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2 juillet 1964
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9 novembre 1979

6 octobre 1981

Les sociétés SCLAVO et BIOTROL concluent un accord
de distribution exclusive pour la France des pro-
duits SCLAVO par la société BIOTROL.

La société SCLAVO dépose une demande de brevet fran-
¢ais comportant 16 revendications relatives & un
"procédé pour le dosage enzymatique du glucose (sys-
teme glucose-oxydases/péroxydases)".

Le brevet est délivré sans avis documentaire comme
n'appartenant pas a l'une des classes d'inventions
soumise a avis documentaire préalable & la délivran-

ce, conformément a l'article 73 al. 2 de la loi du
2 janvier 1968 ("brevet de la période transitoire").

Publication au BOPI de la délivrance du breveﬁ.

La société SCLAVO demande & 1'INPI "1l'avis de nou-
veauté établi contradictoirement comme il est dit a
l'article 20 ci-dessus”, conformément & l'article

73 al. 3 de la loi du 2 Jjanvier 1968.

Publication au BOPI de la présente requéte en éta—
blissement de 1l'avis documentaire.

La société SCLAVO dépose 22 revendications addition-
nelles auprés de 1'INPI.

La société BIOTROL fabrique et commercialise un pro-
duit "GLUCI-BIOTROL" suspect de contrefagon du bre-
vet SCLAVO dans ses revendications additionnelles,
en particulier.

Les sociétés SCLAVO et BIOTROL conviennent de mettre
fin & leur accord de distribution, le 31 décembre
1978.

La société SCLAVO notifie ses nouvelles revendica-
tions a BIOTROL.

La société SCLAVO procéde a une saisie-contrefacon
dans les locaux de la société BIOTROL.

La société SCLAVO assigne la société BIOTROL en con-
trefacon de son brevet 73.17413 devant le Tribunal
de grande instance de PARIS.

Publication au BOPI de la mise & disposition du se-
cond projet d'avis documentaire.

BIOTROL réplique par voie de : . demande reconven-
tionnelle en annula-
tion des revendica-
tions de 1 a 16 pour
défaut de brevetabi-
lité.

. défense au fond te-

nant a l'inopposabi-

1lité des revendica-
tions 17 & 38.




~ 21 avril 1982 : TGI PARIS . rejette la demande en annulation

des revendications de 1 & 16.

. déclare opposables les revendications
17 & 38 a compter du 13 mars 1979

. fait droit & la demande principale en
contrefacon. '

II - LE DROIT

ler Probléme (Opposabilité des revendications modifiées)

A - LE PROBLEME

e e i e e s e e e

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en contrefacon (SCLAVO)

prétend que les revendications modifiées prennent effet au jour de leur modifi-
cation.

b) Le défendeur en contrefagon (BIOTROL)

prétend que les revendications modifiées prennent effet au jour de leur notifi-
cation.

2°) Enoncé du probléme

A compter de quelle date les revendications modifiées sont-elles opposables aux
tiers ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Il convient en conséquence de déclarer la société deman—
deresse recevable d invoquer 4 L'appui de son action en
contrefagon les revendications par elle déposées le 8
aoillt 1978; que toutefois ces revendications, étendant la
protection accordée au brevet, ne peuvent Etre opposables
au "présumé contrefacteur", en application de l'article
56 de la loi du 2 janvier 1358 qu'd compter de la noti-
fication qui lui en a été faite, soit le 13 mars 1979; que
l'article 55 ne prévoyant comme autre point de départ de
L'opposabilité que la publication du second projet d'avis
documentaire, effectuée en l'espéce le 9 novembre 1979,
la société SCLAVO me saurait faire remonter au mois
d'aott 1978 1'opposabilité de ces revendications et que,
des lors, seuls les faits commis postérieurement & leur
notification le 13 mars 1979 sont susceptibles d'en cons-
tituer la contrefagon.”

2°) Commentaire de la solution

Les problémes soulevés concernaient la modification des revendications au cours
d'une procédure en établissement d'avis de nouveauté prévu par l'article 73 al. 3 de
la loi du 2 janvier 1968.



- La premiére question posée était de savoir si les revendications pouvaient
étre modifiées au cours de pareilles procédures. Une réponse affirmative a été rete-
nue a plusieurs reprises par les tribunaux; le tribunal n'estime méme pas nécessaire
de rappeler la régle. Il faut noter, toutefols, que cette faculté a disparu depuis le
30 juin 1981 & raison de la mesure transitoire instituée par l'article 45 de la loi
modificative du 13 juillet 1978.

- Une seconde gquestion concerne le sens de la modification susceptible d'étre
apportée aux revendications initiales. En l'absence de contraintes quelconques décou-
lant des textes, la modification peut étre tant restrictive qu'extensive; cette der-
nieére possibilité est, expressément, retenue par le jugement étudié.

- La dernieére gquestion, essentielle en l'espeéce, concernait le point de départ
de la modification apportée aux revendications. Le principe de solution a été énoncé,
dés le 26 avril 1975, par un jugement Altulor rendu par le Tribunal de Grande Instance
de Paris

"Il y a lieu de rechercher si la modification a consisté
en une restriction des revendications ~ auquel cas la
rétroactivité ne peut, alors, causer aucun préjudice au
contrefacteur — ou si, au contraire, la modification a
entrainé une extension ou un changement d'objet par rap-—
port au titre délivré, auquel cas, dans 1l'intérét de la
protection des tiers, on ne peut admettre, en application
de l'article 55 de la loi, des revendications nouvelles
da l'égard du présumé contrefacteur qu'd partir du jour
o celles—ci sont publiées ou notifiées" (PIBD 1975.154.
I1T.329 et Dossiers Brevets 1975.VI.2. conf. par PARIS,
28 novembre 1977, PIBD 1978.208.I1I1.37).

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, aujourd‘hui saisi du litige entre
les sociétés SCLAVO et BIOTROL, a rappelé, & plusieurs reprises, cette regle : 2 juil-
let 1976, PIBD 1977.188.1I1.128 et Dossiers Brevets 1977.1IV.1; 25 mai 1979, PIBD 1979.
247.I11.407 et Dossiers Brevets 1980.IV.1; 29 novembre 1979, PIBD 1980.251.II1.27;
27 juin 1980, PIBD 1981.271.I1I1.3 et Dossiers Brevets 1981.v.2).

Dans 1l'hypothése d'espece d'une modification extensive des revendications,
l'opposabilité était subordonnée a la réalisation d'une mesure légale de publicité
conformément & l'article 55 al. 1 de la loi. Deux dates entraient, alors, en concours,

postérieures, bien entendu, & la date de la modification, elle-méme :

. La date la moins contestable était celle de la notification particuliére des
revendications faites par SCLAVO & BIOTROL, le 13 mars 1979; cette solution, indiscu-
table, est retenue.

Une autre date et plus délicate, peut étre, & préciser aurait pu étre retenue:
il s'agissait de la date ol la nouvelle version des revendications était insérée dans
le dossier du brevet mis & la disposition du public. Pareille insertion doit étre réa-

lisée dans les jours suivant la communication & 1'INPI des revendications modifiées,
la fin aoft 1978 au maximum.

