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La sociéie INTELLECTUAL VENTURES | LLC propriétaire d'un
important portefewlle de brevets protégeant des mvenlions dons
le domaine des wtlécommunications est propriéinire d'un brevet EP
1 304 002 intitulé "Organisation de chiffrement de données dins
un svstéme de communications sans fil".

Ce brevel concemne le chiffrement de donndes dans des systémes
de 1élécommunication sans fil, et en panticulier dins des réscaux
locaux sans il

La sociélé INTELLECTUAL VENTURES | LLC soupconne In
socicte SFR de reproduire les cometénstiques de  certaines
revendications de son brevet dons le service oflert & ses abonnés et elle
a parexploit endate du 14 novembre 2016 (b assigner 1o sociélé
SFR pour conteefogon de de son brevel européen EP 1 304 002 (ei-
aprés brevet EP '002) et en particulier pour :

- Contrefugon de brevet par utilisation et offre d'wtilisation en France
du procddé ebjet de ln revendication | du brevet EM002, qui est mis en
auvre par Lasociéré SFR dans le cadre de son service dénommé *Auto
Connect Wiki™ |

- Contrefigon de brevet par offre, mise dans le commerce, et détention
4 ces fins en France de terminaux. sans il (notamment 1éléphones
maobiles et bleites) objet de la revendication 11 du breven EP0O2;

= Contrefagon de brevet par offre, mise dons le commeree, utilisation

et détention & ces fins de poims d'accés 4 un réscau local sans il
("Hotspots — Wil")y  reproduisant  les camciénstiques de o
revendication 14 du brever E/FODE,

Au cours de Tn mise en éun les parties om conelu selon le calendrice
fixe, Pallwire devant éire ploidée le ler juin 2018,

A Poudience de clbre le 17 mai 2018 I société SFR o sollicité un
report de lo dute de plaidoinies avquel la socidtée INTELLECTUAL
VENTURES ILLC aacquiesed, I'alTaire n'élant pas en étn d're jugée
compte tenn des nouveaux cléments et moyens soulevés en défense .

Au terme de ses conclusions sigmifides le 7 moi 20018 1o socidié SFR o
fait valoir deux amdénontés , une fin de non recevoir tirde
limopposabilité du brevet pour frude & In norme et a formé unc
demande reconventionnelle en nhus de position dominante.

Au soutien de son argumentation en défense, 1 société SFR expose
sclon elle que la sociéé INTELLECTUAL VENTURES | LLC i
reproche de contrefuire son brevet en mettan en a:uvee ln combinaison
des deux nommes  IGPEP TS 33.234 ( norme ETSI) et ln norme
02102012 { pomme IEEE)  que ln demanderesse a produites aux
débats | A supposer que L contrelugon soil avérde, elle soupgonne le
brevet K02 d'¢tre essentiel aux normes et que dons un tel cas Vaction
serit irrecevable, le brevet n'ayant jamais &é déclaré essentiel.
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Elle expose avair demandé par courrier du 27 avril et 4 mai 2018 les
travaux prepamtoires de ces nommes et lacorrespondance échangec avee
NOKIA alors titulnire du brevet litigienx , 4 I' ETSI et & I' EEEI
(Institute of Electrical and Electronics Engineces) pour [ui permettre de
déterminer si I'enseignement de Uinvention avint ¢té discule au cours
dies travaux des pormes et intégred la spécification techmiue de celles
cis
L'ETSI qui est situé en France a répondu favorablement en indiquant
uvoir sexécuter pour la semaine commengan le 11 juin tondis que
*IEEE situé aux Etats Unis o répondu que dans [e respect de sa
politique de neutralité , elle ne pouvant communiguer les documents
o without & subpoena » que In société SFR a traduit par « injonction
judicinire » tout en invitant la société SFR & consulter son site intemet
. { pitce 6.15 + traduction libre)

C'est dans ce contexte que ln sociéié SFR a signilié des conclusions
d'incident tendant & oblenir une mesure de sursis & stoluer € une
injonction de  communication de pidees puprés de I IEEE pour
sotisfnire In demande de I TEEE. n'ayvamt par ailleurs pas pu réunir sur
le site de I' IEEE les documents et In correspondance demandée;

La date des plaideirie a éé reportée au 23 povembre 2018 o Vincident
fixé ou ler juin 2018 en aceond avec les parhies .

