FAITS ET PROCEDURE

La société francaise NOMAI, spécialisée dans lalpcton de disques et de disquettes
de stockage informatique, a relevé appel a joer dixine ordonnance de référé rendue le
20 juin 1997, pour partie en la forme des réf@oés e président du Tribunal de grande
instance de Paris, qui a fait partiellement drok demandes formulées a I'encontre de N
par la société de droit américain IOMEGA CORPORANIO

Ainsi, le premier juge a pris les mesures suivantes

- ordonné la jonction des deux instances en réhéréduites I'une sur le fondement de
l'article L.615-3 du Code de la propriété intelledte (CPI) et I'autre sur celui de l'article
809 du NCPC ;

- rejeté I'exception de nullité de l'assignation ;

- déclaré la société IOMEGA CORPORATION :

. irrecevable a agir en référé-interdiction sufioledement de l'article L.615-3 du CPI ;

. bien fondée a agir sur celui de l'article SONIPC ;

- arejeté la plupart des demandes d'interdicomées sur le trouble manifestement
illicite qui serait causé par la fabrication evénte de la disquette "Super Floppy XHD"
de N, aux droits d'auteur sur le codage des doretdedogiciel d'acces a la disquette
"ZIP" de IOMEGA, en relevant notamment que : "me@tablit que les données
effectivement reproduites sortent du cadre de £sligctement nécessaires a
l'interopérabilité entre systemes informatiques” ;

- mais a cependant interdit a la societé NOMAIla@ifjuer, faire fabriquer, offrir a la
vente, commercialiser ou licencier toute disquegpFoduisant la forme des demi-
coquilles et/ou du volet de fermeture de la disigu&tIP" et ce, sous astreinte de 500 F
par infraction constatée, tout en précisant :

"que cette mesure est suffisante a la cessatidrodble sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner la mise sous séquestre des matéridla@kea la fabrication des disquettes
"Super Floppy" ;

- condamné la société NOMAI a verser a la soc@tdEGA la somme de 9.000 F en
application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'dépens.

Au soutien de son appel a jour fixe, la société NKDkkpose qu'elle ne fabrique pas, a

la différence de IOMEGA, des lecteurs de disquedtates disquettes mais seulement des
disquettes et que, pour que ces disquettes samemdatibles avec les différents lecteurs
du marché, il est impératif qu'elles présentertiadees caractéristiques nécessaires a une
parfaite "compatibilité”, du reste recommandéel@adirectives européennes ; qu'au
surplus, le premier juge aurait d0 retenir destdéfices notables entre la disquette
"Super Floppy XHD" de N et la disquette "ZIP" deMBGA ; elle demande l'infirmation
des mesures prises a son encontre par l'ordoneateceondamnation de la société
IOMEGA a lui payer 40.000 F au titre de l'articl@07du NCPC.

La société de droit américain IOMEGA CORPORATIONjmeée, conclut au débouté et
demande a la Cour de rejeter I'appel principakalice qu'en reproduisant illicitement le
modéle original de la disquette "ZIP", la socié@MAI a porté atteinte aux droits
d'auteur de la société IOMEGA.



Formant appel incident, elle reprend ses demanelgseainiére instance fondées :

- sur l'article L.615-3 du CPI, aux fins de :

. faire interdiction a la société NOMAI, dans lep8rs suivant la signification de I'arrét

a intervenir et sous astreinte de 1.000 F pardtibva, de fabriquer et de commercialiser
des disquettes XHD ou autres reproduisant les hiaigations" des demandes de brevets
européens de la Société IOMEGA, ou, a titre suasalilui ordonner de cautionner 100
millions de francs jusqu'a la décision définitivefand dans les litiges en contrefacon de
brevets ;

. dire que la reproduction par N de la séquenatod@ées originales, du programme
source du logiciel "Oscar 100" et de la forme aov@dg de la disquette ZIP de IOMEGA
sont des atteintes illicites aux droits d'auteutadgocieté IOMEGA ;

- sur l'article 809 du NCPC, aux fins de :