2eme Probléme (Nullité du brevet)

~ Le Tribunal rejette la demande d'annulation du brevet pour défaut de nouveau-

"httendu que, dés lors, aucune des antériorités imvoquées
par la société défenderesse ne peut étre considérée comme
une antériorité totale permettant de prononcer la nullité
du brevet SCLAVO pour défaut de nouveauté."




On retrouve, tout naturellement, dans l'interprétation d'un brevet déposé
aprés le ler janvier 1969, la conception étroite de la nouveauté c'est la conception

exigeante
invention

Le
tion pour

des antériorités susceptibles d'écarter, a ce titre, la brevetabilité d'une

Tribunal devait, alors, observer la critique de la brevetabilité de 1'inven-
défaut d'activité inventive

"S'i1l est exposé dans la partie descriptive du brevet que
"la présente invention dérive d'une combinaison de sys-—
temes de réaction déja utilisés", i1 n'était pas pour
autant évident, méme pour un spécialiste, de parvenir d
mettre au point le réactif revendiqué présentant de nom—
breux avantages par rapport aux méthodes antérieures;
qu'ainsi TRINDER qui, quatre ans avant le dépdt du bre-—
vet, avait également cherché d déterminer une méthode
permettant d'effectuer le dosage du glucose dans Le
sang, tout en ayant la possibilité de connaltre 1'arti-
cle d'EMERSON et les trois brevets imvoqués par la dé-
fenderesse publiés bien avant son étude, n'était pas
parvenu au méme résultat."

Nous noterons, en premier, le caractére assez inattendu et d'une régularité
assez douteuse de l'attendu suivant

"Attendu qu'il y a lieu d'observer au surplus que les
laboratoires BIOTROL qui assuratent la diffusion du
produit fabriqué selon le brevet litigieux et qui, en
1977, demandaient a 1'Institut SCLAVO d'envisager de
l'opposer a un présumé contrefacteur sont particulié-
rement mal venus d'en contester d présent la validi-
té et qu'il convient de rejeter leur demande de nul-

1ité."

3éme Probléme (Demande en annulation du contrat)

La société SCLAVO faisait valoir que la Convention transactionnelle de décembre
1978 avait été signée par elle dans l'ignorance du comportement de la société BIOTROL
et que ce dol par réticence permettait 1'annulation du contrat. Trés classiquement,

le Tribunal observe

"Attendu qu'il n'est pas établi pour autant que si la
société demanderesse avait eu connaissance des faits
ineriminés, elle n'aurait pas contracté...

Attendu qu'il n'y a pas lieu en comnséquence de pro—
noncer la nullité de la Convention du 6 décembre 1978
et que si elle ne peut faire obstacle d la poursuite
des faits de contrefagon et de concurrence déloyale,
manifestement exclus de 1l'objet de la transaction,

la société SCLAVO me saurait pour autant Se soustrai-
re au patement de la commission contractuellement
prévue. "

Le Tribunal fait une application classique de l'exigence d'un dol principal,
c'est-a-dire d'un dol, fut-il payv réticence, qui aurait véritablement déterminé la

victime & conclure la

Convention suspecte.
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Le 2 juillet 1954, la Société italienne dite "Isti-uto Sievotapico e Vaccinogeno Toscano
SCLAVOQ" a concédé aux Laboratoires BIOTROL 1'exclusivité de la vente en France des produits
diagnostiques de sa fabrication, qu'il s'agisse des produits déja fabriqués lors du contrat
ou de ceux qu'elle pourrait fabriquer 3 1l'avenir,

L'un de ces produits, ultérieurement commercialiss sous la dénomination "Glu-Cinet", devait
faire 1'objet d'un brevet, intitulé "Procé&dé pour le dosage enzymatique du glucoss", déposé
par la Société SCLAVO le 12 mai 1972 en Italie, puis le 14 mai 1973 a 1'Institut National
de la Propriété Industrielle - INPI - 3 Paris, ol il étair enregistré sous le numéro 73-17
413,

Constatant que depuis 1964 leur collaboration s'était développée a leur "satisfaction
réciproque", les laboratoires BIOTROL et l'Institut SCLAVO s'engageaient le 8 juin 1977 a
développer la vente de leurs produits de diagnostic tant en France qu'en Italie,

Mais, le 22 mai 1978, la Société SCLAVO adressait aux Laboratoires BIOTROL une lettre re-
commandée, faisant référence a des entretiens du 16 mai, pour leur confirmer la 'cessation
de leur collaboration", le droit de commercialiser les produits SCLAVO leur étant retiré le
31 décembre 1978.

Le 14 juin 1978, les Laboratoires BIOTROL accisaient réception de cette lettre, en prenant
acte de la proposition de 1'Institut SCLAVO de leur conssntir a compter du ler janvier 1979
une commission de 3 % pendant cinq ans sur les chiffres d'affaires réalisés avec la vente
en Italie d'un antibiogramme ABAC.

Puis la Société SCLAVO leur ayant fait part le 2 aofit 1978 de son intention de prendre
contact dés le mois de septembre avec la clientéele frangaise pour la conclusion des commandes
relatives a l1l'année 1979, les Laboratoires BIOTROL répliquaient le 18 septembre 1978 qu'ils
ne sauraient admettre cette intervention avant le ler janvier 1979, leur contrat d'exclusivité
ne prenant fin que le 31 décembre 1978.

Tout en protestant contre ce refus, 1l'Institut SCLAVO transmettait aux Laboratoires BIOTROL

-

par telex du 3 octobre 1978, un projet de contrat qui était finalement signé le 5 décembre

suivant. Il était expressément précisé a l'article 6 que cet accord avait pour effet de

"régler définitivement. et forfaitairement tous les problemes de toute nature pouvant ou ayant

pu résulter de leur collaboration pour la vente en France des produits SCLAVO jusqu'au 31

décembre 1978" et que la présente convention coanstituait donc "une transa:ztion sur tous leurs

droits et actions a ce titre, conformément &ux articles 2044 e suivants du Code civil fran-
gaig. Dans ce méme contrat, la Société SCLAVO s'engageait a3 verser aux Laboratoires BIOTROL
du ler janvier 1979 au 31 décembre 1983 une commission de 3 % sur les ventes en Italie de
l'antibiogramme ABAC mis au point par la Société Intertechnique auprés :de laquelle elle avait
été introduite par BIOTROL.

Peu aprés la signature de cette convention, la Société Pierre FABRE, qui devait prendre
la succession des Laboratoires BIOTROL comme distributeur en France des produits SCLAVO 2
compter du ler janvier 1979, écrivait le 22 dicembre 1978 a 1'Institut SCLAVO pour lui si-
gnaler qu'elle avait appris le 6 décembre 1978 que "les Laboratoires BIOTROL avaient mis sur
le marché, vers le 15 novembre 1978, sous la narque Gluci-Biotrol, un produit directement
concurrent et présentant les mémes caractéristiques que le Glu-Cinet SCLAVO dont elle devait
reprendre 1l'exploitation",

La Société SCLAVO faisait alors procéder le 14 mars 1979 aprés y avoir été autorisée par
ordonnance du 21 février 1979, a une saisie contrefajon tant au sizge social de la Société
BIOTROL a Paris que dans ses laboratoires de Chennevieres les Louvres daas le val d'Oise.