A In date du ler juin 2018, la socicté SFR a développé oralement ses
deritures n®2his aux termes desquelles elle demande au juge de lnmise
en état d

Ordonner e sursis & stotuer sur Paction en contrelagon mitiée par
In socidété INTELLECTUAL VENTURES I LLC dans I'mtente de
ln communication par PETS1 et I'IEEE & la société SOCIETE
FRANCAISE DU RAIMOTELEPHONE des documents relotifs a In
spécification technique TS 33234 de o norme UMTS et a
nomme R02.11, tels que détaillés dans ses courriers des 27 avril et 4
mai 2018 (Pidces 3.1 et 3.3) ;

Enjoindre & FIEEE (Tnstitute of Electrical and Electronics Engincers)
dont le siége socinl est situé 3 Pack Avenue, 17th Floor- New York, NY
10016-5997 - Lmts-Unis - de communiquer 4 la SOCIETE
FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE sous un délai d'un meis i
compter de In signification de Mordonnance a intervenir :

- L'ensemble des documents de travail, des comples rendus ot
des comributions technigues réalisés ct/ou échangés par les membres
du groupe de travail en charge de Uélabortion du EAFOL - 4-Waoy
Handshake tel que déerit nux pages 85 et 86 de In partie 11 -
WIRELESS LAN MAC AND PHY SPECIFICATION de ln nomne
802,11 publide le 29 mars 2002 ¢

- L'ensemble des comespondances au sujet du EAIMOL 4-Way
Handshake tel que décrit aux pages 85 et 86 de la panic 11 -
WIRELESS LAN MAC AND PHY SPECIFICATION de lanorme
80211 publiée le 20 mars 2012 entre tout employé ou représentant de
NOKIA (v compris les autres entités du groupe NOKIA) et tout
participant ou processus de normalisation du EAPOL 4-Way Hundshake
tel que décrit aux pages 85 et 86 de la partic 11 - WIRELESS
LAN MAC AND PHY SPECIFICATION de la norme 802,11, tel que
son présiden, vice-président, secrétaire et inésorier.
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Donner commission rogatoire & toute autorité judicinire compétente sur
le temitoire des Etnts-Unis d' Amérique uﬁj:: d'obtenir auprés de
PIEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) dom le
sitge socinl est siué 3 Park Avenue, 17th Floor - New York, NY
1165997 - Erats-Unis d* Amérique les picces susvisées,

Dire que lasociété SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
disposern d'un délai de quinze jours & compter de In présente
ordonnance pour en remettire une troduction au greffe du tribunal, sous
peme de eaducité de la mesure d'instruction ;

Ordonner au greffe de tansmettre Fordonnanee, pinsi que la traduction
qu i sera remise par In société SOCIETE FRANCAISE DU
RADIOTELEPHONE, ou Ministére Public pour trnsmission i
Fautorite centrale compétente, US, Department of Justice & Washington

Ihre qu'an retour de [n commission ropatoire, les sociétés
SOCIETE  FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE e
INTELLECTUAL VENTURES 1 LLC en scrom avisées par le
grefle du tribunal qui metm & leur disposition les informations
cventuellement  recueillies pour permettre & leur représentant Iégal
etfou i lewr avoen d'en prendre copie ;

Rescrver les demandes au titee de "article 700 CI'C et les dépens

En réplique ln socidié  INTELLECTUAL VENTURES 1 LLC
soppose & lo demande qu'elle dit irrecevable et mal fondde.,

Au ferme de ses deritures significes le ler juin 2018 qu'elle o
développées a l'andience elle demande au juge de la mis en éat de:

Vu lesanicles 3, 15, 138, 378 et 763 ¢t suivants du Code de procédure
civile,

Deéclarer wrecevable, et i toul cus jnl'ud:dﬁ:-_ In demande de sursis i
statuer  formée  par In SOCIETE FRANCAISE DU
RADIOTELEPHONE - SFR : I'en debouter ;

Déclarer irrecevable, et en toul cas infondée, In demande de mesure de
production foreée de pieces et la demande de commission rogatoire
uternationale  formées  par  ln SOCIETE FRANCAISE DU
RADIOTELEPHONE ~ SFR & Iégard de Porganisme 1EEE situé
aux Erms-Unis ; l'en débouter ¢

Débouter 1n SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
de 'ensemble de ses demondes :

Fixer un colendrier de procédure permenant d'achever la mise en
ctat dans le respect du prineipe de ls comradiction d'ici les plaidoiries
fixdes au 23 novembre 2015 :
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Dire que dans Uhvpothése oii la SOCIETE FRANCAISE DU
RADIOTELEPHONL - SFR, demanderesse reconventionnelle cn
nullité de In partie frangoise du brevet curopéen EPF 1 304 002,
invoquerait  de  nouvelles  amtérioritds  dons  ses  demidres
conclusions, ln  société INTELLECTUAL VENTURES I LLC
disposern alors dun délni d'au moins six semaines avant le prononcé de
ordonnance de eldure pour conclure sur ces nouvelles anténonics |

Condamner la SOCIETE FRANCAISE DU RADMOTELEPHONE
- SFR 4 p.;lj}':'r i lnsocidié INTELLECTUAL VENTURES | LLC
ln somme 25.000 € (vingt-cing mille euros) au titre de Farticle
700 du Code de procédure civile ;

Condamner o SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
- SFR aux dépens de Fipcident qui pourront Sre  directement
recouvnés par In SELAS IMRIJqEI-ILE PAGENBERG, Avocal,
conformément i anticle 699 du Code de procédure civile,

La socié¢té INTELLECTUAL VENTURES I LLC soutient que la
production forede de pidces prévae par l'atticle 138 du code de
procédure civile ne peut s'a pﬂli.iul:r sngissant d'une soci¢té domicilice
i I'étranger et que la société SFR doit solliciter une commission
rogmtoire conformément aux dispositions de 1o Convention de la Haoye
du 18 mars 1970, miifide par In France et les Ewts-Unis.

Sur le fond elle estime gue la mesure tend & suppléer In carence de I
société SFR dans Padministration de la preuve et quielle est injustifiée,
insuffisamment précise foute de viser des Mits détermanés et ne vise
qud allonper la procédure de maniére dilatore.

Elle explique brievement sur le fond que sa demonde en contrelagon
repose sur la reprise des cometénstiques de la norme 3G TS 33,234 et
que la norme 802,11 n‘est visée quia titre de preuve indireete et que le
tribunal sern amené & cxominer Pexistence de la contreligon par
comparaison du brevet avee [n norme,

Elle en déduit que les documents relntifs & ln norme 80211 som
inutiles en fuisant observer qu'ils sont disponibles sur 'espace public
internet du site de ' IEEE

Elle sollicite In fixation d'un calendrier stret pour que Faflaire soit
plaidée le 23 novembre 2018 dans le respect du principe de
contradiction,

En répligue la société SFR confirme fonder sademande sur Particle 138

du code de procédure civile, sons s'opposer & ce que le juge de ln mise
en ¢l ordonne ou besain une commission rogatoire
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Surce
Sur b recevahilité de la demande de communication de pigees

L'article 138 du code de procédure civile dispose que « Si, dons [e
cours d'une instance, une partie entend fiuire ¢t d'un acte authentique
ou sous seing prive auquel elle n'a pas été partie ou d'une piéce détenue
par un tiers, elle peut demonder ou juge saisi de Paffaire d'ordonner (o
délivinnce d'une expédition ou ln production de I'acte ou de ln piéce »

