INNOVATION - PAROLES D'EXPERTS

Réfere-interdiction en matiere de brevets:
quel controle de la validité du titre ?

La loi du 29 octobre 2007 a modifié en profondeur le régime des mesures provisoires d'interdiction en matiere de brevet. Si antérieurement
le juge devait examiner le sérigux de I'action au fond, selon le nouveau texte, la seule vraisemblance de la contrefagon est désormais exigée.
La Cour de cassation vient de préciser que le juge des référés doit prendre en compte les contestations sérieuses sur la validité du titre.
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Michel Abello,
avocat associé

Avant la loi du 29 octobre 2007,
I'ancien article L. 615-3 du Code
de la propriété intellectuelle prévoyait
deux conditions pour la demande d’in-
terdiction : 'action au fond devait (i)
apparaitre sérieuse et (ii) avoir été enga-
gée dans un bref délai a compter de la
connaissance des faits de contrefacon
par le breveté. La loi
du 29 octobre 2007 de
lutte contre la contre-
facon a modifié le
régime de la demande
d’interdiction en indi-
quant que « la juridic-
tion ne peut ordonner
les mesures demandées
que si les éléments de
preuve, raisonnable-
ment accessibles au
demandeur, rendent vraisemblable qu’il
est porté atteinte a ses droits ou qu'une
telle atteinte est imminente ».

Le changement opéré
par la loi du 29 octobre 2007

Suite a cette modification, linterpré-
tation du texte a fait I'objet d’'un débat
parmi les commentateurs. D’un coté,
pour certains, la nouvelle rédaction du
texte correspondait a un allegement du

« IL EST DISPROPORTIONNE
D’ACCORDER UNE
INTERDICTION PROVISOIRE
SANS EXAMEN DES GRIEFS
DE NULLITE »

Jérome Tassi,
avocat

controle du juge des référés qui n‘aurait
plus désormais a évaluer que la vraisem-
blance de la contrefacon, a 'exclusion de
la vraisemblance de la validité du titre.
Une telle interprétation littérale renforce
considérablement les droits du breve-
té qui pourrait obtenir une interdiction
provisoire sur le fondement d’'un brevet
a la validité incertaine.
En Belgique, la Cour
de cassation a adopté
cette these en admet-
tant la validité dune
interdiction provisoire
prononcée sur la base
de la partie belge d’'un
brevet européen, alors
méme que ce brevet
a €té révoqué, en op-
position, par I'Office
européen des brevets. La Cour a relevé
quil y avait un recours pendant devant
la Chambre de recours et que cet appel
était suspensif’.

La these de la « nullité manifeste »

Le juge des référés du tribunal de grande
instance de Lyon a été, a notre connais-
sance, le premier a appliquer ce texte. 1l
a jugé que « sauf hypothese de nullité ma-
nifeste du titre invoqué, le juge des référés
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doit se borner a vérifier, outre la qualité a
agir du demandeur, Uexistence ou l'immi-
nence d’une atteinte aux droits qui lui sont
conférés par le titre »*. En I'espece, le juge
a refusé d’examiner les griefs de nullité
au motif que le brevet avait été délivré
par 'Inpi qui exerce un controle de vali-
dité a minima.

La cour dappel de Paris a suivi cette
position en jugeant que « cette loi a seu-
lement subordonné les mesures de Uarticle
L. 615-3 au caractere vraisemblable de I'at-
teinte aux droits protégés et non a la vrai-
semblance de la validité du brevet dont ils
sont issus; que, devant le juge des référés,
juge de lévidence, seule la nullité manifeste
du titre peut rendre non vraisemblable l'at-
teinte imminente a ces droits »°. S'agissant
en lespece d’'un brevet dans le domaine
pharmaceutique, la cour d’appel a ajouté
que « sauf a s’ériger en homme de science »,
elle pouvait difficilement examiner les
griefs de défaut d’activité inventive op-
posés par le défendeur. Cette méme jus-
tification a conduit la cour, dans d’autres
affaires, a ne pas étudier les griefs d’in-
suffisance de description ou d’extension
de l'objet de la demande par rapport a la
demande initiale®.

