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CHRONIQUE DE DROIT DE L'ARBITRAGE N° 3

Par le Master Arbitrage et commerce international
de U'Université de Versailles-Saint-Quentin

Sous la direction de Thomas Clay, directeur du Master
et doyen de la faculté de droit et de science politique de
Versailles-Saint-Quentin

PLAN :

I. Une entaille dans le principe d'inarbitrabilité de la validité des brevets, par
Valérie-Laure Benabou

Il. Obligation pour le demandeur a l'arbitrage de concentrer ses demandes et ses
moyens, par Julien Maire du Poset

Ill. Portée du devoir d'indépendance et d’impartialité de l'arbitre, par Marc Henry

IV. Emergence d'un principe d'évaluation en équité du préjudice par l'arbitre ayant
la mission de statuer en droit, par Anne-Lyse Roy

V. La confirmation du controle distant de l'ordre public par le juge du recours, par
Pierre Duprey

VI. L'exequatur d'une sentence arbitrale attaquée au lieu du siege de larbitrage,
dont le droit est soumis au Traité OHADA, par Stephan Adell

I. UNE ENTAILLE DANS LE PRINCIPE D’INARBITRABILITE DE LA VALIDITE
DES BREVETS

CA Paris, 28 février 2008 : Société Liv Hidravlika (RG n°® 05/10577)

Considérant que la question de la validité du brevet débattue de
maniére incidente a l'occasion d’un litige de nature contractuelle
peut, ainsi que le reléve Uarbitre, lui étre soumise, Uinvalidité
éventuellement constatée n’ayant, pas plus que s’il s’agissait de la
décision d’un juge, d’autorité de la chose jugée car elle ne figure
pas au dispositif, qu'elle n’a d’effet qu’a U'égard des parties, de
méme d’ailleurs qu’une décision en faveur de la validité, les tiers
pouvant toujours demander la nullité du brevet pour les mémes
causes.

MOTS-CLES

Arbitrabilité. Brevet. Nullité. Appréciation incidente. Effet inter partes. Absence
d’autorité de la chose jugée.

La Cour:
C.)

La société slovene Liv Hidravlika a introduit
le 11 mai 2005 un recours en annulation a
I'encontre d’une sentence arbitrale n® 12694/
ACS/FM rendue le 23 mars 2005 sous les aus-
pices de la Chambre de commerce interna-
tionale (CCD par M. Hausmaninger, arbitre

unique, qui statuant sur la base de la clause
compromissoire d'un contrat de distribution
(«contrat de commercialisation ») et d’'un
contrat de licence de brevet (« contrat de spé-
cialisation ») conclu avec la société francaise
Diebolt, a jugé que :

«I. 1. Les demandes de la partie deman-
deresse (et défenderesse reconventionnelle)
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Liv de condamner Diebolt a payer a la par-
tie demanderesse (et défenderesse recon-
ventionnelle) Liv :

a) la somme de 833.783,10 € et intéréts 1é-
gaux de 3,29 % pour 2003 (27.431,46 €), de
2,27 % pour 2004 (18.926,.87 €) et de 2,05 %
pour 2005 (3.839,97 € jusqu’au 23 mars 2005)
et,

b) la somme de 136.372,56 € et intéréts lé-
gaux de 3,29 % pour 2003 (4.486,66 €), de
2,27 % pour 2004 (3.095,66 €) et de 2,05 %
pour 2005 (628,06 € jusquau 23 mars 2005),

sont justifiées.

2. La demande de paiement de la partie
demanderesse (et défenderesse reconven-
tionnelle) Liv de 78.022 € est rejetée.

II. 1. Les demandes de la partie défenderesse
(et demanderesse reconventionnelle) Die-
bolt de condamner Liv a payer a la partie
défenderesse et demanderesse reconven-
tionnelle Diebolt.

a) 462.952,72 € en paiement des factures
(dont 300.000 € en commissions pour vio-
lation d’exclusivité, 120.000 € en commis-
sions pour utilisation du brevet EP 0619265
B1 et 42.952,72 € en matériel délivré) et in-
téréts de 4,26 % pour 2003, 2004 et jusqu’au
23 mars 2005 (48.874,23 €) ;

b) 1.042.474 € au titre de commissions pour
violations d’exclusivité en 2003 et 2004 ;

©)40.000 € au titre de commissions pour I'uti-
lisation du brevet EP 0619265 B1 en 2003,

sont justifiées.

