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4 Le réglement (UE) n° 542/2014 modifiant
le réglement Bruxelles I (refonte) concernant
les régles applicables a la juridiction unifiée

du brevet et 4 la Cour de justice Benelux*

Pierre VERON

avocat & la cour, président d'honneur,
European Patent Lawyers Association (EPLAW),
membre du comité de rédaction du réglement de procédure
et du groupe d'experts du Comité préparasoire de la juridiction unifiée du brevet

Résumé

Le riglement (UE) n°542/2014 du 15 mai 2014 « portant modification du
réglement (UE) n® 1215/2012 en ce qui concerne les régles & appliquer relatives & la
juridiction unifie du brevet et & la Cour de justice Benelux » ajuste le réglement
Brusxelles I (refonte) en vue de U'entrée en vigueur de /Accord relatif & une juridiction
unifiée du brevet signé le 19 fvrier 2013 et de l'expansion des pouvoirs conférés & la Cour
de justice Benelux. Il adapte ce réglement & la nouvelle variésé juridique que constituent
ces« juridictions communes & plusieurs Etats membres ». Il institue également des régles
donnant compétence & ces nouvelles juridictions vis-2-vis de défendeurs domiciliés hors de
I’Union européenne. Enfin, il crée dans le réglement « Bruxelles I (refonte) », au profitde
La juridiction unifiée du brevet une compétence extraterritoriale entierement nouvelle qui
mérite attention.

Summary

Regulation (EU) n°542/2014 of 15 May 2014 « amending Regulation (EU)
n° 1215/2012 as regards the rules to be applied with respect to the Unified Patent Court
and the Benelux Court of Justice » brings changes to the Brussels I Regulation (recast) to
face the prospect of the entry into force of the Unified Patent Court Agreement signed on
19 February 2013 and the larger powers given to the Benelux Court of Justice. It adapts
this Regulation to a new legal variety : « courts common to several Member States ». [t
also creates rules giving jurisdiction to the new court vis-3-vis defendants domiciled
outside the European Union for acts of infringement committed within the European
Union. Finally it creates in the Brussels I Regulation an entirely new long-arm
jurisdiction that deserves attention.

*  Une version en langue anglaise de cet article a été publiée dans I European Intellectual Property Review
(EIPR, vol. 37, Issue 9, 2015, p. 588). L'auteur remercic le professeur Héléne Gaudemet-Tallon et le
professeur Winfried Tilmann pour leur contribution 2 la rédaction de cet article.
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Le reglement (UE) n® 542/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014
« portant modification du réglement (UE) n° 1215/2012 en ce qui concerne les
régles 2 appliquer relatives 4 la juridiction unifiée du brevet et 2 la Cour de justice
Benelux » ' n’a pas,  ce jour, bénéficié d’une trés grande attention.

Certains ne voient en ce texte qu'un simple ajustement technique du
réglement (UE) n° 1215/2012, dit « Bruxelles I (refonte) » 2, nécessaire en vue
de I'entrée en vigueur de I’Accord relatif a une juridiction unifiée du brevet signé
le 19 février 20133 (ci-apres « '’Accord JUB ») : en effet, I'article 89 de ’Accord
prévoit qu'il n’entrera pas en vigueur avant les modifications du réglement
Bruxelles I (refonte) portant sur les liens entre ce dernier et ’Accord.

Toutefois, le réglement (UE) n° 542/2014 ne se limite pas 4 la modification
formelle résultant de la création d’un article 71 bis introduisant la notion de
juridiction commune 2 plusieurs Etats membres dans le réglement Bruxelles I
(refonte).

Au-del3, le nouvel article 71 ter (2) du réglement Bruxelles I (refonte) étend,
pour déterminer la compétence internationale d’une juridiction commune 3
plusieurs Etats membres 3 'égard des défendeurs domiciliés sur le territoire d’un
Etat tiers, les régles de compétence édictées par le réglement, mais sans
considération du domicile du défendeur

Mais le texte va encore plus loin : il crée au sein du réglement Bruxelles I une
véritable compétence extraterritoriale, une long-arm jurisdiction®, disent les
anglophones, qui mérite une attention particuliere.

Clest le résultat du dispositif institué par le nouvel article 71 ter (3) inséré dans
le réglement Bruxelles I (refonte) par le réglement (UE) n® 542/2014 du 15 mai
2014, qui donne, sous certaines conditions, compétence 2 la nouvelle juridiction
pour connaitre des actes de contrefagon d’un brevet européen commis sur le
territoire des Etats signataires de la Convention sur le brevet européen > qui ne
sont pas membres de I'Union européenne (actuellement I’Albanie, la Bosnie,
I'ancienne République yougoslave de Macédoine, I'Islande, Monaco, le Monté-
négro, la Norvége, la Serbie, la Suisse, la Turquie).

Néanmoins, la Convention de Lugano de 2007 vient limiter cette compétence
en I'empéchant de s’étendre aux défendeurs domiciliés en Islande, en Norvege

1. PE et Cons. UE, régl. (UE) n° 542/2014, 15 mai 2014 : JOUE n° L 163, 29 mai 2014, p. 1.

2. PE et Cons. UE, rigl. (UE) n° 1215/2012, 12 déc. 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matidre civile et commerciale (refonte) : JOUE n° L 351,
20 dée. 2012, p. 1.

3. Accord relatif & une juridiction unifiée du breves, 19 févr. 2013 : JOUE n° C 175, 20 juin 2013, £ 1
Aux termes de son article 89, I'’Accord entrera en vigueur lorsqu'il aura éié ratifi€ par 13 des 25 Erats
contractants comprenant Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

4. Long-arm jurisdiction refers to the ability of local courts to exercise jurisdicrion over foreign defendants
(« foreign » meaning out of jurisdiction, whether a state, province, or nation), whether on a statutory basis
or through a court’s inherent jurisdiction (depending on the jurisdiction). This jurisdiction permits a court
10 hear a case against a defendant and enter 2 binding judgment against a defendant residing ousside the
concerned jurisdiction (hsp:/len.wikipedia.orglwiki/Long_arm_jurisdiction resrieved, 13 nov. 2014).

5. Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brever européen) signée le
5 octobre 1973 3 Munich, telle que révisée par I'acte portant révision de article 63 de la CBE du
17 décembre 1991 et I'acte portant révision de la CBE du 29 novembre 2000.
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ou en Suisse (la compétence extraterritoriale est susceptible de s’exercer pour la
contrefagon d’un brevet européen commise dans ces trois Etats uniquement
contre des défendeurs qui n’y sont pas domiciliés).

La carte suivante présente, pour chaque pays de I'Europe géographique, les
regles de compétence résultant de ce réglement :

Compétence extraterritoriale de la Juridiction unifiée du brevet

lt CBE + NON-UE + NON-JUB

iz CBE + NON-UE + NON-JUB
+ CONVENTION LUGANO 2007

PR TN
I g’_alugl+_1|np-apl

Monaco

Bosnie
Juridiction unifiée du brevet
par Particle 71 ter § 3 du 4 i & Montenegro
réglement Bruxelles T tel - d (s Serbie
‘i & par le & B 3 ¥ 3
réglement 542/2014 36N 2 L " o Albanie
du 15 mal 2014 : O SR ARYM

Turquie

signataires de I'Accard JUB)
(AL, BA, MC, ME, MK, RS, TR)

signataires de
Ia convention de

Une présentation de l'objet du réglement n®542/2014 (1), précédera
I'examen du mécanisme de compétence extraterritoriale qu'il institue (2).

Une précision numérologique préliminaire n’est pas inutile pour ceux qui
viendraient & étre amenés a jongler avec les diverses versions linguistiques des
textes en question ; c’est que le plan de numérotation des articles ajoutés au
reglement (UE) 1215/2002 Brusxelles I (refonte) par le réglement (UE)
542/2014 n’est pas le méme en allemand et en anglais (71a, 71b, 71c, 71d),
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d’une part, et en frangais, d’autre part (71 bis, 71 ter, 71 quater, 71 quinguies) :

Ardkel Tta Ak T1a Aricle 71 bis
Artkel 71 Aicle 71b Aricle 71 fer
Arkel 71c Adicle e Arcle 71 quater
Arkel T1d Aticle 71d Ariicle 71 quinguies

I. — OBJET PRINCIPAL DU REGLEMENT (UE) N° 542/2014 : PRISE EN COMPTE DE
L’ACCORD DU 19 FEVRIER 2013 RELATIF A UNE JURIDICTION UNIFIEE DU
BREVET ET LE PROTOCOLE DU 15 OCTOBRE 2012 MODIFIANT LE TRAITE

SUR LA COUR DE JUSTICE BENELUX

L’Accord relatif & une juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013 a
Bruxelles crée une nouvelle juridiction, commune 2 plusieurs Etats membres de
I'Union européenne, pour connaitre du contentieux des brevets européens.