La société INTELLECTUAL VENTURES TLLC fuit valoir qu'il est
mapplicable & In société IEEE domiciliée aux Eusts Unis et qu'il
conviendrnt & toul le moins d'ordonner une commission rogaloire
conformément & Farticle 734 du code de procédure civile qui énonce
que:

v Le juge peut, & ln demande des parties, ou d'office, faire procéder
hisns un Evat éranper aux mesures d'mstruetion amsi qu'aux oulresacles
Juihicinires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire
=01t i toute autonte judicinire compétente de cet Etut, soit aux autorités
diplomatiyues ou consuluires frngaises »

Il ressont de In procédure que In socidid  INTELLECTUAL
VENTURES | LLC o cité les normes normes IEEE 802,11 2002
nome WIFD) et ETSI TS 33234 V6.9.0 (2007-03) (on IGPP TS
33,234 version 6.90.0 Release 6) & Pappui de o démonstrmtion de la
contrefngon

La société SFR justfic avoir  formé une demande précise de
communication de documents aupres de 'ETSH et de UIEEE afin, de
vénfier si 'invention objet de EP 002 n &é discutée lors de
I"élaboration de [n spécafication technique TS 33.234 et de ln norme
WiFi 80201, et de  connaitre  les  évenmuclles  déclartions
d'essentinlité fates par NOKIA & ce sujet (Pidces 6.8 et 6.14).

Il resson des piéces produites que I' ETS! v a répondu fovomblement
et devinit s'exéeuter début juin { pitee 9.13)

L'NEEE o répondu le 10 mos 2008 dons ces termies « Plense be advices
that o 1s IEEE"policy not to provide information that may be used in
liigation without a subpoena; This is protect IEEE's neutrality in any
dispute. [T that is necessary, please feel free to let me know and we can
arrage the details of service. ! lowever a subpoenn may not be necessary
i thus mstunee os IEEE 802,11 does host o public website that contains
a wide variety of working group materials, The IEEE 802,11 website is
ncated http:fwww,ice3020rp/1 1 { piece 6.15 + traduction libre)

que 1o sociéte SFR a troduns comme suit o Veuillez savoir que la
palitique de PIEELE est de ne pas foumic d'informations qui puissent
cire utilisdes dans un linge sans injonction  judicisire, Cette
palitique a pour but de protéger la neutrubité de I'IEEE dans tout litige,
Si nécessaire, faites le moi savoir et nous pouvons convenir des détmls
de lu signification.  Cependant une injonction n'est peut élre pas
necessure dans en Pespéce car lo norme 1EEERD2.11 dispose d'un site
mlernel qui contient une vaste variélé de documents de travail, Le site
de lo norme 802,211 est dispomible  » (Pidee 6.15),

-
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Seclion

Il ressort pins de cet Ech:mru[u: que la sociéte IEEE est disposée &
verser Jes documents ouxguels le public peut avoir nccés et qu'elle
southaite seulement les communiguer sous couvert d'une autorisation
judiciaire pour s'exécuter dans le respect de sa politique interne de
neutralite.

Il o'y adone pas licu dons ce contexte a fiire procéder aux Etats Unis

i une mesure d'instruction et la demande de communication de piéces
formulée dans ce contexte est recevable dés lors que I' IEEE souhnite
seulement que 1o demande émane d'un juge.

Sor la demande on communication

Lasociété INTELLECTUAL VENTURESILLC comteste I'utilité de
Ia mesure et son camctére justific,

Elle foit notamment valoir que In mesure 'est pas nécessmre des logs
que I'IEEE a indigueé que ses documents de travail som pecessibles sur
son site Internet el quelle ne tend qu's suppléer la carence de
I'administration de In preuve de In défenderesse qui fant valowr
tardivement une exception de fin non recevoir tirde de la frmude aux
nommes cf une demande reconventionnelle en abus de position
dmminanic,

Cependant cette mesure a une ulilité dans le cadre de In hin de non
recevoir soulevée par In sociélé SFR - qui est libre du choix de ses
moyens en défense et de former des demandes reconventionnelles dans
les écritures qu'elle a signifiées dans le calendrier de procédure fixé.

