienl de se rélérer
expressément aux pidces du dossier.
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Sur l'setivikd inventive, il nésulie do brevet NTHON n® 1 410 420 publié le 15 octobre 1975 o
mentionng dans le rapport de recherche du brever SCRAP gque ce brevet déerit un dispositif de raclage
d'une bande de convayage compertant de grandes similitudes techniques avee le brevet SCRAP sanf
cn oo que la plagque est rectangulaire <t non en forme du U pésoltant des dewx bras reliés par une
enreoize, ce qui lui donpecar woe certaine souplesse meéme 51 convient de relever gque le brevet
SCRAF ne revendigue pas le Fuit gue ce disposiul permetle une cearlaineg lorsion.

A la date du dépét du brevet SCRAP, 'utilisation de deux bras au licu d'une plague aux fins
dassouplir le phénoméne de rigidité &tait conno puisque plusienrs documents de 'art antérieur
enscignaient la [xation de lames de raclage sur un appareil en forme de U comportant deux
bras. Cet enselgnement résulte des brevets LS 2 398 821 publié le 25 avril 1946 et US 2 514
THO publié le 11 juiller 14950, Le fair que les bras soient rigides n'apparait par pertinent pour
caractériser 'activité inventive du brevet en cause puisque le brevet SCRAP rovendigue 1ol
aussi la rigidité des bras, ce qui n'empécherait pas le phénoméne de torsion recherché.

Le brevel ewropéen 0004 808 publié le 17 octobre 1979 vise également 3 introduire une
certaine souplesse en évitant que les lames de raclage soient fixées de maniére trop rigide par
rappont  la bande de convoyage en fixant la lame de raclage sur un appareil composé d'une
plaggue et de deux bras Nexibles.

Le brevet US 3 085 268 publié Ie 16 avril 1968 décrit une structure cn forme de U mais il
comporte un appareil de nettovage par hrosses et non une lame de raclage.

LebrevetUSO450 133 publié le 9 ocwobre 1991 enseizpne d'utiliser un appureil composé dee
deunx bras paralléles reliés par une traverse et supportant la lame de raclage.

L'ensemble de ces documents techniques est de nature 4 enseigner i I'homme de métier,
cherchant & remdédier au probléme posé par le brever NTHON, & savoir le caraciére ngide de [a
plaque reliant la lame de raclage au moven amortisscur gqui détériore la bande portcusc,
demployer une structure ajourée en forme de U comprenant deux bras reliés par une traverse
aux [ins d'assurer une souplesse limitant le phénoméns d'usure de la bande convoveose par le
racleur.

[ éLait ainsi ameng sans elfort imventif et par la seule &ude des antériorités i un dispositil
regroupant les caractéristiques du brevet SCRAP gui apparait de oo fait dépourva d'activite
inventive.

La nullité du brevet SCRAP pour absence d'activité inventive rend inutile 'examen de ce
brevel an regard de T'obligation de nouveanié.

M mexiste donc pas dacle de contrelagon du brevel Trangais n® 91 164649, Sur la
contrefacon de la margue n®1 475 253

IT est constant gue SA STANDARD INDUSTRIE est titulaire d'une marque AIRCHOC n® |
475 253 déposée le O juillet 1985 renouvelée le 4 février 1998 pour les classes et services 7.

Cette sociéed reproche & ses adversaires 1a reproduction sur le site intermet de MARTIN E C
de la photographie dun réservoir d'air de STANDARD INDUSTRY revém de la margue
ATRCHOC ¢ un tableau de concordance desting 8 identilier 1a destination de piéces el sur
lequel figure la marque AIRCHOC,

Pour justifier d'une contrefacon de cette margque, la société STANDARD INDUSTRIE verses
aux débats un constat d'huissier dressé les 12 et 17 novembre 2003 par la 5CF LANDEY

LUCET, huissiers &4 LILLE of portant sur des pages apparaissant sur e site internet de la
société de droit américain MARTIN ENGINEERING, sur les pages "about” et "contact” du
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site et sur une recherche internet avec le nom AIRCHOC sur le moteur de recherche
C00G1LE.,

En droit, I'vsage dune margue sur un sife internet ne censtitue un acte de contrafacen en Franee que si
le site présente un lien, suffizant. substantiel ou sizmfcant avec la France. L'une des conditicns de la
contrefagon est donc la destination du site au public Trangas,

Or, il apparail en 'espéce gue le sile est rédipé enliérement en langue anglaise el n'apparail de ce
simple fait pas desting au public frangais. Les prix des produits ne sont d'ailleurs menfionnés gu'en
dellars of s'adressent done aux consommateurs américains,

La zeule mention sur e site de lexistence du cormespondant francals sans la mwindre relaton avee la
page des acharz en lizne esr insuffizante pour caractérizar la destinatien du site au pulklic frangais faute
de disponihilitg des produits pour un consommateur situé sur e lerrilvire frangais.