Par ailleurs, le Protocole du 15 octobre 2012, modifiant le Traité du 31 mars
1965 sur la Cour de justice Benelux, donne  cette juridiction commune a trois
Etats membres de nouvelles compétences pour les litiges entre particuliers.

Un certain nombre d’aménagement juridiques étaient nécessaires pour insérer
ces « juridictions communes 2 plusieurs Etats membres » dans les mécanismes
du réglement Bruxelles I (refonte) :

— préciser que de telles juridictions sont bien des « juridictions » au sens du
reglement Bruxelles I (refonte) (A) ;

— poser les régles en matiére de litispendance et de connexité pour ces
juridictions (B) ;

— préciser les régles relatives 2 la reconnaissance et 2 'exécution des jugements
qu’elles rendront (C).

A. — La juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux,
juridictions communes A plusieurs Etats membres, sont des « juridictions »
au sens du réglement Bruxelles I (refonte)

Il érait toutr d’abord nécessaire de préciser dans le texte du réglement Bruxelles
I (refonte) que la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux, qui
sont les deux variétés de « juridictions communes  plusieurs Etats membres »
existant actuellement en Europe, sont bien des « juridictions » au sens du
réglement.

Une telle précision était indispensable pour mettre en harmonie le réeglement
Bruxelles I (refonte) et I'’Accord relatif a une juridiction unifiée du brevet.

En son absence, un probleme juridique se serait posé dans I’hypothése ot1 un
défendeur aurait éeé poursuivi en justice devant une juridiction compétente en
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vertu de ’Accord relatif 3 une juridiction unifiée du brevet, mais pas en vertu du
réglement Bruxelles I (refonte).

Par exemple, une entreprise italienne accusée de contrefagon d’un brevet
européen par importation en Lettonie de produits provenant de Chine peut étre
poursuivie, selon le réglement Bruxelles I (refonte), devant une juridiction
italienne (domicile du défendeur) ou devant une juridiction lettone (lieu de la
contrefagon) : C’est 'alternative ouverte par les articles 4 et 7 (3) du réglement
Bruxelles I (refonte).

Lorsque I’Accord relatif 3 une juridiction unifiée du brevet sera entré en
vigueur et si, comme envisagé actuellement, la Lettonie prend part 3 la création
d’une division régionale de la juridiction unifiée du brevet, la division nordique,
ayant son si¢ge 4 Stockholm, I'entreprise italienne pourra étre poursuivie devant
la division iralienne ou devant la division nordique dont le si¢ge est dans la
capitale suédoise.

Cette dernitre solution n’aurait pas été conforme au contenu du réglement
Bruxelles I (refonte) dans la mesure o1 le contrefacteur ne peut normalement pas
éure poursuivi ailleurs que dans I'Erat ot est localisé son domicile ou dans celui
sur lequel a été commise 'infraction.

Autrement dit, les régles de compétence prévues par ’Accord relatif 3 une
juridiction unifiée du brevet ne sont pas toutes conformes A celles posées par le
réglement Bruxelles I (refonte), véritable pilier de la législation européenne en
matiere de détermination des compétences juridictionnelles.

En conséquence, dans le but d’assurer la primauté du droit de 'Union
européenne, il était nécessaire de modifier la législation de I'Union européenne
afin qu'elle autorise les solutions posées par I’Accord relatif & une juridiction
unifiée du brevet.

Cest 'objectif du nouvel article 71 bis ajouté au réglement (UE) 1215/2002

Bruxelles I (refonte) par le réglement (UE) 542/2014 :
« 1. Aux fins du présent réglement, une juridiction commune & plusieurs Etass
membres, comme précisé au paragraphe 2 (ci-aprés dénommée “ juridiction
commune *), est réputée étre une juridiction d’un Etat membre lorsque, en verru
de Linstrument Uinstituant, cetse juridiction commune exerce sa compétence dans
des matiéres relevant du champ d application du présent réglement.
2. Ausx fins du présent réglement, chacune des juridictions suivantes constitue une
Juridiction commune :
a) la juridiction unifiée du brevet, instituée par laccord relatif & une juridiction
unifide du breve: signé le 19 février 2013 (ci-aprés dénommé “ accord JUB *) ; et
b) la Cour de justice Benelux, instituée par le traité du 31 mars 1965 relatif &
Vinstitution et au statut d'une Cour de justice Benelux (ci-aprés dénommé
“ Traité relatif & la Cour de justice Benelux ”) ».

En présence d’une telle disposition, le défendeur italien poursuivi devant la
division nordique de la juridiction unifiée du brevet, ayant son siége 2
Stockholm, pour avoir commis des actes de contrefagon en Lettonie, ne peut pas
prétendre qu'il est poursuivi devant une juridiction incompétente selon le
réglement Bruxelles I (refonte).
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Un tel ajustement était certes nécessaire pour rendre ’Accord relatif 2 une
juridiction unifiée du brevet conforme au réglement (UE) n° 1215/2002
Bruxelles I (refonte), mais il reléve de la simple intendance.

Les modifications apportées en matitre de litispendance et de connexité sont
de la méme veine.

B. — Régles en matitre de litispendance et connexité pour les juridictions
communes 2 plusieurs Etats membres

Le second objectif du réglement (UE) n°® 542/2014 est de définir I'application
des régles en matitre de litispendance et de connexité :

— durant la période transitoire créée par I'article 83 (1) de I'Accord relatif a une
juridiction unifiée du brevet, entre cette juridiction, d’une part, et les
juridictions nationales, d’autre part (1°) ;

— en ce qui concerne la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice
Benelux, d’une part, et les juridictions nationales des Etats membres de I'Union
européenne qui ne sont pas parties aux accords internationaux créant ces deux
juridictions, d’autre part (2°).

1° Regles en matiére de litispendance et de connexité durant la période transitoire
créée par larticle 83 (1) de 'Accord relatif & une juridiction unifiée du brever,
entre cette juridiction, d'une part, et les juridictions nationales, d'autre part

L’article 32 de I’Accord relatif 3 une juridiction unifiée du brevet confére, 4
compter de son entrée en vigueur, A la nouvelle juridiction une compétence
exclusive pour certaines actions concernant les brevets d’invention, en particu-
lier les actions en contrefagon et en nullité.

Toutefois, I'article 83 (1) de ’Accord relatif & une juridiction unifiée du brevet
prévoit, par dérogation i cette régle, qu’une action en contrefagon (intentée par
le titulaire du brevet) ou en nullité du brevet (intentée par un tiers) peur étre
portée devant les juridictions nationales pendant une période de sept ans aprés la
date d’entrée en vigueur de ’Accord relatif 3 une juridiction unifiée du brever.

Cet article crée, de la sorte, une période de compétence concurrente : pendant
une période transitoire de sept ans, le demandeur au proces est entierement libre
de choisir entre les juridictions nationales et la juridiction unifiée du brevet :

— le titulaire du brevet peut intenter, 2 son choix, une action en contrefagon
soit devant une juridiction nationale (le tribunal du domicile du défendeur ou
du lieu de la contrefagon), soit devant la juridiction unifiée du brevet (division
du domicile du défendeur ou division du lieu de la contrefagon) ; avec
P’avantage, pour le breveté, que la juridiction unifiée du brevet a le pouvoir de
statuer sur la contrefaon alléguée, par une seule décision, pour tous les Erats
membres participants désignés par le brevet ; mais avec le risque, pour le breveté,
que la juridiction unifiée du brevet a le pouvoir, sur demande reconventionnelle
en nullité du brevet formée par le défendeur, d’annuler le brevet, par une seule
décision, pour tous les Etats membres participants désignés par le brevet ;

— le tiers, par exemple le concurrent du breveté, peut, 2 son choix, porter son
action en annulation du brevet, soit devant la juridiction nationale de I'Etat pour
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lequel il cherche & obtenir 'annulation (en France, par exemple, le tribunal de
grande instance de Paris, en Allemagne le Bundespatensgerichr), soit devant la
division centrale de la juridiction unifiée du brevet qui a compétence exclusive
en vertu de l'article 33 (4) de IAccord pour une demande principale en
annulation ; avec 'avantage, pour le tiers, que la juridiction unifiée du brevetale
pouvoir d’annuler le brevet, par une seule décision, pour tous les Etats membres
participants désignés par le brever.