Puis par exploit signifié les 27 et 29 mars 1979, la Société SCLAVO assignait la Société
BIOTROL en demandant ‘

- de valider les saisies contrefagon ainsi pratiquées,

- de dire qu'en fabriquant, en offrant en vente et en vendant des réactifs permettant d'effec-
tuer le dosage enzymatique du glucose dans le plasma, le sfrum, le liquide céphalo-rachidien
oi1 le sang méme non déprotéinisé e: comprenant sous forme reconstituée une glucose oxydase,
une pevroxydas2, la 4-amino antipyrine et le para-hydroxy benzoate, la Société BIQOTROL commet
des actes de contrefacon du brevet 73-17 413 "dp.: la Société SCLAVO est propriétaire,

- de dire que la vente par la Société BIOTROL de ces réactifs de détermination du glucose
sous la dénouination Gluci-Biotrol constitue également un acte de concurrence déloyale,

- de faire dé&fense a la Société des Laboratoires BIOTROL de poursuivre ces actes délictueux
sous astreinte de 1 000 francs par infraction



- d'ordonner la confiscation et la remise 3 la Société SCLAVO de tous documents commerciaux

et publicitaires, ainsi que de tous objets, flacon et coffrets, portant la dénomination

Glacli Biotrol, pour qu'ils soient détruits en présence d'un huissier aux frais de la

Société .BIOTROL.

- d'ordonner une expertise en vue de déterminer le préjudice subi par la Société SCLAVO e: de
condamner dés 2 présent les Laboratoires BIOTROL a lui payer une provision de 300 000 francs

a valoir sur les dommages-intéréts qui seront fixés aprés expertise,

- de prononcer également la nullité pour dol de la convention du 6 décembre 1978

- d'ordonner la publication du jugement dans cinq journaux au choix de la Société demanderesse
et aux fraisde la défenderesse,

- d'assortir toutes ces décisions de 1'exécution provisoire pour éviter la perpétuation de
l'atteinte aux droits de la demanderesse,

- de condamner enfin les Laboratoires BIOTROL 2 payer a la Société SCLAVO 1a soane de 30 000
francs ex application de 1'article 700 du nouvesu Code de procédure civile,

Le 12 mars 1980, la Société BIOTROL concluait a l'irrecevabilité de l'action en contrefagon
formée 3 son encontre, en faisant valoir que la Société. SCLAVO mRpeut lui opposer les revendi-
cations 17 a 38 du brevet n° 73-17 413 qui n'ont pas été soumises 2 la procédure d'établisse-
ment de 1l'avis de nouveauté, conformément 2 l'article 73 alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1968,

La Société SCLAVO répliquait alors le 31 mars 1980 qu'elle & régulierement versé aux dfbats
le texte de l'avis documentaire définitif et qu'elle est recevable % invoquer 1es reveadica-
tions déposées au cours de la procédure d'établissement de cet avis,

Tout en maintenant ses précédentes écritures, la Société BIOTROL demand#it le 6 octobre
1980 de dire que les revendications 1 a 16 du brevet SCLAVO *3 -17 413 sout nulles pour
défaut d'activité inventive, que les vevendications 17 a 38 sont inopposables et subsidaire-
ment nulles pour défaut de nouveauté et d'activité inventive, et enfin tres subsidairemeat qu'
elle n'a pas commis d'actes de contrefacon,

Par conclusions du 30 décembre 1980, 1a Société SCLAVO soutenait pour sa part 1'opposabili-
té des revendications 17 3 38 et, tout en demandant de déclarer valables les autres revendica-
tions, précisait qu'elle invoquait spécialement 3 lippui de son action en contrefagon les
revendications 19, 30, 32, 34, 36 a 38 du brevet, Enfin, elle portait 3 150 000 Francs le
montant de la somme sollicitée sur le fondement de 1'article 700 du nouveau Code de procédure
civile,

Le 5 ayril 1981, les Laboratoires BIOTROL concluaient au rejet de l'action en concurrence
déloyale ainsi qu'a 1'irrecevabilité et au mal fondé de la demande tendant a faire prononcer
la nullité de la convention du 6 décembre 1978, Mais la Société SCLAVO maintenait ces deux
chefs de demande en répondant aux arguments de la défenderesse dans ses conclusions du 8 mai
1981,

Le 9 juin 1981, la Société BIOTROL concluait a nouveau au rejet de l'action en contre-
facon et sollicitait la somme du 50 000 francs en application de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile,

Enfin, par conclusions ultérieures sgignifiées le 14 décembre 1981 ainsi que les 2, 15 et
16 février 1982, les parties développaient leurs arguments respectifs et demandaient de leur
adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures.

1 - SUR L'ACTION EN CONTREFACON

Attendu que le brevet numéro 73-17 413 de la Société SCLAVO a pour objet un proc&dé pour
le dosage du glucose dans les liquides biologiques tels que le saag, l'urine ou le liquide
céphalo-rachidien ; : -

Attendu qu'il expose tout d'abord le procédé connu consistant 3 réaliser le dosage enzyma-
tique du glucose selon les deux réactions suivantes : :

- dans une premi2zre &tape, le glucose présent dans le liquide 3 analyser est transformé en
présence d'une enzyme spécifique, la glucos® -oxydas2 (GOD), en acide gluconique et en pero-
xyde "d'hydrogeéne ;

- dans une geconde étape, le peroxyde d'hydrogéne réagit sur un acceptecr chromogéne en présen-
ce d'une autre enzyme, la peroxydase (POD), qui catalys2 l'oxydation de l'accepteur chromo-
géne, l'intensité de la coulear de l'accepteur ainsi oxydé permettant de déterminer par
simple lecture. photométrique la jquantité de glucose contenue dans le liquide biologique ;
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Attendu qu'aprés avoir souligné les inconvénients des méthodes antérieures (nécessité
d'utiliser des échantillons préalablemeat déprotéminisés, nécessité de préparer de nombreux
réactifs séparés, possibilité d'interférences par de nombreuses substances, étalonnage diffi-
cile), le brevet présente les moyens de les éliminer en utilisant comme "accepteur réduit"
dans la réaction enzymatique catalysée par la peroxydase le ferrocyanure (de potassium ou de
sodium) qui est oxydé en ferricyanure et en introduisant un "réactif révélateur'" (composé d'un
phénol et de la 4-amino-antipyrine) qui est 3 son tour oxydé par le ferricyanure avec forma-
tion d'un composé quinonique coloxré en rouge ;

Attendu que le brevet décrit ensuite trois exemples d application :

- Exemple A : détermination de la glycémiz (par un mode opératoire manuel ou automatique)
avec lecture 3 terme & l'aide d'un photomeétre lorsque le développement de la coloration

est achevé, Dans cet exemple, on utilise deux réactifs séparés :

