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FIG. 1a

PATENT LAW - PROCEDURAL LAW

Review dismissed of ex parte order to preserve
evidence and inspect premises subject to
confidentiality club disclosure terms (R. 197.4 RoP)

No breach of duty to disclose any known material
facts (R. 192.3 RoP)

o Patent holder cannot be required, at the stage of
the application for preservation of evidence, to
respond in advance to possible attacks on the validity
of the patent, without prejudice, at the stage of the
substantive proceedings, to discussing and deciding
on a possible application for revocation of the patent.
19. In the present case, none of the information and
details provided by TIRU in its application are disputed,
proving that it is the owner of patent EP'S78, that no
opposition proceedings were pending before the EPO
and that no court had been seized of a challenge to the
validity of that patent, in particular on the grounds of
lack of novelty, on the date of the application for
preservation of evidence.

No demonstrable risk of destruction of evidence
(Article 60.5 UPCA)

e because of the mere digital format of the data but
to_ensure the effectiveness of the simultaneous
measures at the site of the manufacturer and that of
the operator of the allegedly infringing oven

No lack of urgency (R. 194.2 RoP)

e atwo-month period to prepare the application for
preservation of evidence appears reasonable, as the
applicant for seizure is required under Article 60.1
UPCA to present reasonably accessible evidence to
support its allegations that its patent has been infringed
or that infringement is imminent.

Source: Unified Patent Court
Similar order of the same date regarding same patent
versus Valinea

UPC Court of First Instance,

Local Division Paris, 24 March 2025

(Lignieres, Gillet, Lopes)

UPC_CFI 813/2024

Ordonnance

du Tribunal de premiére instance de la Juridiction
unifiée du brevet,

rendue le 24/03/2025

sur la demande de révision d'une ordonnance ex parte
(R. 197.4 RdP)

REQUERANT (Défendeur a la procédure au
principal)

MAGUIN SAS

2, rue Pierre Semard

02800 - Charmes - FR

Représenté par Olivier DELPRAT, cabinet Casalonga
REPONDANT (Demandeur a la procédure au
principal)

TIRU

7, rue du Dr Lancereaux

75008 Paris

Représenté par Cyrille AMAR, cabinet Amar Goussu
Staub

BREVET LITIGIEUX

Numéro de brevet

EP3178578

Titulaire(s)

TIRU

JUGE QUI STATUE

COMPOSITION DE LA CHAMBRE - CHAMBRE
REUNIE EN PLENIERE

Président et

Juge-rapporteur Camille Lignieres

Juge qualifié sur le plan Juridique Carine Gillet

Juge qualifié sur le plan Juridique Rute Lopes
LANGUE DE LA PROCEDURE : Frangais
ORDONNANCE PARTIES EN PRESENCE

1. TIRU est le demandeur aux mesures de conservation
des preuves (saisie et descente sur les lieux). Il s’agit
d’une société frangaise spécialisée dans la valorisation
énergétique des déchets créée en 1922, a Iinitiative de
la ville de Paris. Cette société congoit, construit et
exploite des unités de traitement et de valorisation des
déchets. TIRU est, depuis 2021, une filiale du Groupe
PAPREC, groupe frangais spécialisé dans la gestion et la
valorisation des déchets.

2. Dans le cadre de la présente procédure, MAGUIN est
le requérant a la révision des mesures de conservation de
preuves qui ont été ordonnées. Il s’agit d’une société
frangaise qui développe et produit notamment des fours
rotatifs adaptés a différentes applications, dont
I’incinération de déchets industriels.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

3. TIRU est titulaire du brevet européen EP 3 178 578
B1 délivré le 1/08/2018 (ci-apres « EP’578 »), intitulé «
Installation d’incinération de déchets et procédé associé
».

4. 11 a été justifié que ce brevet est en vigueur et couvre
la France, le Royaume-Uni et la Pologne.

5. Le brevet EP’578 concerne une technologie mise en
ceuvre dans un four d’incinération de déchets. Il protége
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a la fois une installation d’incinération de déchets et un
procédé associé.

6. Le 17 décembre 2024, TIRU a déposé¢ devant la
division locale de Paris de la JUB en paralléle deux
demandes de conservation des preuves et de descente sur
les lieux fondées sur son brevet EP’578, 1’une a I’égard
de VALINEA ENERGIE et l'autre a 1’égard de
MAGUIN, et ce, avant toute procédure au fond.