Ces dispositions ont été prévues dans le but de permettre 2 ceux qui ont déposé
une demande de brevet européen avant que ’Accord relatif 4 une juridiction
unifiée du brevet n’entre en vigueur de bénéficier du systéme de réglement des
litiges qu'ils connaissaient lorsqu’ils ont déposé leur demande de brevet
européen plutét qu'une demande de brevet national pour la méme invention
(autrement dit, il s’agit de tenir compte de ce que ces déposants ont pu
légitiment penser, au moment du dépét, que tout procés concernant leur brevet
européen serait de la compétence des juridictions nationales).

Néanmoins, dans le contentieux des brevets d’invention, le demandeur au
procés peut étre le titulaire du brevet (ou son licencié), généralement pour une
action en contrefagon, ou un tiers, souvent un concurrent qui a intérét a
Pannulation du brevet (comme un laboratoire pharmaceutique souhaitant
lancer une version générique d’un médicament princeps qui a connu un succes
commercial).

Et ces deux actions s’inscrivent souvent dans un méme trait de temps.

En conséquence, une fois '’Accord entré en vigueur, il pourra arriver que :

— le breveté intente une action en contrefagon devant la juridiction de I'Etat
dans lequel les actes de contrefagon ont été commis (parce que le breveté connait
bien cette juridiction et son fonctionnement) ;

— le concurrent réplique en formant une demande en nullité du brevet devant
la juridiction unifiée du brevet (en vue d’obtenir la nullité du brever sur
I'ensemble du territoire des Etats membres participants 4 ’Accord désignés par le
brevet).

Il peut aussi arriver que le concurrent prenne les devants en formant, le
premier, une action en nullité s'il craint qu’une action en contrefagon soit
prochainement déclenchée A son encontre : les actions sont les mémes, mais
Pordre chronologique est inversé.

De telles demandes constituent incontestablement des « demandes connexes »
au sens des articles 29 et suivants du réglement (UE) n°® 1215/2002 : si le brevet
est annulé, I'action en contrefagon sera rejetée.

Cest la raison pour laquelle le réglement (UE) n° 542/2014 instre, dans le
réglement Bruxelles I (refonte), un nouvel article 71 quater prévoyant, dans son
paragraphe 2, que les articles 29 2 32 de ce réglement, s’appliqueront lorsque, au
cours de la période transitoire visée 2 I'article 83 de ’Accord JUB, des demandes
sont formées devant la juridiction unifiée du brevet, d’une part, et devant une
juridiction d’un Etat membre partie 2 I'’Accord JUB, d’autre part.

En pratique, ceci signifie que la juridiction nationale saisie d’une action en
contrefagon d’un brevet d’invention alors qu’une action en nullité du méme
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brevet est pendant devant la juridiction unifiée du brevet pourra choisir de
sursoir A statuer sur I'action en contrefagon jusqu’a Pissue de cette action en
nullité si elle estime que cette action a de fortes chances d’aboutir.

2° Régles en matiére de litispendance et de connexité ensre la juridiction unifiée du
brevet et la Cour de justice Benelux, d'une pars, et les juridictions nationales des
Etats membres qui ne sont pas parties aux accords internationaux instituant ces
Juridictions, d'autre part

Le nouvel article 71 quater inséré dans le réglement Bruxelles I (refonte) par le
réglement (UE) n° 542/2014 prévoit aussi, dans son paragraphe 1, que les
articles 29 2 32 du réglement Bruxelles I (refonte) s’appliquent aux actions
paralltles intentées devant une juridiction commune et devant une juridiction
d’un Etat membre de 'Union européenne non partie 4 Pinstrument instituant la
juridiction commune.

S'agissant de I'Accord JUB, ce cas peut concerner les Etats membres de
I'Union européenne qui ont décidé de ne pas participer 2 PAccord (actuelle-
ment, 'Espagne et la Pologne), mais aussi des Etats membres ayant signé
I'Accord, mais qui ne I'auront pas encore ratifié au moment oit se posera la
question de litispendance ou de connexité é,

De telles actions paralléles peuvent en théorie exister.

Mais elles seront certainement peu fréquentes et il est peu probable que les
notions de litispendance et de connexité puissent écre utilement invoquées A leur
sujet compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de I'Union
européenne sur ces questions.

En particulier, une demande en nullité d’'un brevet d’invention intentée
devant la juridiction unifiée du brevet, d’une part, et une demande en
contrefagon portant sur le « méme » brevet européen devant une juridiction
espagnole, par exemple, d’autre part, ne devraient pas étre considérées comme
des « demandes connexes » en vertu de P'arrét du 13 juillet 2006 de la Cour de
justice de 'Union européenne dans I'affaire C-539/03 Roche Nederland BV et
autres contre Frederick Primus et Milton Goldenberg: en effet, selon cette
décision, de telles demandes ne concernent pas un « méme » brevet, car la
demande en nullité d’un brevet européen intentée devant la juridiction unifiée
du brevet ne peut tendre qu’a 'annulation de ce brevet pour le territoire des
Etats participant 2 I'Accord JUB (elle ne peut donc pas concerner le territoire
espagnol), de sorte que son succes serait, d’un strict point de vue juridique, sans
aucune incidence sur le sort de 'action en contrefagon portant sur les actes de
contrefagon concernant le territoire espagnol.

Ce qui précéde concerne la litispendance et la connexité entre la juridiction
unifiée du brevet, d’une part, et les juridictions nationales d’autre part.

6. Comme déja signalé, aux termes de son article 89, I’Accord entrera en vigueur lorsqu'il aura éé rarifié
par 13 des 25 Etats contractants comprenant ’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Au jour de
la rédaction du présent article, il n’a été ratifié que par 8 Erats. Il est donc possible qu'il n’entre en
vigueur que vis-3-vis de certains Etats seulement.
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Car la litispendance et la connexité d’actions portées devant différentes
divisions de la juridiction unifiée du brevet sont trés complétement traitées par
Particle 33 de I'Accord JUB: cet article’ traite de manitre détaillée les
différentes situations qui peuvent se produire.

7. Article 33 : Compétence des divisions du tribunal de premiére instance

1.Sans préjudice du paragraphe 7 du présent article, les actions visées & Larticle 32, paragraphe 1, points
a), ¢), ) et g), sont portées devant :

a)la division locale située sur le territoire de I'Ftat membre contractant ois la contrefagon ou la menace de
contrefagon s'est produite ou est susceptible de se produire, ou devant la division régionale & laquelle ledis

‘tat membre contractant participe ; ou

b)la division locale située sur le territoire de I'Esas membre contractant dans lequel le défendeur ou, s'il y
a plusieurs défendeurs, Vun des défendeurs a son domicile ou son principal ablissement ou, en Labsence
de domicile ou de principal éablissement, son éablissement, ou devant la division régionale & laquelle
ledit Eras membre consractant participe. Une action ne peut éire exercée consre plusieurs défendeurs que
5i ceux—ci ont un lien commercial et si l'action porte sur la méme contrefagon alléguée.

Les actions visées & Larticle 32, paragraphe 1, point b), sont portées devant la division locale ou régionale
conformément au point &) du premier alinéa.

Les actions contre des défendeurs ayant leur domicile ou leur principal éablissement ou, en labsence de
domicile ou de principal établissement, leur établissement en dehors du territoire des Etats membres
contractants sont portées devant la division locale ou régionale conformément au point a) du premier
alinéa ou devant la division centrale.

Si aucune division locale ne se trouve sur le territoire de I'Etas membre contractant concerné et que
celui-ci ne participe pas 2 une division régionale, les actions sons portées devans la division centrale.
2.5i une action viste & article 32, paragraphe 1, points a), c), f), g) ou h), est pendante devant une
division du tribunal de premidre instance, aucune action visée & Larticle 32, paragraphe 1, poinss a), ¢),
{1); &) ou b), ne peut étre engagée ensre les mémes parties au sujet du méme breves devant aucune autre

vision.

Si une action visée & l'article 32, paragraphe 1, point a), est pendante devant une division régionale et
que la contrefagon s'est produite sur le territoire d'au moins trois divisions régionales, 2 la demande du
défendeur, la division régionale concernée renvoie Laffaire devant la division central

Si une action est engagée ensre les mémes parties au sujet du méme breves devant plusieurs divisions
difftrentes, la division premitre saisie est compérente pour lintégralité de laffaire et toute division saisie
ultérieurement déclare U'action irrecevable conformément au réglement de procédure.