- un réactif enzymatique contenant les enzymes GOD et POB, le systéme tampon (qui peut etre

constitué par des phosphates ou toute substance ayant un pd compris entre 5,5 et 8) et le

ferrocyanure de sodium ou de potassium,

- un réactif révélateur contenant le phénol et 1z 4-amino-antipyrine ;

- Exemple B : détermination de la glycémie avec lecture continue (test cinétique) : on

effectue des lectures a intervalles réguliers, puis on calcule la valeur moyenne de 1'accrois-

sement de la densité optique dans le temps. Cet exemple comprend également deux réactifs :

- un réactif diluant conteaant la 4-amino-antipyrine ou du phénol,

- un réactif eazymatique contenant les enzymes GOD et POD, le systéme tampon, le phénol si
le diluant contient la 4-amino-antipyrine ou la 4-amino-antipyrine si le diluant contient
le phénol ; '

I1 est expressément précisé que "le ferrocyanure peut &tre omis, le systéme phénol -4
amino-antipyrine étant suffisant pour l'obtention d'une coloration mesurable photométrique-
ment" ;

- Exemple C : Réactif unique pour la détermination de la glycémie avec lecture a terme

ou en test dnétique

Dans un unique mélange (sous forme séche pour en augmenter la stabilité) se trouvent toutes
les substances nécessaires pour les réactions enzymatique et chromogéne, c'est-a-dire les
enzymes GOD et POD, le tampon, le composé a fonction phénolique (para ou méta hydroxybenzoate)
et la 4-amino-antipyrine,

Lorsgu'on utilise le réactif unique, la technique d4'analyse se raméne 2 un simple mélange
de 1'échantillon 23 examiner avec ce réactif ;

Attendu enfin que le brevet contient sous forme de tableaux une liste de diverses substan-
ces réactives pouvant etre adoptées ;

2 - Sur 1la modification des revendications

Attendu qu'a la suite de la partie descriptive, le brevet comportait lors de son dépdt
effectué le 14 mai 1973 seize revendications ; que le brevet é&tait délivré sous cette forme
le 3 décembre 1973 sans avis documentaire, conformément 3 l'article 73 alinéa 2 de la loi
du 2 janvier 1968 ;

Attendu que suivant la formule décrite 3 1‘exemp1e C du brevet, 1'Institut SCLAVO a mis
au point un produit commercialisé sous la marque Glu-Cinet ;

Attendu que le 5 septembre 1977, les Laboratoires BIOTROL, distributeur exclusif de ce
produit, alertaient la Société SCLAVO sur l'apparition d'un nouveau réactif pour dosage du
glucos#, le Glucomat 520 diffusé par la Société PRECIBIO, e: lui demandait quelle était la
"solidité" du brevet vis A vis d'un contrefacteur ;

Attendu que la Société SCLAVO adressait alors a 1'INPI le ler décembre 1977 une requéte
2n vue de faire é&tablir 1l'avis de nouveauté prescrit par l'article 73 alinéa 3 de la loi
du 2 janvier 1968 ; que 1'INPI lui notifiait le 7 juin 1978 un premier projet d'avis docu-
mentaire mentionnant comme antériorités opposables deux brevets frangais des Laborat01res
MILE enregistrés sous les numéros 1 287 027 et 1 289 712 ;

Attendu que la Société SCLAVO, ayant racu cet avis le 12 juin 1978, adressait a 1'INPI
le 8 aofit 1978, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article 38 du décret du
5 décembre 1968, des obsurvations sur ces antériorités et un nouveau jeu de 22 revendications
complémentaires poriant les numéros 17 2 38 et visant plus particuligrement les formules
d'application décrites dans le brevet et notamment celle de 1'exemple C ;
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Attendu que le second projet d'avis documentaive était notifié 2z la Société SCLAVD
le 3 aotit 1979, puis publié le 9 novembre suivant ; gu'aucune persoine, ni méme la BIOTROL,
n'ayant alors présenté d'observations conformément & 1la possibilité offerte par l'article
20, 2° de la loi du 2 janvier 1968, 1'INPI délivrait l'avis documentaire définitif le
10 mars 1980 ;

3 - Sur les revendications invoquées

Attendu que la Société SCLAVO imbque i 1l'appui de son action en contrefagon, notamment
dans ses conclusions du 30 décembre 1980, d'une parc les revendications 19, 30, 32 et 34
portant sur la composition du produit faisaat 1'objet de 1'invention, d'autre partles re-
vendications 36 & 38 concernant son procédé d'application ;

Attendu que selon les premigres de ces revendications, la "composition destinée 3 &:tre
utiliaede pour le dssage enzymatique du glucose" présente les caractéristiques suivanteg
- "elle comprend un systéme enzymatique glucose-oxydase-peroxydase (GOD-POD) , un para ou

meta -hydroxybenzoa:ce et la 4-amino-amipyrine" (reveadication 19),

"elle contient un systéme tampon" au phosphate (revendication 30) avec un "pH compris entre
5,5 et 8" (revendication 32),

"elle est préparée sous forme szche" (revendication 34) ; :

Attendu que les autres revendications couvrent un "procédé de détermination enzymatique
du glucose dans des liquides biologiques consistant & “u tiliser un réactif enzymatique
coutenant une glucose -oxydase, une glucose -peroxydase, caractériss pay le fait que ze
réactif contient au moins un para ou meta-hydroxybenzoate et un composant contenant un groupe
véactif dérivé de la l-phényl-5-pyrozolinone" (vevendication 36) , ce couposant étant
"constitué par la 4-amino-antipyrine" (vevendication 37) ; qu'enfin la reyendication 38
précise que la composition ci~dessus définie permet de procéder au "dosage enzymatique du
glucose dans des liquides biologiques non déprotéinisés"

Attendu que 1a Société BIOTROL conteste tout d'abord 1'opposabilité des revendications
17 a 38, déposées le 8 aofit 1978, comme n'ayant pas été soumises a la procédure d'établisse-
ment de %'avis de nouveauté prévue a l'article 73 alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1968;

Mais attendu que 1a Société SCLAVO réplique a juste titre que ces aouveélles revendica-
tiong ont été régulizrement déposses dans le cadre de cette procédure, conformément a possgibi-
1ité qui Llul était réservée par l'article 20 de cette méme loi et dans le délai de deux mois
prévu par l'article 38 du décre:t du 5 décembre 1968

Attendu que la Société BIOTROL est mal fondée a relever dans ses conclusions :du 9 juin
1981 que, selon l'article 71 alinéa 4 de la loi du 2 janvier 1968, l'avis de nouveauté doit
"porter sur les parties du brevet présumées contrefaites", dés lors gue cette pregcription
ne concerne que les anciens brevets déposés sans revendication avant 1'entrée en vigueur de
1a loi du 2 janvier 1968 ; que d'ailleurs, si l'article 73 de cette loi emploivl'expression
d'avis de nouveauté tout en renvoyant i l'article 20 relatif & la procédure d'établiss=ment
de 1l'avis documentaire, les articles 98 et 103 du décret d'application du 5 décemdre 1958 font
nettement la différence entre l'avis de nouveauté concernaat les anciens brevets (article 98)
et l'avis documentaire exigé dans toute instanceen contrefagon portant sur un nouveau brevet
délivré avec reveadications (article 103) ;