7. A I’appui de ses demandes, TIRU a exposé que, par
une vidéo YOUTUBE de I’Agglomération du Pays de
Montbéliard, elle avait été informée courant octobre
2024 de I’installation d’un four d’incinération, fabriqué
par MAGUIN et exploité¢ sur le site de VALINEA
ENERGIE, qui lui apparaissait contrefaire les
caractéristiques de son brevet EP’578, qu’une saisie et
une descente sur les lieux par un expert judiciaire étaient
nécessaires pour lui permettre de confirmer la
reproduction des caractéristiques et qu’il était justifié
que ces mesures soient ordonnées ex-parte. Le 23
décembre 2024, deux ordonnances ont été rendues ex-
parte autorisant les mesures de conservation des preuves
demandées, en limitant le périmétre des mesures
sollicitées a la recherche de la caractérisation de la
contrefacon. (Ordonnances n° ORD 67654/2024 UPC
n’: UPC CFI 814/2024 et n° ORD 67655/2024UPC
n’: UPC CFI 813/2024.)

8. Les mesures de saisie ont été exécutées le 14 janvier
2025 simultanément sur le site de MAGUIN, le fabricant
du four allégué de contrefagon (2 rue Pierre Sémard —
02800, a Charmes, France), et sur le site de VALINEA
ENERGIE, I’exploitant dudit four (rue du Champ du
Cerf — 25200 Montbéliard, France).

9. Les rapports écrits des experts désignés
respectivement pour chaque saisie ont été déposés le 20
et le 21 janvier 2025. La confidentialité des documents
et informations saisis a été protégée par la mise en place
d’un cercle de confidentialit¢ restreint aux seuls
représentants de chacune des parties.

10. Ces documents saisis ont ensuite fait I’objet d’une
opération de tri sous I’égide d’un expert désigné par la
Cour. Les documents et informations dits confidentiels
au sens de PArticle 58 AJUB et de la Régle 262A du
réglement de procédure JUB (RdP) sont a ce jour
accessibles seulement par les membres d’un cercle de
confidentialité élargi a la « legal team » et deux
personnes physiques pour chacune des entreprises
désignées par ordonnance du 6 mars dernier.

11. Par requéte du 12 février 2025, MAGUIN a sollicité
la rétractation des mesures de saisie et de descente sur
les lieux, en se fondant sur les points suivants :

- I’absence d’urgence,

- I’absence de risque de destruction des preuves,

- le fait que TIRU ait caché volontairement des
informations de nature a influencer le prononcé des
mesures ex-parte (ce qui revient au manque de loyauté
reproché par VALINEA).

12. Conformément a la Régle 197.4 RdP, une audience
pour examiner la demande de révision s’est tenue en
personne dans les locaux de la Division locale de Paris
le 10 mars 2025, les représentants de chacune des parties

ont exposé oralement leurs arguments devant le panel
des juges.

MOTIFS

Sur le manquement au devoir de loyauté :

13. La Régle 192.3 RdP sur la demande de conservation
des preuves exige que : « 3. Lorsque le requérant
demande que des mesures de conservation des preuves
soient ordonnées sans que 1’autre partie (ci-apres
désignée « le défendeur ») soit entendue, la demande de
conservation des preuves expose en outre les motifs pour
ne pas entendre le défendeur eu égard notamment a la
régle 197. Le requérant doit divulguer tout fait important
dont il a connaissance et qui pourrait influencer la
Juridiction dans sa décision de rendre ou non une
ordonnance sans entendre le défendeur. »

14. 11 est reproché a TIRU, qui a demandé une mesure
ex-parte a I’égard de MAGUIN, de ne pas avoir divulgué
au juge de la saisie I’information selon laquelle ce
dernier avait connaissance d’une antériorité destructrice
de toutes les revendications de son brevet EP’578, et
ainsi avoir manqué a son devoir de loyauté.

15. MAGUIN soutient a cet effet que TIRU avait
parfaitement conscience du fait que le four originel sur
le site d’incinération des ordures ménageres de
Montbéliard dit « Four Laurent Bouillet » congu en 1987
divulguait les caractéristiques de son brevet EP’578.

16. MAGUIN ajoute que TIRU avait connaissance des
documents techniques de ’ancien four qui a été congu
par LAURENT BOUILLET INGENIERIE, en ce que
TIRU a succédé a cette société aprés sa liquidation.
MAGUIN ajoute que TIRU a participé a de nombreux
échanges avec la sociét¢é VALEST (remplacée
ultérieurement par VALINEA) sur la rénovation de
I’acien four courant 2019.

17. Dans sa réponse, TIRU conteste d’une part, avoir eu
acces a toute la documentation technique notamment
celle qui est restée confidentielle relative a ’ancien four,
et d’autre part, le fait que I’ancien four antériorise son
brevet EP’578.

18. Sans qu’il soit nécessaire de trancher le point de
I’effective connaissance par le saisissant de toutes les
pices techniques relatives a 1’ancien four, la Cour note
que, comme I’a relevé justement a I’audience orale le
représentant de TIRU, le juge de la saisie n’est pas le
juge de la validité. Ainsi, il ne peut étre ainsi exigé du
titulaire du brevet, au stade de la demande de
conservation des preuves, de répondre par anticipation
aux possibles attaques sur la validit¢ du brevet, sans
préjudice, au stade du débat au fond, de discuter et de se
déterminer sur une éventuelle demande en révocation du
brevet.