2. La demande de la partie défenderesse (et
demanderesse reconventionnelle) Diebolt de
faire interdiction a Liv, sous astreinte, d’uti-
liser le brevet EP 0619265 B1 sans autorisa-
tion préalable de Diebolt est justifiée.

3. Les demandes de paiement de la partie
défenderesse (et demanderesse reconven-
tionnelle) Diebolt concernant le paiement
de:

a) 282.127,41 € en paiement des factures
(dont 180.000 € en commissions pour utili-
sation du brevet EP 0619265 et 102.127,41 €
en autres créances) ;

b) 1.042.474 € au titre de commissions pour
violation d’exclusivité en 2005 et 20006 ;

©) 1.000.000 € en réparation de préjudice subi

a cause des violations d’exclusivité en 2003
et 2004 ;
d) 60.000 € au titre de commissions pour

l'utilisation du brevet EP 0619265 Bl en
2003 ;

e) 100.000 € au titre de dommages-intéréts
a cause de l'utilisation du brevet 0619265
B1 en 2003 ;

£) 80.000 € au titre de compensation des frais
subis par Diebolt pour la constitution d'une
documentation ;

sont rejetées.
4. La demande de la partie défenderesse (et
demanderesse reconventionnelle) Diebolt

concernant I'implication conjointe et soli-
daire de Liv Pstojna d.d. est rejetée.

III. 1. Les demandes justifiées de Liv sont
compensées avec les demandes justifiées de
Diebolt le 18 mars 2005.
2. Liv est condamnée a payer a Diebolt la
somme de 560.736,61 €.

3. Le Tribunal fait interdiction a la partie
demanderesse (et défenderesse reconven-
tionnelle) Liv, sous astreinte de 2.000 €, par
violation, d'utiliser le brevet EP 0619265 B1
pendant la validit¢ du contrat de spécia-
lisation sans autorisation préalable de Die-
bolt.

IV. Décisions sur les cotts d’arbitrage :

1. Diebolt est condamnée a payer a Liv une
somme de 21.130,52 € (frais de Liv) et de
USD 4.792,77 (frais de la CCD).

2. Les couts de l'expertise sont partagés a
parts égales entre Diebolt et Liv. La CCI rem-
boursera a Liv et a Diebolt le reliquat des
avances faites par les parties, a hauteur de
respectivement 394,87 € .

La société Liv Hidravlika souléve trois
moyens d’annulation, la nullité de la conven-
tion d’arbitrage (CPC, art. 1502-1), le non-
respect du principe de la contradiction (CPC,
art. 1502-4), la contrariété de la reconnais-
sance ou de lexécution de la sentence a
l'ordre public international (CPC, art. 1052-
59). Elle conclut a la condamnation de la
société Diebolt aux dépens.

La société Diebolt conclut au rejet du re-
cours en annulation, a la condamnation de
la société Liv Hidravlika a lui verser une
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somme de 30.000 € au titre de l'article 700
du Code de procédure civile et a supporter
les dépens.

Laffaire initialement appelée pour plaider
le 2 novembre 20006, a été renvoyée A la mise
en état en raison d’'une procédure de re-
dressement judiciaire ouverte en Slovénie
concernant la société Liv Hidravlika, la-
quelle s'étant avérée étre une procédure de
concordat amiable, aucun organe de cette
procédure ne devait étre mise en cause.

Sur ce, la Cour :

Sur les moyens d’annulation pour nullité
de la convention d’arbitrage et contra-
riété de l'exécution de la sentence a l'or-
dre public international (article 1502-1°
et 5° du Code de procédure civile) :

La société Liv Hidravlika rappelle qu'elle a
soulevé I'incompétence de l'arbitre pour sta-
tuer en matiere de brevets mais que celui-ci
n'en a pas tenu compte, or l'attribution du
brevet et sa validité intéressent les tiers et
aucune convention d’arbitrage ne pourrait
donner a des arbitres le pouvoir de se pro-
noncer sur ces questions qui relevent de la
compétence des juridictions étatiques.