Attendu que 1a Société BIOTROL n'est pas Jdavantage fondée 3 faire observer que s2ion
ltarticle 45 du décret du 19 septemdre 1979 pris en application de la loi du 13 juillet 1978,
les nouvelles revendications doivent dowénavant faire 1l'objet d'un rapport de recherche cowm-
plémentaire ; qu'ea effet, si l'article 45 de cette loi précise que ses dispositions "seront
immédiatement applicables a la poursuite de 1l'instruction des demaandes de brevet pour lesquel-
les le premier projet d'avis documentaire n'aura pas encore été établi", cette loi n'est
entrée en vigueur que le ler juillet 1979, alors gque le premier projet d'avis documzataire
relatif au brevet SCLAVO avait &té délivré ie 7 juin 1978 ;

Attendu que la Société BIOTROL fait valoir en outre gque 1'article 20 de 12 loi du
2 janvier 1968 n'offre la possibilité que de procéder a une ''nouvelle xédaction" des reven-
dications et non celle de déposer de nouvelles revendications ;

Mais attendu que la possibilité offerte par la loi a pour but de permettre, au wvu des
antériorités mentionnées dans le premier projet d'avis documentaire, de madifier la portée
des revendications initialement dépousées, afin de mieux précisar 1'étendue de la protection
que 1'on eatend tirer de la description de 1'inveation ; que dés lors cette modification peut
s'effectuer aussi bien par une nouvelle rédaction des revendications initiales gque par le dé-
pdt de nouvelles revendication s ;
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Attendu que d'ailleurs la loi du 13 juillet 1978 et le décre: du 19 septembre 1979
enploie 1l'expression de '"nouvelles revendications" et que si l'article 45 alinéa 3 de cette .
loi limite au ler jaanvier 1981 le délai laissé aux propriétaires des brevets visés au
troisieme alinéa de l'article 73 de la loi du 2 janvier 1968 pour les déposer, il en ressort
évidemnent que ce dépdt était autorisé auparavaat ;

Atteadu que la Société BIOTROL soutient ‘enfin que les revendications 17 a 38 déposées
apres la délivrance du breye: n'ont aucuan lien avec les seize premiéres et n'oat d'autre
but que de chercher a atteindre les faits poursuivis ;

Mais atteadu que les nouvelles revendications portant sur des exeuples d'application
expressément. décrits eu brevet, présentent un lien manifeste avec les revendications initia-
les ¢t ne revétent aucun caractere artificiel ; qu'au surplus, la Société défenderesse est
mal venue de prétendre qu'elles auraient été rédigées pour les besoins du présent litige,
alors que leur dépdt, d'ailleurs suscité par sa propre demande du 5 septembre 1977, a &té
effectué des le 8 aofit 1978, tandis que la Société SCLAVO n'a eu connaissance de la contre-
facon incriminée que le 22 décembre 1978 ;

Attendu qu'il convieat en coaséquence de déclarer la Société demanderesse recevable 2
invoquer a l'appui de son actisn en contrefagon les revendications par elle déposées le
8 aotit 1978 ; que toutefois ces revendications, étendant la protedition accordée au breve:,
ne peuvent étre opposables au "présumé contrefacteur”, en application de l'article 55 de la
loi du 2 janvier 1968 qu'a compter de la notification qui lui en a été faite, soit le
13 mars 1979 ; que l'article 55 ne prévoyant comne autre point de départ de 1'opposabilité
que la publication di second projet d'avis documentaire, effectuée en 1l'espzce le 9 novembre
1979, la Société SCLAVO ne saurait faire remonter au mois d'aofit 1978 1'opposabilité de ces
revendications et que dzs lors s2uls les faits commis postérieurement a leur notification
le 13 mars 1979 sont susceptibles d'en constituer la contrefagon ;

Attendu que les lLaboratoires BIOTROL demandent de prononcer la nullité des revendications
invoquées par 1'Institut SCLAVO tant pour défaut de nouveauté que pour défaut d'activité inven-
tive ;

1 - Sur le défaut de nouveauté

a) Attendu que la Société défenderesse soutient tout d'abord que 1'inveuntion revendiquée
était déja divulguée par : un article de TRINDER publié en 1969 sous la titre "Détermination
du glucose dans le sang, en .utilisant de la glucose oxydase avec un accepteur d'oxygene
différent" ;

Attendu que, sans contester 1l'apport de cette étude 3 laquelle il est expressément fait
référence dans le brevet, la Société SCLAVO fait valoir que la méthode d= TRINDER nécessite
1'utilisation de deux solutions, "l'une. contenant le phénol pour précipiter les protéines du
sang, 1l'autre solution contenaat la glucose oxydase, la peroxydase et la 4-aunino-phénazone" ;

Attendu que dés lors l'article en question ne saurait constituer une antériorité totale
au brevet SCLAVO qui prévoit la mise &t point d'un réactif unique pouvant etre utilisé sur
des liquides biologiques non deprotéinisés ;

b) Attendu que la Société BIOTROL oppose en second lieu au brevet SCLAVO un article
d 'EMERSON publié ea 1943 sous le titre "Condensation de 1'amino-antipyrine, Un nouveau test
coloré pour les composés phénoliques" ; qu'elle relzve a ce sujet d'une part que le brevet a
reproduit dans sa cinquieme page la réaction présentée a la premizre page de cet article,
d'autre part que le tableau 1 présentant les "substances réactives pouvant etre adopiées’
s'est manifestement ingpiré du tableau 1 annexé a l'article d'EMERSON et intitulé "Résultats
des tests colorés de 1l'amino-antipyrine avec des phénols" ;

Mais attendu que les revendications invoquées ne prévoient pas l'emploi du ferrocyanure
qui intervient dans la réaction produite ; que par ailleurs le tableau dress$é par EMERSON ne
pouvait que digsuader d'avoir recours au para-hydroxybenzoate de méthyle, puisqu'il y est
présenté comme ne donnant aucune réaction avec 1l'smino- antipyrine, ce qui est vrai en l'absen-
ce d'enzymes ;

.. ¢) Attendu que la Société BIOIROL invoque enfin pour dé&montrer qu'il existait déja des
réactifs yniques permettaat d'effectuer le dosage du glucose :
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- 1le brevet 1 287 027 demandé le 15 mars 1961 par les Taboratoires MILES et intitulé
"Composition pour la détermination quantitative du glucose dans un fluide”,
- le brevet 1 289 712 demandé le 18 avril 1961 par lia méme société sous le titre "Composition
pour le diagnostic du glucos=",
- et le brevei américain 2 981 601, intitulé "Indicateur de glucose et procé&dé", délivré
le 23 avril 1961 et appartemant a la Société ELI LLLLY ;
Attendu que ces trois documents décrivent des compositions formées de glucose oxydase,
de peroxydass et d'un indicateur coloré ;
Mais attenda que les indicateurs colorés envisagés sont totalement différents du couple
para-hydroxybenzoate/4-amino-antipyrine utilisé par la demandevesse ; qu'en effet, dans
le breve: SCLAVO, le produit coloré est formé par la céaction de couplage para-hydroxybenzoste
4~aminoantipyrine en présence Je¢ peroxydase, alors que dans les trois brevets il est utilisé
tout formé,K et coloré par oxydation ;
Attendu que dés lors aucumedes antériorités invoquées par la Société défenderesse ne peut
etre considérée comme une antériosrité totale permettant de prononcer la nullité du brevet
SCLAVO pour défaut de nouveauté ;