19. En D’espéce, aucune des informations et
renseignements communiqués par TIRU dans sa
requéte, ne sont contestés, justifiant qu’il est propriétaire
du brevet EP’578, qu’aucune procédure d’opposition
devant I’OEB était en cours ou qu’aucune juridiction
n’était saisie d’une contestation sur la validité dudit
brevet, notamment pour défaut de nouveauté, au jour de
la demande en conservation des preuves.

20. II en ressort que MAGUIN échoue a démontrer un
manquement au devoir de loyauté prévu par la Reégle
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192.3 RdP de la part de TIRU lors de la présentation de
sa requéte.

Sur P’absence de risque de destruction des preuves
justifiant une mesure ex parte :

21. L’Article 60.5 AJUB sur [’ordonnance de
conservation des preuves et de descente sur les licux
prévoit : « 5. Des mesures sont ordonnées, le cas
échéant, sans que l'autre partie soit entendue, notamment
lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice
irréparable au titulaire du brevet ou lorsqu'il existe un
risque démontrable de destruction des éléments de
preuve. »

22. La Régle 197 RdP sur I’ordonnance de conservation
des preuves sans audition du défendeur indique : «1. La
Juridiction peut ordonner des mesures de conservation
des preuves [régle 196, § 1] sans que le défendeur soit
entendu, notamment lorsque tout retard est susceptible
de causer un préjudice irréparable au requérant ou
lorsqu’il existe un risque démontrable que les preuves
puissent étre détruites ou qu’elles ne soient plus
disponibles. »

23. MAGUIN soutient que le seul argument de TIRU
pour demander une procédure ex parte repose sur le
risque de disparition des preuves et que le seul format
numérique des données recherchées ne saurait suffire a
justifier une procédure non contradictoire.

24. MAGUIN ajoute qu’elle est une société bien établie
et que le four allégué de contrefagon fait I’objet d’un
dossier constructeur, ce qui oblige le fabricant a
conserver les documents techniques pour attester de la
conformité du produit aux réglementations en vigueur.
25. Au vu de ces arguments, la Cour reléve tout d’abord
que si le dossier constructeur rend obligatoire pour le
fabricant la conservation de la documentation technique
d’un produit afin de vérifier la conformité aux
réglementations en vigueur, cela ne rend pas certain que
cette obligation de conservation soit nécessairement
appliquée, cela n’empéche pas que les documents
techniques puissent étre méme partiellement modifiés
ou que la recherche desdits documents soit rendue
impossible le jour de la saisie. Or, les textes légaux sur
la procédure de saisie ex parte au sein de la JUB
n’exigent pas la preuve de la certitude d’une perte ou de
la destruction des éléments de preuve en cas de
procédure contradictoire, mais seulement, de I’existence
d’un risque de perte d’éléments de preuve méme partiel.
26. La Cour suit le raisonnement de MAGUIN selon
lequel le seul format numérique des données recherchées
ne suffit pas a démontrer I’existence d’un risque de
destruction ou de perte, ainsi qu’il a déja été jugé dans
la décision C-KORE v NOVAWELL
(UPC CFI 397/2023, LD Paris, ler mars 2024, page
7 : dans ce cas, il a été caractéris¢ le risque de
déplacement du produit argué de contrefagon mais
également le risque de perte ou modification des
données numériques).

27. En I’espéce, la demande de saisie sur le site du
fabricant MAGUIN ne peut étre dissociée de la demande
faite concomitamment devant le méme juge de la saisie
sur le site de I’exploitant VALINEA. Il était nécessaire
que les opérations se déroulent simultanément a la fois

sur le site du fabricant, et sur celui de I’exploitant,
compte tenu des liens évidents entre les personnes
saisies et de leurs intéréts convergents. Le lien entre ces
deux demandes et leur caractére concomitant a d’ailleurs
été expressément mentionné dans 1’ordonnance critiquée
(cf. UPC_CFI 813/2024, LD Paris, 23 décembre
2024, page 7 de ladite ordonnance).

28. Le juge de la saisie a donc apprécié globalement
I’efficacité des mesures demandées pour soutenir une
future action en contrefacon. La recherche de la
documentation technique chez le fabricant (saisie réelle)
était liée a celle de la saisie descriptive du four fabriqué
par MAGUIN et installé sur le site de VALINEA. Or, il
a été justifi¢ par TIRU de la mise en fonctionnement
imminente dudit four et il était évident que la mise en
fonctionnement d’un four d’incinération aurait empéché
ou rendu extrémement difficile la saisie descriptive
demandée concernant essentiellement I’intérieur du four
auquel se référent les caractéristiques les plus
importantes du brevet de TIRU (cf motifs du rejet de la
demande de rétractation de la saisie VALINEA ord.
n°ORD 13139/2025).