Considérant que la société Liv Hidravlika a
soulevé l'incompétence du tribunal arbitral
pour statuer en matiére de brevets en ré-
ponse a la demande de la société Diebolt
de réparer le pré&judice subi du fait de I'uti-
lisation non autorisée de ses brevets par la
société Liv Hidravlika en violation du contrat
de spécialisation ;

Que larbitre a rejeté I'exception d'incom-
pétence au motif notamment que «méme
un litige concernant la validité d'un brevet
ou d’'une marque peut étre résolu par arbi-
trage, en acceptant la limite de la juridiction
de l'arbitre, a savoir qu'une telle résolution
n’a d’effet quentre les parties de l'arbitrage »
(sentence, point 6.9.1) ;

Considérant qu'il est constant que les litiges
portant sur des contrats relatifs a I'exploita-
tion des brevets, comme le contrat de
spécialisation entre les sociétés Diebolt et
Liv Hidravlika, qu’il s’agisse d’interprétation
ou d’exécution du contrat, sont arbitrables ;
Quau surplus, la question de la validité du
brevet débattue de maniere incidente a I'oc-
casion d'un litige de nature contractuelle
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peut, ainsi que le reléve l'arbitre, lui étre sou-
mise, linvalidité éventuellement constatée
n'ayant, pas plus que s'il s'agissait de la dé-
cision d’un juge, d’autorité de la chose ju-
gée car elle ne figure notamment pas au
dispositif, qu’elle n’a d’effet qu'a I'égard des
parties, de méme d’ailleurs qu'une décision
en faveur de la validité, les tiers pouvant
toujours demander la nullité du brevet pour
les mémes causes ;

Que les deux premiers moyens d’annula-
tion ne sont pas fondés ;

Sur le moyen d’annulation pour non-
respect du principe de la contradiction
(article 1502-4° du Code de procédure ci-
vile) :

La société Liv Hidravlika insiste sur le né-
cessaire respect du principe du contradic-
toire qui fait partie intégrante de 'ordre pu-
blic procédural et soutient que les pieces
qui lui avaient été demandées par l'arbitre
concernant la liste des produits vendus en
exécution du contrat de commercialisation
ont été produites sans étre prises en compte
pour autant et que de ce fait, le débat contra-
dictoire a propos de ces pieces susceptibles
drétablir le préjudice de la société Diebolt,
n’a pas eu lieu.

La société Liv Hidravlika ajoute que l'arbitre
s'est fondé sur une méthode d’évaluation
du préjudice proposée par la société Diebolt
sans inviter au préalable les parties a faire
valoir leurs observations sur cette méthode
et sur les résultats auxquels elle conduit.
La société Liv Hidravlika dit encore que son
mémoire en réplique déposé le 27 décem-
bre 2004 a été exclu des débats alors quelle
avait sollicité une extension de délais et
quelle na pas disposé d’'un délai raisonna-
ble pour faire valoir ses observations, d’au-
tant que le droit francais de l'arbitrage in-
ternational n’enferme la procédure arbitrale
dans aucun délai impératif.

Considérant que la société Liv Hidravlika n'éta-
blit aucune violation du contradictoire en af-
firmant simplement, contrairement aux énon-
ciations de la sentence selon lesquelles elle
n’a en réalité rien produit en dépit des injonc-
tions de larticle (p. 35, 42, 55 et 65 de la sen-
tence), que les pieces qu’elle dit avoir versées
n‘ont pas été soumises a un débat avec son
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(1) Cf. déja : JCP E 2008. 1325, note Ch. Caron ; JCP G
2008. 1. 164, § 6, obs. J. Béguin, et D. 2008. 1325, note
R. Meese (sur une autre question).

(2] Cf. notamment : F. Perret, L arbitrabilité des
contentieux en matiere de brevet d'invention, in Liber
amicorum Claude Reymond, Autour de ['arbitrage,
Litec, 2004, p. 229.

(3] V. pour une opinion hostile & cette compétence,

G. Bonet et Ch. Jarrosson, L arbitrabilité des litiges de
propriété industrielle en droit francais, in Arbitrage et
propriété intellectuelle, Litec, IRPI, 1994, p. 61. Contra
X. de Mello, L'expérience des arbitres ou l'espérance
des arbitres, in Arbitrage et propriété intellectuelle,
préc. p. 93, ou encore la position belge.