. faire interdiction a la société NOMAI, de faiebfiquer, licencier, annoncer, offrir a la
vente et commercialiser directement ou indirectdrdea disquettes "Super Floppy
XHD" ou autres adaptant la séquence de donnédasalgg et le logiciel "Oscar" de la
disquette ZIP, sous astreinte de 1.000 F par infraconstatée ;

. dire que les arguments relatifs a l'interopérahithvoqués par la société NOMAI
relévent a I'évidence des pouvoirs du juge du fond

. constater les actes manifestes de concurrenogadélcommis par N et ordonner la
mise sous séquestre de tous matériels moules &imeaen provenance des sociétes
PHASEMETRICS, ROVIP, BASF MAGNETICS, THAMES AUTOMADN et
KITANO, destinés a la fabrication des disquettesg& Floppy XHD" ou de toute autre
reproduisant servilement les caractéristiques dislguette ZIP de IOMEGA, sous
astreinte de 100.000 F par infraction constatée ;

. faire interdiction €a N dés la signification d&iét, de se rattacher d'une maniére
indiscrete au (lecteur de) disquette ZIP de IOMEG&®&\s astreinte de 1.000 F par
infraction constatée ;

. ordonner & N de verser aux débats, sous astaeried00 F par jour de retard a compter
de la décision a intervenir, les dessins et doctsngsés par M. B de la société
THAMES AUTOMATION dans sa lettre du 05.12.96, par ADI de N dans sa lettre du
23.01.97 et par M. F dans l'attestation qu'il adpie devant un tribunal allemand ;

Elle demande que la société NOMAI soit condamniéé\gerser :

. 500.000 F de dommages-intéréts pour procédurs\au
. 100.000 F au titre de I'article 700 du NCPC.

DECISION

Considérant qu'un systéme de sauvegarde de doimf@@satiques comprend un lecteur
et une mémoire, amovible ou non ; que la technelagivolué, passant des disques durs



internes aux disques durs amovibles puis aux disggiamovibles ; qu'une mémoire
amovible, telle gu'une disquette, est une fadaifférte a l'utilisateur ;

Considérant qu'il est constant que la société aaée IOMEGA CORPORATION a

mis au point et diffusé sur le marché une disquéfedont la capacité de 100 millions
d'octets correspond a celle de 70 disquettes esugd 3, 5 pouces utilisées dans les
ordinateurs de type IBM PC ; qu'elle justifie parrapport d'un commissaire aux
comptes du Cabinet ARTHUR ANDERSEN du 3 octobre71§%e la mise au point de la
disquette ZIP a nécessité 3 ans de recherchesdévetoppement et 35 millions de
dollars d'investissements ;

Considérant que la société IOMEGA verse aux ddbatsrtificat d'enregistrement de
son logiciel "Oscar 100" au Copyright Office et sesix demandes de brevet européen :
- EP 96908583.6 dont la traduction a été dépos@eRi le 14 mars 1997, qui couvre la
protection contre I'écriture et la lecture des déttes ZIP,

- EP 96905193.7 dont la traduction a été dépos@eRi le 14 mars 1997, qui couvre
l'utilisation d'un (rétro)réflecteur sur la disqugtpour permettre son identification ;

| - SUR L'APPEL PRINCIPAL :

Considérant que la société NOMAI soutient que éssemblances existant entre sa
disquette XHD et la disquette ZIP de IOMEGA sontgpoent fonctionnelles et justifiées
par la nécessité d'assurer la compatibilité daliszgiettes avec le lecteur destiné a les
recevoir ;

Considérant que le contour de la disquette, y canges coins biseautés, de méme que la
position, la forme et les dimensions de I'ouvergtrdes découpes sont a I'évidence
imposeés par la position et la forme de la téteedwke/écriture dans le logement du
lecteur, par la forme du logement du lecteur etgmfonctionnalités caractérisant son
fonctionnement ; qu'il en est de méme pour le vibdetermeture en tble pliée en forme

de "U";