2 - Sur le défaut d'activité inventive

Attendu que les Laboratoires BIOTROL ne sont pas :davantage fondés 2 demander sa nullité
pour défaut d'activité inventive ; qu'en effet, s'il est exposé dans la pariile descriptive
du brevet que "la présente invention dérive d'upe .combinaison de systémes de réaction déja
utilisés", il n'était pas pour aatant évident méme pour un spécialiste, de parvenir 2 mettre
au point le réactif revendiqué présentant de nombreux avantages par rapport aux méthodes
antérieures ; qa'ainsi TRINDER qui, quatre ans avant le dépdt du brevet, avait également
cherché 3 déterminer une méthode permettant d'effectuer le dosage du glucose dans le sang,
tout en ayant la possibilité de connaitre l'article d'EMERSON et les trois brevets invogués
par 1a défenderesserpubliés biea avant son étude, n'était pas parvenu au  méme résultat ;

Attendu qu'il y & lieu d'obscrver au surplus que les Laboratoires BIOTROL qui assuraient
ia diffusion du produit fabriqué selon le brevet litigieux et qui, ea 1977, demandaient 2
1'Ingtitut SCLAVO d'eanvisager de 1'opposer & un présumé contrefactear sont particulizrement
mal veaus d'en contester 3 présent la validité et qu'il convient de rejeter leur demande
de nullité ;

D - SUR LA VALIDITE DES AUTRES REVENDICATIONS

Attendu que dans leurs conclusions du 6 octobre 1980, les Laboratoires BIOTROL demaudaient
de prononcer la nullité des revendications 1 2 15 pour défaut d'activité inventive au regard
des articles de TRINDER et d'EMERSON précités ;

Mais attendu qu'il a &£té vu plus haut que la méthode de TRINDER nécessitait 1l'utilisa-
tion de deux réactifs, alorg que la revendication 10 prévoit la préparation d'un réactif uni-
que, et dans lequel la ferrocyanure peut &tre omis, contrairement a la réaction d'EMERSON ;
que pAr ailleurs, alors que TRINDER notait dians son article gue '"le systeme phénol amino -4-
phénagone convieat bien pour la détermination du glucose", la revendication 12 prévoit
le remplacement du phénol par un composé tel que le parahydroxybenzoate qui permet d'obtenir
une plus grande stabilité du réactif ;

Attendu que dés lors, pour les motifs ci-dessus exposés, il convient de déclarer la
Société BIOTROL mal fondée en sa demande de nullité des revendications 1 a 16 ;

Attendu par ailleurs que si dans ses conclusions du 9 juin 1981, la Société défende-
resse demandait également de maniere globale de proneneerla nullité des reyendications 17 3 38,
elle releve dans ses coaclusions ultérieures du 2 février 1982 que la Société SCLAVO ne lui
oppose gue les revendications 19, 30, 32, 34, 36, 37 ei 38 et limite sa Jdemande de nullité
a ces s2ules revendications; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner les autres
revendications non invoquées et qu'il convient, compte tenu de ce qui précide, d'admettre
la validité du brevet 73-17 413 dans toutes ses revendications ;
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E - SUR LA CONYREFACON

Attendu que lors des opérations de saisie, l'huissier a saisi notamnent une plaauette
publicitaire et une fiche technique présentant le Gluci-Biotro! ; que cette fiche expose
le principe de la méthode employée pour le dosage du glucose en ces termes . "En prés=nce de
glucose-oxydas2, le glucos2 est oxydé en acide gluconique. La réaction libere du peroxyde
d'hydrogeéne. Ce darnier, sous l'action de la per.xydase, est décompssé et oxyde un chromogéne
(hydroxybenzoate-amino-4antipyrine) qui, incolore a 1'état réduit, vire au rose 3 1'é&tat
oxyd#., L'intensité de la coloration esi proportionnelle a la concentration en glucos2" ;

Atteadn que cette méme fiche précise que le réactif reconstitue comprend les éléments
suivants : "tampon phosphate pH 7,5, glucoss -oxydase, peroxydase, amino-4-awtipyrine,
hydroxybenzoate" ;

Atteadn qu'il ressort en conséquence de cette présentation que le Gluci Biotrol
constitue la contrefagon du brevet 73-17 413 de la Sociéié SCLAVO et notamment des reven-
dications invoquées par cette société a 1l'appui de sa demande

Attendu que la Société BIOTROL ne saurait d'ailleurs contester cette o - tvefagon, des
lors qu'il ressort d'une lettre circulaire datée de janvier 1979, ézalement saisie par
l'huissier, qu'elle a présenté a sa clientele le Gluci-Biotrol comag un produit ideatique
au Glu-Cinet mis du point par la Société SCLAVO en application du brevet par elle déposé ;

11 - SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
Attendu qu'en plus des faits de coatrefagon, la Société SCLAVO reproche aux Laboratoi-
res BIOTROL de s'étre rendus coupables de concurrence déloyale en cherchant a détourner
a2 son profit la clientéle intéressée par le Glu-Cinet ; qu'elle relazve tout d'abovrd 4 cet
effet ;
- que des 1975, ce produit était présenté sur un dépliant des Laboratoires BIOTROL sans
la moindre référence a 1'Institut SCLAVO,
- qu'en 1977, un article paru dans les annales de Biologie Clinique présentait "le réactif
Glucinet des Laboratoires Biotrol",
- qu'en 1978, un article paru dans la méme revue mentionnait "ie Glucinet Biotrol",
- qu'enfin, le 28 juillet 1978 était déposée la marque "Gluci-Biotrol's=;

Mais attendu que la Société défenderesse faita juste titre observer qu'elle n'est
pas l'auteur des deux articles incriminés et qu'elle n'est pas poursuivie pour imitation
illicite de marque, aucune confusion ne pouvant d'ailleurs exister entre les termes
"Glu-Cinet" et "Gluci-Biotrol"

Attendu que la Société SCLAVO faut valoir en s2cond lieu que la fiche technique
relative au Gluci-Biotrol est présentée de maniere rigoureuSEment identique a celle qui
concernait le Glu-Cinet ;

Mais attendu que les Laboratoires BIOTIROL répliqueat a ce sujet que cette présenta-
tion a é:té mise au point par leurs soins et qu'elle est constamment utilisgfe pour tous
leurs produits, ainsi que cela ressort du catalo;we par eux versé aur débats; qu'ils
établissent en outre que la boite dans laquelle 2st commercialisé le Gluci-Biotrol est
d un format totalement distinct de celle contenant le Glu-Cinet ;