6 - Petites affiches - 3 OCTOBRE 2008 - N° 199

adversaire ; que les énonciations de la sen-
tence relatives au déroulement de la procé-
dure font d’ailleurs foi, comme pour toute dé-
cision de justice, jusqu’a inscription de faux ;

Considérant au demeurant que la regle de
I'estoppel empéche la recourante de plaider
devant le juge de I'annulation ne pas avoir
été invitée a faire des observations sur la
méthode d’évaluation du préjudice propo-
sée par la société Diebolt alors qu'elle n'a
pas soulevé quand cela lui était possible dans
l'arbitrage lirrégularité qu’elle dénonce
aujourd’hui, qu'en tout état de cause, la so-
ciété Liv Hidravlika est dans l'incapacité de
démontrer que l'arbitre n’ait pas pris sa dé-
cision au vu des éléments de fait et de droit
dont les parties avaient été amenées a dé-
battre, si elle 'avait voulu tout au moins ;

Considérant qu’est tout aussi irrecevable I'al-
légation de la recourante selon laquelle il y
aurait également violation du principe du
contradictoire en raison de la non prise en
compte de l'arbitre d'une demande qu’elle
aurait faite d’extension de délai pour
conclure, mais dont nulle preuve n’a pu étre
rapportée, l'arbitre unique ayant au contraire
affirmé que cela n’avait jamais été le cas,
que le refus de celui-ci d’accueillir des com-
mentaires de la société Liv Hidravlika apres
les délais fixés et dans des conditions arré-
tées et connues des parties, n'est pas criti-
quable, la société Liv Hidravlika, en I'ab-
sence de toute démonstration concréte d'une
violation des droits de la défense, ne pou-

vant prétendre a des délais indéfiniment al-
longés pour conclure au prétexte qu'il n’y a
pas de limite dans le temps a la procédure
arbitrale en droit international francais de
larbitrage ; qu'il ne fait aucun doute que l'ar-
bitre doit statuer dans des délais raisonna-
bles ;

Que le troisitme moyen d’annulation est
également rejeté, aucun des arguments de
la société Liv Hidravlika au titre du non-
respect du principe du contradictoire ne
pouvant étre par ailleurs retenus en raison
de leur inexistence pour justifier une viola-
tion de l'ordre public international de pro-
cédure ;

Que le recours est rejeté ;

Sur les dépens et 'article 700 du Code de
procédure civile :

Considérant que la société Liv Hidravlika
supporte les dépens et verse une somme

de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code
de procédure civile a la société Diebolt ;

Par ces motifs :

Rejette le recours en annulation a 'encontre
de la sentence CCI 12694/ACS/FM ;

Condamne la société Liv Hidravlika a payer
la somme de 30.000 € a la société Diebolt
sur le fondement de larticle 700 du Code
de procédure civile ;

C.)

La Cour d’appel de Paris, par une
décision habile et partiellement

NOTE

novatrice, s’est prononcée sur la

délicate question de larbitrabilité

de la validité du brevet, cherchant 4 don-

ner pleine efficacité a I'instance arbitrale
s

ayant a en connaitre, indirectement, a
Ioccasion d’un contentieux contractuel
(D).

Il était reproché au licencié d’'un contrat
de spécialisation d’avoir exploité une in-
vention au-dela des stipulations contrac-
tuelles. Ce dernier contestait ce grief, ex-
cipant notamment de la nullité du brevet.
Le Tribunal arbitral saisi au principal du

probléeme de l'inexécution contractuelle
se trouvait, par conséquent, confronté i
la nécessité de statuer sur la validité du
brevet litigieux. Or le débat fait rage de-
puis longtemps sur I'étendue de la com-
pétence arbitrale sur ces questions (2). Si
larbitrabilité des contrats relatifs au bre-
vet ne pose pas de difficulté, la doctrine
et la jurisprudence sont divisées sur la
possibilité pour I'arbitre de se prononcer
sur la validité comme sur la nullité d’'un
brevet, en raison d’une contrariété de la
décision a lordre public (3).