Considérant également que la société NOMAI faibival bon droit qu'elle a pris soin,

sur les éléments non dictés par des nécessitéd tecompatibilité avec le lecteur
"ZIP" ou imposeés par des contraintes purement iqaks, d'apporter des difféerentes
permettant a tout utilisateur de distinguer unguiste N d'une disquette IOMEGA, aussi
bien pour les caractéristiques extérieures des-dequilles de la disquette et que pour
son volet de fermeture ; qu'il en est ainsi du contle la disquette, de la forme en demi-
lune de la partie de préhension, de I'angle desudigs de c6té, du changement de plan
sur I'épaisseur et du faconnage de l'arriere destpuette, ainsi que des picots de guidage
inverseé du volet, du renfort de son bord infériéuwait, de I'accroche de son ressort et de
sa limitation d'ouverture de porte qui sont diffées ;

Considérant que ces €léments d'appréciation nenstiatnent contredits par 'attestation
du 21 aolt 1997 produite par le PDG de N, M Marddvant le Tribunal régional de
Frankelthal en Allemagne dans une instance oppdSAMEGA a N au sujet de la



disquette XHD ; qu'en effet, M. F expose que "Eqdette XHD qui va étre
commercialisée differe d'une copie servile papl@sts suivants qui sont non
fonctionnels” et qu'il énumére 12 points de diffédes dont "les modifications 8 & 12 sont
des différences trés importantes et ont été ajewgar prototypes tres recemment” ;

Considérant qu'il s'ensuit que le premier juge &eslé sur des éléments de similitude
qui s'averent liés aux nécessités techniques danipatibilité entre les différents
matériels du marché ; qu'au surplus, la nouveliguitte XHD comprend maintenant des
éléments originaux qui suffisent, la Cour se plaganmoment ou elle statue, a
caractériser une realisation différente de la diiguet a écarter 'atteinte aux droits
d'auteur de la société IOMEGA ; qu'il convient engéquence d'infirmer la décision
déférée en ce qui concerne les mesures d'intendiptises ;

Il - SUR L'APPEL INCIDENT :
1 - Sur la demande d'interdiction provisoire fondéel'article L.615-3 du CPI :

Considérant que l'article L.614-9 du CPI, relatik @&ffets en France des brevets
européens, enumere limitativement les droits pou&gia exercés a compter de la
publication de la demande de brevet européen pgurai ces droits assurant au
demandeur d'un brevet européen une protectiongwiogj ne figure pas le droit prévu
par l'article L.615-3 du CPI de demander, en lenfodes référés, l'interdiction a titre
provisoire et sous astreinte de la poursuite desargués de contrefacon au la
subordination de cette poursuite a la constitutiergaranties destinées a assurer
l'indemnisation du breveté ;

Considérant que c'est en vain que la société IOMEséque, pour surmonter cette
restriction de l'article L.614-9, l'article 2-1 BeConvention de Paris de 1883 et |'article 3
de I'Accord de Marrakech du 15 avril 1994 qui adeot aux ressortissants des Etats
membres de cette convention les mémes droits atayas qu'aux nationaux ainsi que le
"bénéfice du traitement national” ; qu'en effetiticle L.614-9 du CPI s'applique a tous
les demandeurs de brevet européen, nationaux ouquenl‘article 41-1 de I'Accord de
Marrakech ne peut davantage étre invoqué avec seccee qu'il oblige les Etats
membres a accorder aux ressortissants des auatssiitmbres des "mesures efficaces”,
puisqu'il est constant que l'article L.614-9 ouave demandeurs de brevet européens de
telles mesures, en I'espéce les droits définisaatioles L.613-3 a L.613-7 et aux articles
L.615-4 et L.615-5 du CPI;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est a bon dratlgipremier juge a déclaré la société
IOMEGA irrecevable a agir en référé-interdictiom lufondement de ses deux demandes
de brevet précitées ;

Considérant que la demande subsidiaire de la Sd€IEGA aux fins qu'il soit

ordonné a la société NOMAI de cautionner 100 milliale francs jusqu'a la décision
définitive au fond dans les litiges en contrefagerses brevets, ne saurait étre accueillie
en ce que la constitution d'une telle garantieégatement prévue par l'article L.615-3 du



CPI dont le bénéfice n'est pas accordé par l'artidd14-9 au demandeur d'un brevet
européen non encore obtenu ;