Attendu que la Société SCLAVO reproche enfin et surtout aux TLaboratoires BIOTROL
d'avoir adressé a ses clieats en janvier 1979 une circulaire , découverte lors de la saisie
et ainsi libellée ; "Nous avons bien regu votre derniére commande de Glu-Cinet et nous vous
en remercions. Nous avoans le plaisir de vous informer que aos laboratoires fabriquent le
Gluci-Biotrol, réactif qui répond a vos exigences habituelles d'utilisation et dont nous
voug adressons la fiche technique, Nous nous permettons 4'honorer votre ordre en vous
adressant le ($luci-Biotrol, en espérant qu'il vous donnera 2antizre szatisfaction" ;

Attendu qu'il resssort par ailleurs de sommations interpellatives délivrées par
1'Institut SCLAVO le 16 mars 1979 au Centre d'Examens de2 Santé de la 3ézurité Sociale de
Nice, le 21 mawrs 1979 au Centre hospitalier de La Rochelle et le 5 avril 1979 aux Laboratoires
d'analyses médicales de 1'Hdtel Dieu 3 Poitiers, que les commandes de Glu-Cinet adressées
en novembre et dicembre 1978 aux LAboratoires BIOTROL avaient donné lieu a des livraisons
de Gluci-Biotrel en janvier et février 1979 ; qu'en outre, sur sommation interpellative du
20 mars 1979, le gérant des lLaboratoires d'analyses médicales de Neuves-Maisons, pras de
Nancy, a précisgé qu'au cours d'une conversation téléphonique, la Société BIOTRO\1lui avait
expliqué qu'il lui serait dorénavant livré "un produit identique au Glu-Cinet, mais sous
le nom de Gluci-Biotrol" ; qu'enfin, la 3ociété SCLAVO établit, par la praduction du bon
de commande et du bordereau de livraison, qu'une commande Glu-Cinet par le Centre d'Examens
de Santé d'Orléans passse le 14 novembre 1978 pour l'année 1979 a donné lieu i une livraison
de Gluci-~Biotrol le 24 janvier 1979 ;
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Atvendu que la SOciété BIOTROL produit en défense plusieurs lettres, écrites en janvier
et février 1980 a divers laboratoires, dans lesquelles elle exprime son regret de ne pouvoir
donner suite & leurs commandes de produits SCLAVO et les invite a s'adresser au nouveau
distributeur de ces produits, les Laboratoires PRECIBIO ;

Mais attendu que cette communication de pieces, au demeurant tardive, est totalement
inopérante, dans la mesure oli toutes les commandes ainsi refusées portaient sur d'autres
produits que le Glu-Cinet ;

Attenda que, tout en sachant que son contrat de distribution prenait fin le 31 décembre
1978, la Soci#té BIOTROL a expressément interdit le 18 septembre précédent 3 la Société
SCLAVO de commencer & prendre des contacts avec divers établissements publics et privés
en vue de la conclusion de contrats de commandes pour l'année 1979 ; que dés lors, en pro-
posant et en livrant début 1979, soit aprés l'expiration de son contrat, a des clients
qui auraient pu ainsi e€tre contactés par la SOciété SCLAVO du Gluci-Biotrol présenté comme
un produit identique au Glu-Cinet, les laboratoires BIOTROL se sont rendus coupables de
concurrence déloyale et que la Société SCLAVO est bien fondée 3 leur demsander réparation
du préjudice qui a pu ainsi lui etre causé ;

T1T ~ SUR LA NULLITE DE LA CONVENTION DU 6 DECEMBRE 1978

Attendu que la Société SCLAVO demande enfin de prononcer la nullité de la convention
transactionnelle par elle passée le 6 décembre 1978 avec la Société BIOTROL, en invoquant
notamment les dispositions des articles 1116 et 2053 du Code civil prévoyant 1a possibilité
de faire annuler une convention ou une transaction pour dol ;

Attendu que la Société défenderesse gouleve 1l'irrecevabilité de cette demande dans
ses conclusions du 6 avril 1981, en soutenant qu'elle ne présente aucun lien de connexité
avec l'action en contrefagon et en concurrence déloyale diligentée a son encontre ;

Mais attendu que la Société SCLAVO réplique que si elle avait eu connaissance des
faits poursuivis, elle n'aurait pas signé la convention litigieuse ; que dés lors sa demande
en nullité présente avec l'objet principal de son action un lien de connexité suffisant pour
pouvoir etre déclarée recevable ;

Attendu que la convention dont la nullité est demandée avait essentiellement pour objet
de "mettre fin de fagon amiable, forfaitaire et transactionnelle" aux relations entre les
parties au sujet de la distribution en France des produits SCLAVO par les Laboratoires
BIOTROL ; que cette convention prévoyait par ailleurs que la Société SCLAVO versearait a
la Société BIOTROL pendant cing ans, du ler janvier 1979 au 31 décembre 1983, une commission
de 3 7 sur les ventes effectuées en Italie de l'antibiogramme ABAC ;

Attendu que la Société SCLAVO releave que les Taboratoires BIOTROL ont insisté notamment
les 14 juin et 18 septembre 1978 pour que cette commission leur soit réservée par contrat
séparé, mais se sont bien gardés de l'informer de leur intention de commercialiser le
GLuci-Biotrol pour remplacer le Glu-Cinet ; qu'elle précise qu'elle n'a appris 1l'existeace
de ce proBluit concurrent que le 22 décembre 1978 par la Société Pierre FABRE, alors que
la marque Gluci-Biotrol avait été déposée dés le 28 juillet 1978 et que les boites destinées
32 sa commercialisation avaient été commandées dés le 11 septembre 1978 ;

Attendu que la Société demanderesse soutyent en conséquence qu'en gardant le silence
sur ses manoeuvres frauduleuses de contrefagon et de concurrence déloyale, la Société
BIOTROL s'est rendue coupable de dol et qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la con-
vention du 6 décembre 1978 ;

Mais attendu qu'il n'est pas établi pour autant que si la Société demanderesse avait
eu connaissance des faits incriminés, elle n'aurait pas contracté ; qu'en effet la conven-
tion litigieuse avait essentiellement pour objet de mettre un terme aux relations commer-
ciales entretenues entre SCLAVO et BIOTROL pendant quatorze années et qu'il ressort des
pleces versées aux débats que la rupture de ces relations a été prise 3 l'initiative de la
Société SCLAVO dés le mois de mai 1978, sans qu'elle ait eu alors 2 formuler le moindre
grief 3 l'encontre des Laboratoires BIOTROL ; que dés lors la coumission consentie a leur
profit parait avoir été destinée 3 les didommager du préjudice résultant de la résiliation
du contrat d'exclusivité dont ils bénéficiaient jusqu'alors ; que d'ailleurs cette commission
n'a jamais été remise en cause lors de la préparation de la convention, alors me€me que la
Société SCLAVO reprochait aux Laboratoires BIOTROL de lui avoir interdit, dans leur lettre
du 2 aofit 1978, de commencer a prendre contact avec la clientéle frangaise ;
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Attendu qu'il n'y a pas lieu en conséguence de prononcer la nullité de la convention
du 6 décembre 1978 et que si elle ne peut faire obstacle a la poursuite des faits de contre-
fagon et de concurrence déloyale, manifestement exclus de 1'objet de la transaction, la
Société SCLAVO ne saurait pour autant se soustraire au paiement de la commission contractuel-
lement prévue ;