3.Une demande rec jonnelle en nullité viste 2 larticle 32, paragraphe 1, point ¢), peut étre
introduite dans le cadre d'une action en contrefaon visée & larticle 32, paragraphe 1, point a). Aprés
avoir entendu les parties, la division locale ou régionale concernée, a la faculté :
a) soit de statuer tant sur l'action en contrefagon que sur la demande rec jonnelle en nullité et de
demander au président du tribunal de premiére i Ulaffectation, conformément & larticle 18,
paragraphe 3, d'un juge qualifié sur le plan technique issu du pool de juges et ayant des qualifications et
une expérience dans le domaine technique concerné ;

b) soit de renvoyer la demande rec lle en nullité devant la division centrale pour décision et de
suspendre L'action en contrefagon ou de statuer sur celle-ci ; ou
¢) soit, avec laccord des parties, de renvoyer l'affaire de la division centrale pour décision.

4. Les actions vistes & larticle 32, paragraphe 1, points b) et d), sont portées devant la division censrale.
Si, toutefois, une action en contrefacon visée & Larticle 32, paragraphe 1, point a), a été engagte entre les
mémes parties au sujes du méme brevet devant une division locale ou régionale, les actions précisées ne
peuvent étre portées que devans la méme division locale ou régionale.

5.5 une action en nullisé viste & Larvicle 32, paragraphe 1, point d), est pendante devans la divisi
centrale, une action en contrefagon viste & Larticle 32, paragraphe 1, point a), peut étre engagée entre les
mémes partics au sujet du méme brevet devant n'imporse quelle division, conformément au paragraphe 1
du présent article, ou devans la division centrale, La division locale ou régionale concernée a la faculté de
statuer conformément au paragraphe 3 du présent article.

6.Une action en constatation de non-contrefagon visée & larticle 32, paragraphe 1, poins b), pendanse
devant la division centrale est suspendue dés qu'une action en contrefacon viste & Larticle 32, paragraphe
1, point a), est engagée ensre les mémes parties ou entre le visulaire d'une licence exclusive et la partie
demandant la constatation de non-contrefagon au sujet du méme breves devant une division locale ou
régionale dans un délai de trois mois & compter de la date X laquelle Laction a ésé engagée devant la

division centrale.
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L'insertion, par le réglement (UE) n°® 542/2014, d’un nouvel article 71 quater
dans le réglement Bruxelles I (refonte) était nécessaire pour permettre aux régles
concernant la litispendance et la connexité® de s’appliquer aux instances en
cours devant les juridictions nationales, d’'une part, et devant la juridiction

unifiée du brevet, d’autre part.
Mais elle n’apporte aucune véritable innovation quant au fond.

Il en va de méme de la modification des régles en matiére de reconnaissance et
d’exécution.

C. — Régles en mati¢re de reconnaissance et d’exécution

Le troisi¢me objectif du réglement (UE) n° 542/2014 était de préciser, dans le
réglement Bruxelles I (refonte), les régles applicables en matiére de reconnais-
sance et d’exécution dans les relations entre les Etats membres qui sont parties
aux conventions internationales instituant, respectivement, la juridiction unifiée
du brevet et la Cour de justice Benelux, d’une part, et les Etats membres qui ne
sont pas parties aux accords ayant institué ces juridictions, d’autre part.

II n’érait pas nécessaire de modifier le réglement Bruxelles I (refonte) pour
prévoir la reconnaissance et 'exécution des décisions de la juridiction unifiée du
brevet dans les Etats membres qui sont parties  ’Accord relatif 3 une juridiction
unifiée du brevet.

En effet, I'article 82 de I’Accord prévoit déj la force exécutoire des décisions
de la juridiction unifiée du brevet dans les Etats membres qui sont parties 2
PAccord P'instituant :

« Les décisions et ordonnances de la juridiction sont exécutoires dans tout Frat
membre contractant. Une formule exécutoire est apposée & la décision de la
Juridiction ».

Mais la situation est différente en ce qui concerne la reconnaissance et
I'exécution de décisions de la juridiction unifiée du brevet dans les Erats
membres qui ne sont pas parties A I'’Accord instituant cette juridiction.

C’est I'objectif du nouvel article 71 quinquies du réglement (UE) n° 1215/
2002 :
« Le présent réglement s applique i la reconnaissance et & lexécusion :
a) des décisions rendues par une juridiction commune qui doivent éere reconnues
et extcutées dans un Etat membre non partie 3 Uinstrument instituant la
Juridiction commune ; et

7.Les parties peuvent convenir de porter les actions visées & Larsicle 32, paragraphe 1, points a) & b),
devant la division de leur choix, y compris la division centrale.
8.Les actions vistes & larticle 32, paragraphe 1, poinss d) et ¢), peuvent étre engagées sans que le
requérant ait & former opposition devant I'Office européen des brevers.
9.Les actions visées & larticle 32, paragraphe 1, point i), sont portées de la division centrale.
10.Les parties informens la juridiction de toute procédure de nullité, de limitation ou d'oppositi
pendante devant I'Office européen des brevess, ainsi que de toute demande de procédure accélérée
présentée aupris de IOffice européen des brevess. La juridiction peut suspendre la procédure lorsqu’une
décision rapide peut étre attendue de UOffice européen des brevess.

8. Ar. 29432
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b) des décisions rendues par les juridictions d'un Esat membre non partie &
Linstrument instituant la juridiction commune, qui doivent étre reconnues et
exteutdes dans un Etas membre partie audit instrument.

Cependant, en cas de demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision

rendue par une juridiction commune dans un Esat membre partie & U'instrument
instituant la juridiction commune, toute régle dudit instrument relative & la
reconnaissance et & l'exécution sapplique en lieu et place de celles du présent
réglement ».

Une nouvelle fois, un tel ajustement était techniquement nécessaire, mais il ne
comporte pas d’innovation particuliére.

Le second objectif du réglement (UE) n°® 542/2014 concerne la compétence
internationale des juridictions communes 3 plusieurs Etats membres : il est plus
riche de contenu.

II. — LA COMPETENCE INTERNATIONALE DES JURIDICTIONS COMMUNES
A PLUSIEURS ETATS MEMBRES DANS LE REGLEMENT (UE) N° 542/2014

Le second changement important apporté par le réglement (UE) n° 542/2014
au reglement (UE) n° 1215/2002 Bruxelles I (refonte) résulte du nouvel
article 71 ter inséré dans ce dernier texte: il porte sur la compétence
internationale des juridictions communes 2 plusieurs Etats membres.

Le nouvel article innove sur deux points :

— tout d’abord en ce qu’il consiste 4 ne pas tenir compte du domicile du
défendeur lorsque celui-ci est situé en dehors de 'Union européenne (A) ;

— ensuite en ce qu’il confere A la juridiction unifiée du brevet une compétence
extraterritoriale entierement inédite (B).

A. — Régle générale de compétence vis-3-vis des défendeurs non domiciliés
sur le territoire d’un Etat membre

Dans le réglement Bruxelles I (refonte), la régle de compétence lorsque le
défendeur n’est pas domicili¢ sur le territoire d’un Etat membre est posée 3
Particle 6 qui renvoie 2 la loi nationale de I’Etat membre ol siége la juridiction
dont il s’agit de déterminer la compétence :

« Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etar membre, la
compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Ftat membre,
sous réserve de lapplication de larticle 18, paragraphe 1, de l'article 21,
paragraphe 2, et des articles 24 et 25 ».

Selon cet article, quand une société qui n’est pas domiciliée dans I'Union
européenne, une société chinoise, par exemple, est poursuivie devant une
juridiction frangaise, la compétence de cette juridiction est déterminée en
fonction de la loi frangaise, en 'occurrence 'article 14 du Code civil frangais.

Cependant, le renvoi 4 la loi nationale n’aurait pas été efficace pour déterminer
la compétence d’une juridiction commune 2 plusieurs Etats comme la juridic-
tion unifiée du brever :

— méme lorsqu’il s’agit d’une division locale de la juridiction unifiée du brevet,
comme, par exemple, la division frangaise de cette juridiction, une telle division
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n’est pas A proprement parler une juridiction frangaise : il s’agit de la division
établie sur le territoire frangais d’une juridiction commune aux vingt-cinq Etats
parties A I’Accord relatif 3 une juridiction unifiée du brevet et rien ne permet
d’affirmer que C’est le droit en vigueur sur le territoire sur lequel si¢ge une
division de cette juridiction commune qui devrait étre appliqué pour déterminer
sa compétence ;

— le probléme est encore plus complexe lorsqu’il s’agit d’une division régionale
de la juridiction unifiée du brevet: en effet, quel droit national la division
nordique (composée de I’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Su¢de) dont le
si¢ge sera A Stockholm devrait-elle appliquer ?