2 - Sur les demandes d'interdiction fondées sticla 809 du NCPC :

Considérant que la société IOMEGA prétend égaleriomater ses demandes
d'interdiction sur le trouble manifestement illicjue lui causerait l'atteinte portée par N
a ses droits d'auteur sur la séquence de donn@esates (piste Z) et sur le logiciel
"Oscar 100" qui sont propres aux disquettes ZIFOIMEGA ;

3 - Sur la nullité soulevée par N :

Considérant que la société NOMAI souléve la nuldiéé saisies-contrefacon effectuées
le 19 mars 1997 dans ses locaux a Vélizy et a Aasisur le fondement de l'article
L.615-5 du CPI, en ce que la condition posée peidle L.614-9 n'était pas satisfaite
faute de publication par I'INPI de la traductionfeancais des revendications ; qu'il est en
effet constant que IOMEGA a seulement fait notifiéd, juste avant les opérations de
saisie-contrefagon, la traduction francaise desnéications comprises dans ses
demandes de brevets européens ;

Mais considérant que la société NOMAI ne conteategvoir disposé de la traduction
francaise ainsi fournie par IOMEGA et ne prouve gad en soit résulté pour elle un
grief ayant compromis ses droits ; qu'il s'ensud ta nullité n'a pas lieu d'étre prononcée

4 - Sur les atteintes a ses droits d'auteur alEgpar IOMEGA :

Considérant que la société NOMAI soutient que isisaes plans du réflecteur
“production release" (accord pour la productiopgrée dans les locaux de N le 19 mars
1997, ne saurait caractériser en elle-méme undectentrefacon de sa part, alors que le
brevet européen était simplement demandé et quadaction francaise des
revendications correspondantes venait seulemednt 8&e communiquée par IOMEGA

; qu'elle pouvait étudier ce procédé en vue dermatt point une disquette compatible
avec le lecteur ZIP d'IOMEGA, déja largement répasar le marché ; que, faute pour
IOMEGA d'avoir déja obtenu un brevet protégeantdseds en France ou en Europe,
elle ne peut prétendre empécher un concurrent tteene® oeuvre des moyens
techniques comparables ;

Considérant que N établit également que le réfleatst dépourvu de nouveauté au
regard de I'état de la technique, en ce qu'ellgapmtésenté, en novembre 1994, des
produits comportant une surface réfléchissantéasiace externe du boitier de la
disquette, capable de réfléchir un rayonnement parise lecteur et pouvant étre détecté
par un capteur optique ;

Considérant encore que N conteste a juste titreypat de la "piste Z" de la disquette
ZIP, que la "séquence originale de données utdiagdes fins d'identification” et que le



logiciel "Oscar 100" de IOMEGA ne peuvent fairoj&t de droits d'auteur protégeables,
en ce gu'ils sont seulement des composantes tfbice entre le lecteur et le support de
stockage de données que N invoque a bon droitrectie du Conseil de I'Union
européenne du 14 mai 1991 concernant la protegtimhque des programmes
d'ordinateur, dont l'article 1.2 dispose que |léeglet les principes qui sont a la base des
interfaces d'un programme d'ordinateur ne sonppaegés par le droit d'auteur ; qu'elle
a donc le droit de reproduire la séquence d'ideatibn, celle-ci étant indispensable a la
réalisation de disquettes compatibles ;

Considérant en outre que N est bien fondée a salpredes dispositions légales en
faveur de l'interopérabilité ; qu'en effet, I'deit..122-6-1-1V du CPI précise que
l'autorisation de I'auteur d'un logiciel n'a pa&sild'étre demandée lorsque la reproduction
du code du logiciel est indispensable pour obtesiinformations nécessaires a
I'interopérabilité d'un logiciel créé de facon ipdédante avec d'autres logiciels ; que
IOMEGA objecte vainement que la disquette XHD né#rai& constituer une création
indépendante au sens de cet article et que lenepauN a une "ingénierie a rebours”
pour parvenir a copier le logiciel "Oscar 100" c#¢ase la contrefacon, des lors que
cette ingénierie "inverse" - que N ne contestegva@ pratiquée - est une nécessité
technigue pour assurer une interopérabilité etlguie porte atteinte a aucun droit
protége de IOMEGA ;