En conséquence, 11 sagil d'un site dranger dit "passal et le il gqu'il sic &1¢ modifié par la soile ne
constitue pas une reconnaissance de responsabiling,

l.c site n'étant pas dirigé vers la France, 1l est dés lors inutile de se pronomcer sur les autres points, soit
sut la photographis du réservoir et sur le tablean de concordanee.

Les demandes au titre de la contrefagon de la marque AIRCHOC n® 1 1475 233 scront on
conséquenss rejetécs,

Swr la concurrence delovele

IT comvient de ruppeler gu'en Fabsence de droil exclusil sur les canons 4 wic des demanderesses, e
remplacement de ceux-ci est heite et le seul fait de vendre un produit similaire  celui d'un concorent
n'cet pas constitueit dun fait de concurrence délavale sauf en présence dun risque de contusion
sclenument créé,

En premicr licu, il n'apparait pas séricux de prétendre gque le fait de commerncialiser seulement dens
diameérres de valves alors que Ja gamme de STANDAED IKDUSTEIE comparte 7 canons & air sera
Uil acte de concumence délovale ot parasitaire, cefte circonstance appamaissant plutds de natore &
diminuar la concurrencs,

Cliant aux prix pratiqués, il doic 2tee cappeld que les valves des défenderesses sont pacfaitement
distinctes de celles des demanderesses el pe peuvenl done e considérdes comune se plagant Jdans
leur sillage technelogigue, gu'elles ont done nécessté des recherches et études différentes el done un
eoll de développement et le fait qu' elles soient vendues moins chéres n' est significatif d'ascun
parasitizme,

En second liew, les traductions de fermes des sites internel sont contestéss de part 2t dantre de sole
gu'il m'est pas possible de relenic une version cenaine gui serail de nature & éablir une publicitg
miensongéne de sorte que oot argument serd rejets,

Enfin, le fair de vanter le mérite supéricur de ses produits sans désignation de produits concurrents

reléve dune simple publicité commerciale vantant les médrites du pradoit er ne constitue pas une
publicitg de type compacative dénigrante jetant Iz disceédit sur les produits de

STANDARD INDUSTRIE.
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En conséquence, les demanderesses ne rapportent l'existence daucun fait de concurrence
délovale commis a leur préjudice.

S les demandes reconventionnelles

Les demanderesses succombent sur chacun de lears quatre chefs de demandes et 1] convient
en conséquence de les débouter de 'ensemble de leurs préfentions,

La présente action a causé aux sociétés défenderesses un préjudice distinet de celui
indemnizsable au titre des frais de procédure exposés puisque cette action a &té précédee d'ane
seisic-conirelfagon pratqueés dans des conditions délovales of repose pour partie sur les
allégations mensongéres mettant en cause la probité des défenderesses.

Le préjudice causé sera indemnisé par une somme de 2000000 € 4 tire de dommages intéréts,
somme que les demanderesses verseront aux défenderesses

Les demanderesses supportcront cn outre les dépens et I'éguité conduit & faire applicadon des

dispositions de l'article 700 du novvean Code de procédure civile au profit des détenderesses
dans 1a limate de 15,000 €,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoircment ot ¢n premicr ressort ;

Diéclare nul e brovet frangais n° 91 16469 pour défaut dactivité inventive.

Déboute les sociétés STANDARD INDUSTRIE, FINANCIERE DE GESTION et SCRAP de
I'ensemble de leurs prétentions.

Condamne les socidéiés STANDARD INDUSTRIE, FINANCIERE DE GESTION et SCRAP
a payer aux sociétés MARTIN E C of MARTIN E GmbH la somme de 20,000 € & tire de
dommages intéréts et la somme de 15.000 € in solidum sur le fondement de Varticle 700 du
Nowvean Code de Procédure Civile,

Condamne les sociétés STANDARD INDUSTRIE, FINANCIERE DE GESTION et SCRAP
aux dépens et dit que les dépens seront recouvrés par la SCP VERON et Associés selon les
dispositions de Tarticle 6899 du Code de Procédure Civile,
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