Pour résoudre ce probléme, le réglement (UE) n° 542/2014 crée une nouvelle
régle de compétence dans le nouvel article 71 ter du réglement Bruxelles I
(refonte) qu’il institue.

Car, aprés un paragraphe 1, qui donne, sans surprise, compétence 2 la
juridiction unifiée du brevet dans tous les cas ol les juridictions nationales
seraient normalement compétentes, dans une matiére régie par I’Accord relatif 4
une juridiction unifiée du brevet, ce nouvel article innove.

Il prévoit, en effet, dans son paragraphe 2, que le chapitre 2 « Compétence » du
réglement Bruxelles I (refonte), s'applique quel que soit le domicile du
défendeur :

« La compétence d'une juridiction commune est déterminde comme suit :

1. la juridiction commune est compétente lorsque, en vertu du présent riglement,
les juridictions d'un Exat membre partie & Uinstrument instituant la juridiction
commune seraient compétentes dans une matiére régie par cet instrument ;

2. lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Ezat membre, et que le présent
réglement ne confre pas autrement de compérence & son égard, le chapitre 11
sapplique, le cas échéant, indépendamment du domicile du défendeur.

Des mesures provisoires, y compris conservatoires, peuvent étre demandées & une
juridiction commune méme si les juridictions d'un Etat tiers sont compétentes
pour connaisre du fond ; »

Le nouvel article 71 ter (2) du réglement Bruxelles I (refonte) étend ainsi, pour
déterminer la compétence d’une juridiction commune 3 plusieurs Erats
membres 3 P'égard des défendeurs domiciliés sur le territoire d’un Etat tiers, les
régles de compétence édictées par le réglement, mais en écartant pour ce faire
toute considération du domicile du défendeur : cette « internationalisation » des
régles de compétence en ce qui concerne les juridictions communes 4 plusieurs
Etats Membres va dans le sens de la proposition de réglement de la Commission
européenne du 14 décembre 2010 °, proposition pour une réforme générale du
réglement (CE) n° 44/2001 qui n’a pas été suivie d’effer.

Cest en vertu de cette nouvelle régle que, par exemple, le titulaire américain
d’un brevet européen 2 effet unitaire ou d’un brevet européen classique pourra

9. Comm. UE, 14 déc. 2010, prop. réglement COM (2010) 748 final.
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étre attrait, dans le cadre d’une action en déclaration de non-contrefagon devant
la juridiction unifiée du brevet '°.

Pour une action en contrefagon, le nouveau dispositif prévu par I'article 71 ter
(2) du reglement (UE) n° 1215/2002, n’apporte pas un grand changement
pratique, des lors que, en vertu de l'article 7 (2) du réglement Bruxelles I
(refonte) une telle action peut d’ores et déja étre intentée devant la juridiction du
lieu des faits de contrefagon.

La nouvelle régle inscrit cependant dans le droit de 'Union européenne un
principe de compétence des juridictions communes 3 plusieurs Etats membres
vis-3-vis des défendeurs n’ayant ni domicile ni écablissement sur le territoire des
Etats membres.

Elle rend ainsi ce droit conforme aux dispositions de I'article 33, paragraphe 1,
troisitme alinéa de I’Accord JUB qui permettent de porter une action en
contrefagon contre un tel défendeur non européen non seulement devant une
division locale ou régionale du lieu de la contrefagon alléguée, mais aussi devant
la division centrale de cette juridiction :

« Les actions contre des défendeurs ayant leur domicile ou leur principal
érablissement ou, en labsence de domicile ou de principal établissement, leur
établissement en dehors du territoire des Etass membres contractants sont portées
devant la division locale ou régionale conformément au point a) du premier
alinéa ou devant la division centrale ».

Il est & noter, chemin faisant, que cette disposition de '’Accord JUB a une
portée plus large que celle du nouvel article 71 ter (2) du réglement Bruxelles I
(refonte).

Le texte ajouté dans le réglement Bruxelles I (refonte) concerne seulement les
défendeurs qui ne sont ni domiciliés ni établis dans I'Union européenne.

Tandis que larticle 33, paragraphe 1, troisitme alinéa de I'’Accord JUB
concerne, en plus, les défendeurs qui sont domiciliés ou établis sur le territoire
d’un Etat membre de I'Union européenne qui n’est pas partie contractante A
I’Accord JUB (soit, en I'état, 'Espagne et la Pologne), ainsi que ceux qui sont
domiciliés ou établis sur le territoire d’un Etat membre de I'Union européenne
qui est partie contractante A ’Accord JUB, mais qui ne Ia pas encore ratifié.

Au-dela de ses conséquences pratiques importantes, le nouvel article 71 ter (2)
du réglement Bruxelles I (refonte) retient I'attention par I'entrée dans le droit
judiciaire de I'Union européenne du systtme d’internationalisation de la
compétence qu'il réalise, méme si C’est par une porte peu fréquentée.

Mais le réglement (UE) n° 542/2014 contient une innovation encore plus
importante.

10. Concernant I'action en annulation du brever, Particle 24 (4) du réglement Bruxelles I (refonte) pose
déja une regle de compétence, exclusive qui plus est, sans considération du domicile du défendeur.
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B. — Compétence extraterritoriale pour les faits de contrefagon de brevet
d’invention commis hors du territoire de I'Union européenne

Le réglement (UE) n° 542/2014 crée dans le réglement Bruxelles I (refonte)
une compétence extraterritoriale enti¢rement nouvelle en ce qu’il permet 4 la
juridiction unifiée du brevet de statuer sur des faits de contrefagon d’un brevet
couvrant des territoires autres que ceux des Etats membres parties 3 ’Accord.

Par exemple, il donne compétence i la juridiction unifiée du brevet, sous
certaines conditions, pour connaitre d’actes de contrefagon d’un brevet euro-
péen couvrant la Turquie.

Pour les lecteurs qui ne sont pas familiers du droit des brevets en Europe, il
faut rappeler que le « brevet européen », délivré par I'Office européen des brevets
en vertu de la Convention sur le brevet européen ', n’est pas un brevet de
I'Union européenne.

Certes, un tel brever peut écre délivré pour tous les Etats membres de I'Union
européenne '2.

Mais il peut étre déliveé, également, pour couvrir le territoire d’Etats
signataires de la Convention sur le brevet européen qui ne sont pas membres de
I'Union européenne (actuellement I’Albanie, la Bosnie, 'ancienne République
yougoslave de Macédoine, I'Islande, Monaco, le Monténégro, la Norvege, la
Serbie, la Suisse, la Turquie).

Il s'agit donc de donner compétence 2 une juridiction commune 2 plusieurs
Etats membres de I'Union européenne, la juridiction unifiée du brevet, pour
connaitre d’actes de contrefagon d’un brever européen couvrant des Etats
non-membres de 'Union européenne.

La disposition qui accomplit cette innovation juridique est celle de I'article 71
ter (3) du réglement Bruxelles I (refonte) tel qu'amendé par le réglement (UE)
n°® 542/2014 du 15 mai 2014 :

« La compétence d'une juridiction commune est déterminée comme suit :

1. lajuridiction commune est compétente lorsque, en vertu du présent riglement,
les juridictions d'un Etat membre partie & l'instrument instituant la juridiction
commune seraient compétentes dans une matiére régie par cet instrument ;

2. lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat membre, et que le présent
réglement ne confere pas autrement de compétence & son égard, le chapitre Il
sapplique, le cas échéant, indépendamment du domicile du défendeur.

Des mesures provisoires, y compris conservatoires, peuvent étre demandées & une
juridiction commune méme si les juridictions d'un Etat tiers sont compétentes
pour connaitre du fond ;

11. Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brever européen) signée le
5 octobre 1973 A Munich, telle que révisée par I'acte portant révision de l'article 63 de la CBE du
17 décembre 1991 et 'acte portant révision de la CBE du 29 novembre 2000.