29. Dans le cas d’espéce, assurer 1’efficacité des mesures
de conservation des preuves (en vertu du principe
d’efficacité, point 4 du préambule du RdP) a justifié
I’exécution concomitante desdites mesures sur le site du
fabricant et sur celui de ’exploitant du four argué de
contrefagon.

30. Le principe d’efficacité, qui a justifié une mesure ex
parte, a ¢été appliqué en respectant également les
principes de justice, équité et de proportionnalité (points
3 et 5 du préambule du RdP) par la limitation stricte du
périmétre de la recherche de preuves a la seule
caractérisation de la contrefacon et par le rejet de toutes
les demandes relatives a la recherche de 1’étendue de la
contrefacon, ainsi que par la mise en place en amont d’un
cercle de confidentialité le plus restreint possible.

31. 11 en ressort que le saisissant a suffisamment
démontré I’existence d’un risque que les preuves ne
soient plus disponibles ou soient impossibles a obtenir,
tel que prévu par I’Article 60.5 AJUB et la Régle 197.1
RdP, justifiant ainsi que des mesures non contradictoires
soient ordonnées.

Sur le défaut d’urgence :

32. MAGUIN affirme qu’il n’y avait aucune urgence a
son égard pour ordonner les mesures, en faisant valoir
que le four allégué de contrefacon n’était pas dans ses
locaux, et les opérations de constat auraient pu étre
menées chez elle n’importe quand, que ce four soit mis
en route ou non.

33. MAGUIN ajoute que TIRU en tant que professionnel
dans un marché trés concurrentiel, avait nécessairement
eu connaissance de la vidéo sur Youtube, objet du
proces-verbal de constat d’octobre 2024, dés sa premicre
diffusion en aout 2024.

34. Comme cela a été dit plus haut, c’est justement dans
le contexte d’un marché extrémement concurrentiel que
Pefficacité des mesures demandées a justifié une
exécution des mesures de maniére simultanée sur les
deux sites (cf._UPC_CFI 813/2024, LD Paris, 23
décembre 2024, page 7).
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35. Concernant la supposée connaissance de la vidéo
Youtube par TIRU a une date antérieure a octobre 2024,
la Cour note que méme s’il est établi une premiére
publication sur les réseaux sociaux en aotut 2024, cette
vidéo n’a pas fait I'objet de trés nombreuses
consultations (« 77 vues » cf piéce 2 : proces-verbal de
constat de TIRU), ce qui signifie qu’elle n’a pas
bénéficié d’une trés large diffusion. Dans ce contexte, il
n’est pas démontré que TIRU en ait eu connaissance
avant octobre 2024.

36. La demande de TIRU a été déposée deux mois apres,
soit, le 17 décembre 2024. Or, un délai de deux mois
pour constituer le dossier de demande en conservation
des preuves apparait raisonnable, le demandeur a la
saisie a en effet ’obligation au vu de Article 60.1 de
PAJUB de présenter des ¢éléments de preuve
raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations
selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu’une
contrefagon est imminente.

37. Au regard de ces ¢léments et dans le contexte des
deux demandes de saisie concomitantes, le caractére
d’urgence standard tel qu’analysé par le juge de la saisie,
qui a d’ailleurs rejeté la situation « d’extréme urgence »
alléguée par le demandeur, a ¢été suffisamment
caractérisé dans I’ordonnance contestée.

38. Par conséquent, aucun des arguments soulevés par
MAGUIN ne peut étre retenu et sa demande tendant a la
rétractation de la mesure critiquée devra étre rejetée.
PAR CES MOTIFS

39. La Cour ordonne que soit rejetée la demande de
MAGUIN en rétractation de I’ordonnance de
conservation des preuves et descente sur les lieux rendue
le 23 décembre 2024,

40. Dit que la présente ordonnance est susceptible
d’appel dans les conditions prévues par I’Article 73.2
(a) AJUB et les régles 220.1 (c), 224.2 (b) RdP.
Rendue a Paris, le 24 mars 2025.

C. Lignieres, Juge-Président

C. Gillet, Juge qualifié sur le plan juridique

R. Lopes, Juge qualifié sur le plan juridique
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DETAILS DE L’ORDONNANCE

Ordonnance n° ORD 9276/2025 dans I’ACTION N°:
66560/2024 UPC n° : UPC_CFI _813/2024

Type d’action : Demande d'ordonnance de saisie et de
descente sur les lieux au titre des regles

192 et s. et 199 du réglement de procédure

Procédure connexe n° 7220/2025

Type de demande : Demande de révision d'une
ordonnance ex parte (R. 197.4 RdP)
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