Considérant enfin que si l'article L.122-6-1-1V @®I interdit que les informations
obtenues par "décompilation” d'un logiciel soietiitag¢es pour la mise au point, la
production ou la commercialisation d'un logiciehgaire, cette interdiction vise a
I'évidence les logiciels en tant que tels et nalpesqu'ils ne sont que I'accessoire d'un
élément plus complexe et que la commercialisataitepcomme en |'espéce, sur un
modéle de disquette compatible avec un lecteur ;

Considérant en conséquence qu'il ne s'évince passdééments un trouble
manifestement illicite qui justifierait que soiertdonnées en référé les mesures
d'interdiction ou de séquestre sollicitées ; geesurcroit, IOMEGA conclut elle-méme
gue les arguments relatifs a l'interopérabilitéomyeés par la société NOMAI soulévent
d'importants débats techniques et juridiques évesit a I'évidence des pouvoirs du juge
du fond ;

5 - Sur les actes de concurrence déloyale et @gesitiame

Considérant enfin que les autres actes de conaaridoyale et de parasitisme imputés
a la société NOMAI par la société IOMEGA ne sorg ptablis, des lors que la nouvelle
disquette Super Floppy XHD de N comprend, ainsi guété exposé ci-dessus a propos
de I'appel principal, des différences substansediec la disquette ZIP de IOMEGA,
tandis que subsistent seules les similitudes &éedimensions extérieures des
disquettes, lesquelles sont imposées par la dimemsirs normes du lecteur
spécialement congu par la société IOMEGA ; quaitepbur la disquette "Super Floppy
XHD" d'étre présentée au public par N comme éta00'% compatible ZIP IOMEGA"
ne saurait causer un préjudice manifeste a IOMEIBS gue cette annonce fait



seulement référence, dans l'intérét du consommataurouveau standard que IOMEGA,
avec son lecteur ZIP, a introduit sur le marché ;

Considérant que la société IOMEGA fait égalemefdivgu’il résulte d'études
technigues qu'elle verse aux débats (pieces n&&t 59) et de I'attestation d'un expert
pres des tribunaux allemands, le D Wissner (pieg@)nque I'utilisation de la disquette
"Super Floppy XHD" de N détériore les lecteurs Etiporte ainsi atteinte au
fonctionnement et a la réputation des produitsddPa société IOMEGA ;

Mais considérant que ces rapports ont été dematadgenus par la société IOMEGA
de maniére unilatérale et sans que la société NOplisise faire valoir ses observations
lors des tests et analyses ; qu'il n'y a doncipasie prononcer les interdictions et les
mises sous séquestre demandées par IOMEGA etocgailent de renvoyer les parties a
s'expliquer sur lesdits rapports devant les jugefodd ;

Considérant que, pour les motifs préecédemment @&spdan'y a pas lieu de faire droit a
la demande formée par la société IOMEGA d'ordoanérde verser aux débats certains
dessins et documents ;

Considérant que l'appel formé par la societé NOBIAVérant pertinent, la demande de
dommages-intéréts pour procédure abusive forméka gaiciete IOMEGA doit étre
rejetée ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laiasgracune des parties la charge des frais
exposeés par elle et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette I'exception de nullité soulevée par la&@cNOMAI

Réformant partiellement I'ordonnance entreprise :

Dit n'y avoir lieu d'interdire a la société NOMAg dabriquer, faire fabriquer, offrir a la
vente, commercialiser ou licencier toute disquetpeoduisant la forme des demi-
coquilles et/ou du volet de fermeture de la disigu&tIP" et ce, sous astreinte de 500 F
par infraction constatée ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de I'argecf00 du NCPC ;

Confirme pour le surplus ;

Rejette toutes autres demandes, plus amples oratest;

Condamne la société IOMEGA CORPORATION aux dépengrdmiére instance et
d'appel ; admet M M, avoué, au bénéfice de I'a®@9 du NCPC.