12. Il pourra méme s’agir, lorsque le réglement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 « mettant en
ceuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par
un brevet » sera entré en vigueur, en méme temps que I'Accord JUB, d’un « brevet européen 2 effet
unitaire », qui sera souvent appelé par bridveté « brevet unitaire », mais ce ne sera pas, pour autant, un
titre de propriété industrielle délivré par 'Union européenne, comme, par exemple, la marque
communautaire.
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3. lorsqu’une juridiction commune est compétente & Uégard d'un
défendeur au titre du point 2) dans un litige relatif & une contrefagon de
brevet européen ayant entrainé des préjudices & Uintérieur de I'Union,
cette juridiction peut également exercer sa compétence & légard des
préjudices entrainés par cette contrefagon & Uextérieur de I'Union.
Cette compétence ne peut étre établie que si les biens appartenant au
défendeur sont situés dans un Etat membre partie & Pinstrument
instituant la juridiction commune et si le litige a un lien suffisant avec un
tel Etat membre ».

En vertu de certte disposition, lorsque la juridiction unifiée du brever a
compétence pour connaitre de la situation d’un défendeur accusé de contrefagon
d’un brevet européen, par exemple en France, « cette juridiction peus également
exercer sa compétence & légard des préjudices entrainés par la contrefacon &
Uextérieur de 'Union. »

L’article 71 ter (3) du réglement Bruxelles I (refonte) tel qu'amendé par le
reglement (UE) n° 542/2014 du 15 mai 2014 souléve plusieurs questions :

— la premiere est de caractériser ces « préjudices entrainés par la contrefagon &
Lextérieur de U'Union » (1°) 3

— la seconde concerne la condition relative aux « biens appartenant au
défendeur [...] sivués dans un Etat membre », compétence  caractere réel, fondée
sur les avoirs du défendeur, nouvelle dans le réglement Bruxelles I (2°) ;

—la troisiéme consiste 2 mesurer les différences entre cette nouvelle disposition
et le droit actuel (3°) ;

— la quatriéme et derniére question est de déterminer quelles limites la
Convention de Lugano de 2007 peut apporter 4 cette disposition (4°).

1° L'objet de la compétence extraterritoriale : les « préjudices entrainés 2
I’extérieur de 'Union »

La premitre question concerne la signification 2 donner 2 I'expression :
« préjudices entrainés & lextérieur de 'Union» dans larticle 71 ter (3) du
réglement Bruxelles I (refonte) tel qu’'amendé par le réglement (UE) n° 542/
2014 du 15 mai 2014 :

— s'agit-il de préjudices résultant d’une contrefagon commise 2 Pintérieur du
territoire de 'Union, mais qui se concrétiseraient 4 I'extérieur de ce territoire ?

- ou Sagit-il, de fagon plus audacieuse, de préjudices résultant d’une
contrefagon commise 3 Pextérieur du territoire de I'Union 2

L’étude des travaux préparatoires montre que les législateurs avaient en vue la
seconde hypothese.

La proposition initiale n° 12974/13 adoptée le 6 aoiit 2013 par le Conseil de
I'Union européenne '? était ambitieuse.

La commission envisageait alors, pour les juridictions communes 2 plusieurs
Etats membres, la création d’un chef de compétence spécifique et autonome
basé sur la présence de biens appartenant au défendeur dans le ressort de la

13. hstp:/idata.consili euldocl’documens/?ST-12974-2013-INIT  enlpdf.

T
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juridiction (le « for du patrimoine » qui existe actuellement dans certains droits
d’Etats membres de I'Union européenne) : une juridiction commune plusieurs
Etats membres aurait ainsi été compétente pour connaitre d’une action contre
un défendeur possédant un bien dans I'un des Etats membres de I'Union
européenne, que cet Etat présente ou non un lien avec Paffaire, et que la
contrefagon reprochée se situe ou non 4 l'intérieur du territoire de I'Union.

La proposition du 6 aoiit 2013, se lisait ainsi (la fin du (2) et du (3) allant

beaucoup plus loin que texte final) :
« Article 71 ter
La compétence d’une juridiction commune est déterminée comme suit :
1. La juridiction commune est compétente lorsque, en vertu du présent
réglement, les juridictions d’'un Etac membre partie 4 I'accord instituant
ladite juridiction commune sont compétentes dans une matiére régie par cet
accord.
2. Lorsque le défendeur n’est pas domicilié dans un Etat membre, et que le
présent réglement ne confére pas autrement de compétence 2 son égard, les
dispositions du chapitre II s’appliquent comme si le défendeur éraic
domicilié dans un Etat membre. Larticle 35 s'applique méme si les
juridictions d’un Erat tiers sont compétentes pour connaitre du fond.
3. Lorsque le défendeur n’est pas domicilié dans un Erat membre et
qu'aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu du
présent réglement, le défendeur peut étre attrait devant la juridiction
commune si :
a) le défendeur posstde des biens dans un Erat membre partie 4 Paccord
instituant la juridiction commune ;
b) la valeur desdits biens n'est pas insignifiante par rapport 2 celle de la
créance ;
¢) le litige revét un lien suffisant avec I'Etat membre parde 3 I'accord
instituant la juridiction commune ».

La proposition du 6 aofit 2013 expliquait 2 cet égard :

« Le for du lieu ot se situent les biens peut ainsi garantir la compétence de la
juridiction unifiée du brevet et de la Cour de justice Benelux dans des cas oir
les régles de compétence étendues du réglement ne prévoiraient pas de
compétence et olt une telle compétence s’avérerait appropriée. Par exemple,
en ce qui concerne la juridiction unifiée du brevet, ce for permettrait de
garantir sa compétence i I'égard d’un défendeur turc ayant contrefait un
brevet européen ».

L’intention claire est ici de donner 2 la juridiction unifiée du brevet une
compétence trés étendue pour connaitre des actes de contrefagon méme commis
en dehors du territoire de I'Union (et pas seulement pour statuer sur les
dommages survenus  I'extérieur de I'Union et résultant d’actes commis sur le
territoire de I'Union).

Cette version n’a pas été adoptée.

Néanmoins le nouvel Particle 71 ter (3) du réglement Bruxelles I (refonte) tel
qu'amendé par le réglement n® 542/2014 du 15 mai 2014 doit étre lu en ayant
a Pesprit ce contexte :

« Article 71 ter
La compérence d’une juridiction commune est déterminée comme suit :
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3. lorsqu’une juridiction commune est compétente A 'égard d’un défendeur
au titre du point 2) dans un litige relatif  une contrefagon de brevet européen
ayant entrainé des préjudices A I'intérieur de I'Union, cette juridiction peut
également exercer sa compétence 4 I'égard des préjudices entrainés par cette
contrefagon A 'extérieur de I'Union.

Cette compétence ne peut &ue érablie que si les biens appartenant au
défendeur sont situés dans un Etat membre partie 3 'instrument instituant la
juridiction commune et si le litige 2 un lien suffisant avec un tel Erat
membre ».

On peut le résumer en énongant que la formulation définitive du paragraphe

3 crée une compétence extraterritoriale accessoire de la juridiction unifiée du
brevet.

Cette compétence n’existe que lorsque la juridiction unifiée du brevet a déja
une compétence principale contre le défendeur ayant commis une contrefagon
d’un brevet européen désignant le territoire de 'Union.

Lorsque cette condition est remplie, la juridiction unifiée du brevet a la faculté
d’exercer sa compétence accessoire pour des actes de contrefagon commis 2
Pextérieur de I'Union, dans la mesure ot « les biens appartenant au défendeur
sont situés dans un Etat membre partie 2 I'instrument instituant la juridiction
commune et si le litige a un lien suffisant avec un tel Etat membre ».

L’expression « cette juridiction peut également exercer sa compétence... »
suggere que la juridiction unifiée du brevet a le pouvoir (discrétionnaire ?) de
refuser de mettre en ceuvre cette compétence si elle 'estime approprié : est-ce
une fagon d’introduire la notion de « forum non conveniens » dans le réglement
Bruxelles I qui réve pourtant de prévisibilité des régles de compétence ?

Il va de soi que I'article 71 ter (3) ne s’applique pas aux défendeurs domiciliés
ou établis dans un Etat membre de I'Union européenne qui n’est pas partie 2
PAccord relatif A la juridiction unifiée du brevet.

Car, selon le paragraphe 3, la compétence accessoire s'applique : « & [égard des
préjudices entrainés par cette contrefagon & Uextérienr de 'Union ».

Cet article ne permettrait donc pas de poursuivre un contrefacteur espagnol
devant la juridiction unifiée du brevet, pour une contrefagon commise sur le
territoire de la juridiction et de lui réclamer, par la méme occasion réparation du
préjudice résultant des faits de contrefagon commis en Espagne (dans un tel cas,
le titulaire du brever doit engager deux actions : une action devant la juridiction
unifiée du brevet, une action devant une juridiction espagnole).