La position arrétée par ces décisions
est tres favorable au breveté, puisqu’il
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e Le contréle de la validité du brevet par le juge est une question essentielle pour les mesures provisoires.
Si le juge n’examine pas les contestations sur la validité du titre, une interdiction pourrait étre prononcée
sur la base d’un brevet a la validité douteuse.

e Lajurisprudence était partagée entre un controle de la validité limité a la nullité manifeste du brevet
et un examen du sérieux des moyens de nullité soulevés par la personne poursuivie.

e La Cour de cassation vient de prendre position en faveur de la seconde thése, conformément

au principe de proportionnalité.

semble que seul un défaut manifeste de
nouveauté pouvait étre pris en compte.
La position du breveté est encore ren-
forcée par le fait que les mesures d'in-
terdiction sont souvent sollicitées dans le
cadre de proces contre des médicaments
génériques ou lorsque le contenu de bre-
vets a été intégré dans des standards. Or,
dans ces hypotheses, la contrefacon est
difficilement contestable de sorte que le
défendeur se trouve souvent démuni s’il
ne peut pas contester la validité du bre-
vet qui lui est opposé.

La thése de Ia « contestation
sérieuse »

D’un autre coté, il a été soutenu que la loi
du 29 octobre 2007 constitue la trans-
position de la directive communautaire
n°2004/48 du 29 avril 2004 relative au
respect des droits de propriété intellec-
tuelle. Or, selon le point 22 de I'exposé
des motifs de la directive, « il est égale-
ment indispensable de prévoir des mesures
provisoires permettant de faire cesser im-
médiatement Datteinte sans attendre une
décision au fond dans le respect des droits
de la défense, en veillant a la proportion-
nalité des mesures provisoires en fonction

CONDITIONS DES MESURES D’INTERDICTIONS

des spécificités de chaque cas d’espece ».
En interprétant le texte francais a 'aune
des buts de la directive, il pouvait pa-
raitre disproportionné et contraire aux
droits de la défense d’accorder une in-
terdiction provisoire sans examen du
sérieux des griefs de nullité soulevés par
le défendeur.

Certains juges ont donc maintenu une
exigence d’examen du sérieux des griefs
de nullité. La cour d’appel de Paris a ain-
si posé comme principe dans un arrét
du 23 mai 2013 que « le juge des référés
doit statuer sur les contestations sérieuses
qui sont élevées devant lui pour s’opposer
aux mesures demandées et ces contestations
peuvent porter sur la validité du titre ; qu’il
lui appartient d’apprécier le caractere sé-
rieux ou non de la contestation qui prive
alors la contrefacon alléguée de tout carac-
tere évident »’.

Le débat tranché
par la Cour de cassation

Le désaccord entre les différentes ju-
ridictions a heureusement fait I'objet
d'une clarification récente par la Cour
de cassation. La Cour était saisie d'un
pourvoi contre un arrét ayant déci-

Avant la loi du 29 octobre 2007

Depuis la loi du 29 octobre 2007

1) Caractére sérieux de I'action au fond

2) Action au fond engagée a bref délai aprés
la connaissance des faits de contrefagon

Caractere vraisemblable de I'atteinte aux droits
(incluant 'examen du sérieux des moyens

de nullité du brevet depuis I'arrét de cassation
du 21 octobre 2014)

COLLECTION GUIDE-ANNUAIRE 2015 | DECIDEURS : STRATEGIE FINANCE DROIT 5

dé que « seule la nullité manifeste du
titre peut rendre non vraisemblable
latteinte imminente a ces droits ».
Dans son arrét du 21 octobre 2014, la
Cour approuve les motifs du jugement
adoptés par l'arrét d’appel en précisant
« qu’en Détat de ces constatations et ap-
préciations, faisant ressortir que le brevet
EP 532 ne se heurtait, a ce stade, a au-
cune cause sérieuse d’annulation et que
les sociétés Institut FirRundfunktechnik,
Audio MPEG et SISVEL justifiaient de la
contrefacon vraisemblable de ce brevet »°.
En d’autres termes, la Cour de cassation
confirme l'arrét, mais rejette la these de
la nullité manifeste en prenant position
en faveur d'un controle par le juge des
référés du sérieux des moyens d’annu-
lation. Nous pouvons espérer que cet
arrét mette un terme aux fluctuations
jurisprudentielles sur cette question es-
sentielle pour les titulaires de droit et
les praticiens.

Cette solution rendue en matiere de
brevets a vocation a s'appliquer a for-
tiori a tous les autres droits de proprié-
té intellectuelle, 'examen de la validi-
té d’une marque ou d’'un modele étant
moins complexe que celui d’un brevet.
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