En dépit de cet arriere-plan dubitatif, le
Tribunal arbitral avait retenu sa compé-
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tence pour le tout, inspiré sans
doute par le célebre arrét Labinal
selon lequel que « ’arbitre appré-

NOTE

cie sa propre compétence quant a
Parbitrabilité du litige au regard de l'or-
dre public » (4). Il avait donc estimé que
« méme un litige concernant la validité
d’un brevet ou d’une marque peut étre
résolu par arbitrage, en acceptant la li-
mite de la juridiction de 'arbitre, a savoir
qu’une telle résolution n’a d’effet qu’en-
tre les parties de I'arbitrage ». La sentence
ayant fait 'objet d’un recours en annu-
lation fondé sur larticle 1502 du Code
de procédure civile, la Cour d’appel rejeta
le recours en procédant A un tres subtil
distinguo.

Elle considére tout d’abord, classique-
ment, que le litige contractuel soumis a
Parbitre relevait bien de sa compétence ;
qu’il est « constant que les litiges portant
sur des contrats relatifs a I'exploitation
des brevets, qu’il s’agisse d’interprétation
ou d’exécution du contrat, sont arbitra-
bles ».

Elle se montre ensuite plus audacieuse
sur le second point puisqu’elle estime que
arbitre peut connaitre de «la question
de la validité du brevet débattue de ma-
ni¢re incidente a I'occasion un litige de
nature contractuelle » et que la décision y
afférente n’est pas contraire a l'ordre pu-
blic au double motif que «l'invalidité
éventuellement constatée n’a pas I'auto-
rité de la chose jugée dans la mesure o
elle ne figure pas au dispositif et qu’elle
n’a d’effet qu'a I'égard des parties ». L’ar-
rét porte une encoche, voire une entaille,
au principe d’inarbitrabilité de la validité
des brevets en acceptant que larbitre se
prononce, méme de facon incidente, sur
cette question. Mais il le fait de maniére
prudente. Bien que soucieuse de proposer
une solution opératoire, en évitant le dé-

2

tour du sursis & statuer devant le juge
judiciaire, la Cour d’appel cantonne les
effets de 'appréciation arbitrale du brevet
au seul litige entre les parties, c’est-a-dire
a ce qui est strictement nécessaire pour
vider le contentieux contractuel.

A premiere vue, la Cour écarte ainsi toute
ambition de conférer a la décision une
portée erga omnes, et évite de s’aventurer
sur le terrain glissant du prononcé de la
nullité d’un titre délivré par une autorité
publique. Il s’agit en réalité, pour P'arbi-
tre de constater I'inopposabilité ou en-
core linefficacité du brevet entre les par-
ties au litige. La solution n’est pas sans
rappeler le recours connu du contentieux
administratif et communautaire de I'ex-
ception d’illégalité : 'arbitre constate ici
une nullité « par voie d’exception ». Les
tiers, non liés par la sentence, peuvent
donc continuer a traiter le brevet comme
valide ou au contraire demander sa nul-
lité en justice. L’ordre public est sauf.

Toutefois, il est loisible de s’interroger
sur le sens de la réserve émise par la Cour
d’appel lorsqu’elle prend soin de rappeler
que 'appréciation de la validité du brevet
ne figure pas au dispositif et qu’elle n’est,
par conséquent, pas revétue de l'autorité
de la chose jugée. Si une interprétation a
contrario devait prospérer et qu’elle confé-
rait une telle autorité au dispositif d’une
sentence, devrait-on pour autant en dé-
duire qu’une nullité ainsi prononcée aurait
un effet erga omnes, y compris pour 'Inpi ?
Ne serait-ce pas alors excéder a la fois le
périmetre de lordre public et celui de
Parbitrage ?

Valérie-Laure BENABOU

Agrégée des Facultés de droit
Professeur i I'Université de Versailles Saint-Quentin
Directrice du laboratoire Dante

(4] CA Paris, 19 mai 1993, RTD com. 1993. 494, obs.
J.-Cl. Dubarry et E. Loquin ; Rev. arb. 1993. 645, note
Ch. Jarrosson ; Clunet 1993. 957, note L. Idot ; Europe
1993. 299, et 300, obs. L. Idot ; Contrats, conc., consom.
1993. 136, note L. Vogel ; LPA 1995, n° 26, p. 7, note

S. Rottman.
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