2° La condition de la compétence extraterritoriale relative aux biens : des biens
appartenant au défendeur situés dans un Etat membre

Larticle 71 ter (3) #n fine ne prévoit la compétence accessoire que dans la
mesure ot il est établi que « les biens appartenant au défendeur » '* sont situés

14. L'emploi de l'article défini (« les » biens) est surprenant dans la mesure ol les biens en question n’ont
pas été définis préalablement ; mais, comme rien ne permet de les définir, il faut comprendre que le
texte vise, de fagon indéfinie, « des » biens quelconques appartenant au défendeur, indépendamment
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dans un Etat membre partie A l'instrument instituant la juridiction unifiée du
brevet et ol le litige présente un lien étroit avec cer Etat membre.

La condition basée sur les avoirs est donc double :

— le défendeur doit étre propriétaire de biens du défendeur situés dans un Etac
membre ;

— le litige doit présenter un lien suffisant avec I'Etat membre ot sont situés les
biens.

Cette condition, tirée du projet du 6 aott 2013, souléve quelques interroga-
tions, dans la mesure oli, dans le cas de la compétence accessoire, le litige
présente toujours, par hypothese, un lien avec I'Union européenne puisqu’il est
allégué, A titre principal, la contrefagon d’un brevet d’invention ayant effet sur le
territoire de 'Union : quel est donc le lien particulier que le litige doit présenter
avec ’Etat membre ot sont situés les biens du défendeur ?

Imaginons une société américairfe A qui est reprochée une contrefagon
paneuropéenne, la contrefagon d’un brevet européen dans plusieurs pays ot ce
brevet est en vigueur, de I'Islande 2 la Turquie, de la Finlande 2 Malte.

Le demandeur a choisi de poursuivre en contrefagon cette société américaine
devant la division locale frangaise, qui est compétente puisque la contrefagon
prétendue a été commise, entre autres, en France : le demandeur a le choix, en
pareille occurrence, de saisir I'une des divisions locales des lieux de la contrefagon
alléguée ou la division centrale de la juridiction unifiée du brever.

Imaginons, en outre, que cette société américaine possede des actifs en France,
par exemple les parts qu’elle possede de sa filiale frangaise.

Un tel différend, présente effectivement un lien avec la France.

En conséquence, il devrait étre possible pour le demandeur de réclamer des
dommages-intéréts, non seulement pour la contrefagon commise en France et
dans les autres Erats membres contractants de ’Accord JUB, mais aussi des
dommages-intéréts pour la contrefagon commise dans les Etats signataires de la
Convention sur le brevet européen qui ne font pas partie de I'Union européenne
(actuellement I’Albanie, la Bosnie, I'ancienne République Yougoslave de
Macédoine, I'Islande, Monaco, le Monténégro, la Norvége, la Serbie, la Suisse et
la Turquie).

Cependant, des cas de figure plus délicats peuvent se présenter.

L'article 71 ter (3) du réglement Bruxelles I (refonte) tel qu'amendé par le
réglement (UE) n° 542/2014 du 15 mai 2014 s’appliquerait-il dans ’hypotheése
olt une importante entreprise turque, ayant une filiale au Luxembourg, vendrait
des produits argués de contrefagon dans toute I’Europe : d’Istanbul 3 Dublin, de
Helsinki 4 Lisbonne, en passant par le Luxembourg ?

de leur lien avec les actes de contrefagon reprochés ; tout au plus peut-on penser raisonnable de
considérer que les biens appartenant au défendeur ne doivent pas avoir une valeur insignifiante par
rapport au litige (un compte en banque créditeur de quelques euros destinés A payer des faux frais ne
justifierait peut-8tre pas que la juridiction retienne sa compétence pour une demande en dommages
intéréts portant sur des millions d’euros).
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Serait-il possible, si cette société est poursuivie devant la division frangaise de
la juridiction unifiée du brevet du fait de la vente de produits argués de
contrefagon en France, de demander 4 cette division de se déclarer compétente
pour statuer sur les dommages-intéréts résultant de la contrefagon commise en
Turquie ?

Le fait que le produit soit vendu au Luxembourg (ot le défendeur posstde une
filiale) constituerait-il un élément suffisant pour que la division frangaise accepte
d’exercer cette compétence ? '

Serait-il suffisant que le défendeur ait cherché 2 obtenir de la division locale
frangaise, une décision de gel (c’est-3-dire de « ne pas déplacer » du Luxem-
bourg) ses avoirs situés dans ce pays, en vertu de I'article 61 de I'’Accord relatif 2
la juridiction unifiée du brevet ?

La juridiction unifiée des brevets va devoir construire une jurisprudence sur
ces questions complexes.

3° Dans quelle mesure la compétence extraterritoriale nouvelle differe-t-elle
du droit actuel ?

La formulation définitive de I'article 71 ter (3) du réglement Bruxelles I
(refonte) tel quamendé par le réglement (UE) n® 542/2014 du 15 mai 2014
constitue une exception au principe posé par I'arrét du 7 mars 1995 de la Cour
de justice de I'Union européenne dans I'affaire C-68/93 Fiona Shevill contre
Presse Alliance.

En vertu de ce principe, lorsque la juridiction est saisie en matiére délictuelle
ou quasi délictuelle (ce qui inclut la contrefagon de brevet d’invention), sur la
base de larticle 7 (2) du réglement Bruxelles I (refonte), comme étant la
juridiction du lieu ot le fait dommageable s’est produit, sa compétence est
limitée aux dommages survenus dans I'Ecar membre ol si¢ge la juridiction : au
contraire d’une juridiction saisie sur la base de Iarticle 4 de ce réglement,
comme étant la juridiction du domicile ou de I'établissement du défendeur, qui
peut statuer sur 'entier préjudice, la juridiction saisie parce qu’il s’est déroulé un
fait dommageable sur le territoire de 'Etat ot elle sid¢ge ne peut pas statuer sur les
dommages survenus en dehors de cet Etar.

Le nouvel article 71 ter (3) du réglement Bruxelles I (refonte) ne respecte pas
ce principe car il donne compétence, sous certaines conditions, 2 la juridiction
unifiée du brevet pour statuer sur les dommages causés en dehors des Etats
membres contractants, méme si le domicile ou I’érablissement du défendeur ne
se situe pas dans le ressort territorial de compétence de la division de la
juridiction saisie.

En effet, en vertu de cet article, la juridiction unifiée du brevet, dés lors qu’elle
est saisie d’une contrefagon commise sur le territoire des Etats parties 3 'Accord,
a la faculté d’exercer sa compétence accessoire pour connaitre d’une contrefagon
commise 4 I'extérieur de ce territoire A condition que le défendeur posséde des
biens situés dans le ressort territorial de la juridiction unifiée du brevet.
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I ne faut pas en conclure pour autant que cet article donnerait compétence a
la juridiction unifiée du brevet pour statuer sur la validité d’un brevet couvrant
des territoires extérieurs A I'Union européenne.

En effet, la compétence de la juridiction unifiée du brevet se limite aux
« préjudices entrainés [...] par [...] cette contrefagon » et ne comprend pas, par
conséquent, le pouvoir de statuer sur la validité du brevet : il faut donc estimer
que, si la validité du brevet est contestée et si la juridiction unifiée du brevet
considere qu'il existe des doutes sérieux sur cette validité, elle devrait refuser
d’exercer sa compétence sur ces dommages, ou, au moins, surseoir a statuer
jusqu’a ce qu’un jugement ait été rendu par le tribunal compétent sur la validité
du brevet.

La base juridique pour refuser compétence 2 la juridiction unifiée du brevet
pour statuer sur la question de la validité d’un brevet couvrant un territoire se
situant en dehors de sa juridiction ne serait pas I'article 24 (4) du réglement
Bruxelles I (refonte) relatif 2 la compétence exclusive pour connaitre de la
validité d’un brevet (cet article n’a vocation 2 s’appliquer qu’au sein de 'Union) ;
il s’agit bien du nouvel article 71 ter (3) du réglement Bruxelles I (refonte) tel
qu'amendé par le réglement (UE) n°® 542/2014 du 15 mai 2014.

La question est, toutefois, quelque peu théorique, des lors que la compétence
de la juridiction unifiée du brevet pour statuer sur une contrefagon se déroulant
hors de I'Union européenne est accessoire : la JUB ne peut statuer sur une telle
contrefagon que si elle doit aussi, et 2 titre principal, statuer sur une contrefagon
se déroulant au sein de I'Union européenne, cas de figure dans lequel la JUB a,
en principe ">, plénitude de compétence pour statuer non seulement sur la
contrefagon, mais aussi sur la validité du brevet si celle-ci est contestée.