11 apparait par ailleurs que In sociéié SFR a'a pu exploiter ln voie
dacces sur le site intemet de la société 1EEE en quelle sollicite en
outre In correspondance de NOKIA qui n'est pas a prion sur le site
publie de I' IEEE .

Elle indique que cetle mesure peut s¢ foire mpidement en fnisant
observer que I' ETSI va s'exéeuter trés prochainement ¢t justific du
cametére précis des pitees demandées qui sont limilées a certnines
pages de In norme qu'elle a citdes.

H s'ensuit que sa demande est recevable et qu'il convient d'y Taire dront
selon les modalités du dispositif sans quil soit nécessaire d'ordonmer un
sursis & stotuer, In date des plaidoirics avont été fixée nu 23 novembre
2018 en accord avee les partics qui souhaitent voir fixer un calendrier
strict.

Il n'y a pas licu de foire droit 4 ce stade de la procédure a la demande
de In société INTELLECTUAL VENTURES I LLC formée sur le
fondement de P'article 700 du code de procédure

PAR CES MOTIFS

Le juge de In mise en ¢t stoluant par remise au grefle et par
ordonnance comradictoire susceptible d'appel dans les conditions de
I"article 776 du code de procddure civile,

Regoit In demande de In société SFR

I"n ;:It' 7
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Dit que VIEEE (Instiue of Electrical and Elecironies Engineers) dont
le siege socanl est situe 3 Park Avenue, 17th Floor- New York, NY
10016-5997 - Ewts-Unis - doit  communiquer 4 ln SOCIETE
FRANCAISE DU RADIOTELEPMPHONE sous un délm &'un mois a
compter de la sipnification de I'ordonnance & intervenir @

- L'ensemble des documents de travail, des comptes rendus et
des contributions techniques réalisés etiou éehangds par les membres
du groupe de travail en charge de 1'élaboration du EAPODL  4-Way
Hondshake te] que décrit aux pages 35 ot 86 de la partie 11 -
WIRELESS LAN MAC AND PHY SPECIFICATION de la norme
K02.11 publiée le 29 mars 2012 ;

- L'ensemble des cormrespondinces au sujet du FAPOL 4-Waoy
Handshake tel que déerit aux pages 85 et 86 de ln partic 11 -
WIRELESS LAN MAC AND PHY SPECIFICATION de In norme
SO 11 publide le 29 mars 2012 entre tout employé ou représentant de
NOKIA (¥ compris les outres entités du groupe NOKIA) et toul
participant au processus de normalisationdu EAPOL 4-Way Hundshake
tel que dierit aux pages 85 et 86 de la partie 11 - WIRELESS
LAN MAC AND PHY SPECIFICATION de ln norme 802,11, tel que
son présudent, vice-président, seerétuire et irésorier.

Dit n'y avoir liew & commiission ropitaire
Rejette la demonde de sursis & statuer formée par [ sociélé SFR

Rejene In demande de In sociétd INTELLECTUAL VENTURES 1
LLC fopmee autitre de I'aticle 700 du code de procédure civile

Renvore les parties a [n mise en éunt et fixe le calendner comme suit,
les dies retenues étam des dates relais en 2018 :

16 juillet pour les cenitures en réponse de losociété INTELLECTUAL
VERTURES | LLC

ler octobre pour les eonclusions en réphigue de o sociélé SFR

23 octobre pour la dermiére replique de 1o seciété INTELLECTUAL
VENTURES | LLC

13 novembre pour les demidres denitures de la sociéte SFR
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Cloture le 15 novembre 2008 & 14h & Paudience du juge de [n mise en
£lat

Plaidoire le mercredi 23 novermbee 2008 4 9h

Reéserve les dépens

Faite et rendue & Pans [e 07 juin 2018

Le Greflice Le Juge de la mise en éin?
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