Or de deux choses I'une :

— ou bien la JUB est convaincue de la validité du brevet et de la réalité de la
contrefagon, et elle statuera sans autre forme de proces sur tous les faits de
contrefagon, ceux commis dans I'Union européenne et ceux commis en dehors ;

—ou bien la JUB estime que le brevet est nul, auquel cas elle 'annulera pour le
territoire de 'Union européenne, pour lequel elle a compétence 4 cet effet et elle
refusera d’exercer sa compétence pour les faits de prétendue contrefagon commis
en dehors de ce territoire.

Quoi qu'il en soit, les solutions adoptées par la Cour de justice de I'Union
européenne dans I'affaire C-616/10, Honeywell contre Solvay, le 12 juillet 2012
seraient applicables : notamment, bien que la juridiction unifiée du brevet ne
puisse pas prendre une décision sur la validité du brevet visant la Turquie, rien
ne I'empécherait de décerner une interdiction provisoire pour la Turquie en
attendant la décision de la juridiction compétente pour statuer sur la validité du
brevet pour la Turquie.

15. En principe seulement, car, pendant une période transitoire de sept ans aprés la date d’entrée en
vigueur de I'Accord relatif 2 une juridiction unifiée du brevet, une action en nullité du brevet peut étre
portée devant les juridictions nationales (Accord relatif & une juridiction unifiée du breves, are. 83 (1)).
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Il reste 4 examiner I'influence de la Convention de Lugano de 2007 sur le jeu

A

des régles qui viennent d’étre décrites.

4° Les limites résultant de la Convention de Lugano de 2007 de la compétence
extraterritoriale de la juridiction unifide du brevet pour les faits de contrefagon
de brevet d'invention commis hors du territoire de I'Union européenne

Le réglement (UE) n° 1215/2012, Bruxelles I (refonte), s’applique unique-
ment aux Etats membres de I'Union européenne.

Un autre instrument sapplique entre les Etats membres et I'Islande, la
Norvége et la Suisse, membres de I’Association européenne de libre-échange
économique (AELE) ; il s’agit de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007
relative A la compétence judiciaire, la reconnaissance et 'exécution des décisions
en matiere civile et commerciale.

I1 reste donc 2 voir de quelle maniere la compétence accessoire de P'article 71
ter (3) va s’appliquer 2 I'égard de ces trois Etats couverts par la convention de
Lugano, et non par le réglement Bruxelles I (refonte).

On vient de le voir : il sera possible de poursuivre un défendeur non européen
(américain, chinois, japonais ou coréen) accusé de contrefaire un brevet
européen dans I’Europe enti¢re devant la juridiction unifiée du brevet pour tous
les actes allégués de contrefagon commis sur le territoire des Erats contractants,
mais aussi sur le territoire des Etats non-parties 2 PAccord, y compris sur le
territoire des Etats parties 2 la Convention de Lugano (sous réserve que la
condition relative 2 Iexistence d’avoirs soit remplie).

Cependant, il ne sera pas possible de poursuivre de la méme maniére un
défendeur domicilié en Islande, en Norvége ou en Suisse.

Ce résultat tient A la relation — complexe — entre le réglement Bruxelles I
(refonte) et la Convention de Lugano.

L’article 73 du reglement (UE) n® 1215/2012 Bruxelles I (refonte) dispose
que: «le présent riglement n'affecte pas lapplication des dispositions de la
Convention de Lugano de 2007 ».

Larticle 64 de la Convention de Lugano de 2007 prévoit une déférence
symétrique : « La présente Convention n'affecte pas lapplication par les Etats
membres de la Communauté européenne du réglement (CE) n° 44/2001 ¢ ».

Cependant larticle 64 (2) de la Convention de Lugano de 2007 prévoit une
force supérieure de cette convention vis-3-vis des défendeurs domiciliés sur le
territoire des Etats contractants qui ne sont pas membres de 'Union européenne
(PIslande, la Norvége, la Suisse) :

2. Toutefois, la présente Convention s applique en tout état de cause :

a) en matidre de compétence, lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire
d'un Etat oit s applique la présente Convention, & 'exclusion des instruments visés
au paragraphe 1, ou lorsque les articles 22 ou 23 de la présente Convention
conflrent une compétence aux tribunaux d'un sel Ftar ;

16. Auquel succéde désormais le réglement (UE) n° 1215/2012 Bruxelles I (refonte).
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Cette disposition de la Convention de Lugano de 2007 fait donc obstacle 2 la
compétence supplémentaire de la juridiction unifiée du brevet pour les
défendeurs domiciliés en Islande, en Norvége, ou en Suisse.

En termes gourmands, on pourrait dire que la Convention de Lugano de 2007
n’autorise la juridiction unifiée du brevet A savourer que quelques carrés de
chocolat suisse, alors qu'elle pourra profiter plus largement des confiseries
turques.

Il importe toutefois de souligner que le bouclier opposé par la Convention de
Lugano 2 I'application du nouvel article 71 ter (3) du réglement Bruxelles I
(refonte) tel qu'amendé par le réglement (UE) n°® 542/2014 du 15 mai 2014 ne
s'applique qu’a I'égard des défendeurs domiciliés dans ces trois Etats contrac-
tants.

Il ne s’oppose nullement A ce que la juridiction unifiée du brevet exerce sa
compétence accessoire pour des faits de contrefagon commis sur le territoire de
ces Etats, A condition que la réparation du préjudice ne soit pas demandée 4 des
défendeurs qui n’y sont pas domiciliés.

Ainsi, rien ne s'opposera 1 ce que la juridiction unifiée du brevet, saisie d’'un
cas de contrefagon paneuropéenne 2 I'encontre d’un défendeur domicilié ou
établi dans un Etat membre de 'Union européenne o, par hypothése, il possede
des biens, statue aussi sur des faits de contrefagon commis en Islande, en
Norvége ou en Suisse.

Méme les groupes industriels établis en Suisse peuvent, dans certains cas, avoir
maille & partir avec la juridiction unifiée du brevet.

Imaginons, par exemple, un groupe pharmaceutique international opérant
depuis la Suisse, avec une holding suisse contrélant une société opérationnelle
établie, elle, hors de Suisse, par exemple aux Etats-Unis ou encore aux Pays-Bas,
cette société opérationnelle vendant dans plusieurs pays d’Europe, dont la
Suisse, un médicament donné.

Imaginons encore qu’un breveté estime que la vente de ce médicament
constitue une contrefacon de ses droits sur un brevet européen couvrant les Etats
membres de I'Union européenne, mais aussi la Suisse.

Ce breveté peut tout 2 fait, en application du nouvel article 71 ter (3) du
réglement Bruxelles I (refonte) tel qu'amendé par le réglement (UE) n® 542/
2014 du 15 mai 2014, A condition que la société opérationnelle du groupe
pharmaceutique suisse ait quelques avoirs dans 'Union européenne, poursuivre
celle-ci devant la juridiction unifiée du brevet et réclamer des dommages-intéréts
pour les faits de contrefagon commis sur le territoire de I'Union européenne,
mais aussi pour les faits de contrefagon commis en Suisse.

Peut-étre plus de chocolat suisse que ce 'on pouvait imaginer 3 premiére
lecture...
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III. - CONCLUSION GENERALE

Le réglement (UE) n® 542/2014 du Parlement Européen et du Conseil du
15 mai 2014, qui amende le réglement (UE) n°® 1215/2012 Bruxelles I (refonte)
concernant les régles applicables 2 la juridiction unifiée du brevet et 2 la Cour de
justice Benelux, met ce dernier réglement en harmonie avec I’Accord relarif 4 la
juridiction unifiée des brevets.

Il crée, au sein du réglement Bruxelles I (refonte), au profit de ces « juridictions
communes & plusieurs Etats membres» de 'Union européenne, un chef de
compétence internationale (« internationalisation » du réglement) 2 I'égard des
défendeurs non établis ni domiciliés en Europe.

Il innove, surtout, en conférant 2 la juridiction unifiée du brevet une
compétence extraterritoriale qui lui permet d’étendre sa compétence au-dela des
fronti¢res de son ressort territorial, notamment pour des faits de contrefagon
commis dans des pays aussi importants, d’un point de vue économique, que la
Turquie, la Norvége et la Suisse (sauf vis-3-vis de défendeurs domiciliés dans les
pays de ’AELE).
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