1V ~ SUR LES MESURES REPARATRICES

Attendu que pour établir 1l'ampleur du préjudice par elle subi, 1la Société SCLAVO verse
aux débats un compte rendu d'activités établi le 16 janvier 1978 par les Laboratoires
BIOTROL qui soulignent le succés remporté par le Glu-Cinet en exposant que "les centres
de santé de la Sécurité Sociale (quarante en France, représentant environ 3 000 000 de
dosages de glucose par an) ont décidé, aprés réunion d'une commission mixte nationale grou-
pant des universitaires et des praticiens, de standardiser leurs procédures de dosage =t

de a'utilise2r gue le Gla-Cinai™
Attendu toutefois gque le Tribunal ne posszde pas en 1'état les renseignemeats suffisants
pour déterminer dans guelle mesure et pendant combien de t2aps 1 Glati-3io= L o -rastazg

le Glu-Cinet ;

Attendu qu'il convient en coaséquence d'ordonner une mesure d'expertise en vue de
recueillir tous £léments d'appréciation permettant d'évaluer le pré&judice subi par la
Société SCLAVO du fait des actes de concurrence déloyale commis par la Soziété BIOTROL
depuis le ler janvier 1979 et du fait des actes de contrefagon commis par cette méme société
depuis le 13 mars 1979 ;

Attendu qu'eu égard aux diverses circonstances de la caus2, il convient d'ores et d4ja
de condamner la Société BIOTROL & verser a la Société SCLAVO la somme de 100 000 francs 2
titre de provision a valoir sur les dommages-intéréts qui se2ront fixés aprés expertise ;

Atteadu qu'il y a lieu en outre d'interdire a la Société BIOTROL de continuer 2
commeycialiser le Gluci-Biotrol, sousg astreinte définitive de 1 000 frans par infraction
congtatée, passé un délai de deux mois & compter de la signification du présent jugement ;

Attendu qu'il couvient par ailleurs d'ordonner la confiscation de tous documeats pu-
blicitaires, ainsi que de tous flacons et coffrets portant la dénomination "Gluci-Biotrol"
se trouvant en posseéssion de la Société BIOTROL et leur remise 3 la Société SCLAVO ;

Attendu qu'il y a lieu enfin de faire droit a la demande de publication du jugemeat
dans la limite gqui sera précisée au dispositif ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser & la charge de la Société SCLAVO les
frais importants gu‘'elle a dfi exposer dans le cadre de la présente instance pour faire
valoir ses droits ; qu'il convient de condamner la Société BIOTROL a lui payer ean outre la
somme de 50 000 francs en application de 1 article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu en revanche que la Société BIOTROL succombant en toutesses prétentions, ne
peut qu'étre déboutée de sa demande formée sur le néme fondement ;
Attendu enfin qu'eu égard a la nature di litige, il ne parait pas nécessaire d'ordon-

ner l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne la mesure
d'expertise ordonnée, en raison du risque de déperdition des preuves

PAR CE S MOTTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant par jugement contradictoire,

Déclare le brevet deposé le 14 mai 1979 par
la Société SCLAVO so:5 le titre "Procédé pour le dosaze eanzymatique du glucose (systéme
glicose-oxydases/peroxydases)" et enregistré sous le numéro 73-17 413, valable en toutes ses
revendications ;

Déclare la Société SCLAVO recevable 3 opposer & la Société BIOTROL les revendications
17 & 38 de ce brevet a compter du 13 mars 1979, date de leur notification ;

Déclare valables les saisies-contrefagon pratiquées au siége de la Société BIOTROL
et dans ses Laboratoires de Chennevieres- les -Louvres (val d'Oise) ;

Dit qu'en fabriquant ou en veadant, sous la dénomination "Gluci-Biotrol", un réactif
permettant d'effectuer le dosage de glucose dans le serum, le plasma et le liquide céphalo-
rachidien et comprenant une glucose oxydase, une peroxydase, la 4-amino-antipyrine et le
parahydroxybenzoate, la Société BRIOTROL a commis des actes de contrefagon du breve: 73-17 413
appartenant a la Société SCLAVO, et plus spécialement des reveandications 19,30,32,34 et 36 a38
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Dit qu'en présentant & sa clientele le Gluci-Biotrol comme se substituant dorénavant
au produit équivalent fabriqué par la Société SCLAVO qu'ils commercialisaient antérieure-
ment sous la dénomination "Glu-Cinet", les Laboratoires BIOTROL s2 sont également rendus
coupables de coacurrence déloyale ;

Déclare la Société SCLAVO mal fondée en sa demande de nullité de la convention par
elle passéa le 5 décembre 1978 avec les Laboratoires BIQOTROL ; 1l'en déboute ;

Interdit 2 la Société BIOTROL de continuer i commercialiser le Gluci-Biotrol sous
astreinte définitive de MILLE francs (1 000) par infra ction constatée, passé un délai
de deux mois & compter de la signification du présent jugement ;

Ordonne la confiscation de tous documents publicitaires ainsi que de tous flacons
et coffrets portant la dénomination Gluci-Biotrol se trouvant en possession de la Société
BIOTROL et leur remise 3 la Société SCLAVO ;

Avant dire droit sur le préjudice subi par la Société SCLAVO du fait des actes de
concurrence déloyale et de contrefagon commis par la Société BIOTROL,

Conmet M. Jean-Claude COMBALDIEU, 32 rue Jouvenet & Paris (16eme) en quallté
d'expert, avec mission de fourair au Tribunal tous les éléments nécessaires permettant
d'évaluer le montaat de ce préjudice ;

Dit que 1l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément adxdlsposl—
tions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile 2t qu'il devra
déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal (Contrdle des ExpPrtlseS) dans le d&lai de
cing mois du jour ol il aura été saisi de sa mission ; :

Fixe a la somme de DIX MILLE francs (10 000) le montant de la provision a valoir
sur les frais et honoraires d'expertise, qui devra etre consigfée au Secrétariat-Greffe
(bureau 303) par la Société SCLAVO avant le 31 mai 1982 ;

Condamne dés a présent la Société BIOTROL a payer a la Société SCLAVO la somme de
CENT MILLE francs (100 000) a titre de provision ;

Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou
périodiques au choix de la Société demanderesse et aux frais de la Société défenderesse, sans
que ceux-cl puissent excéder la somme globable de QUINZE MILLE francs (15 000) ;

Condamne la Société BIOTROL a payer a la Société SCLAVO la somme de CINQUANTE MILLE
francs (50 000) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Déboute 1la Société BIOTROL de sa demands formée sur le méme fondement ;

Rejette, comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou
contraires des parties ; :

Dit n'y avoir lieu a exécution provisoire du jugement, sauf en ce qui concerne la
mesure d'expertise ;

Condamne la Société BIOTROL aux dépens

Autorise la Société civile professionnelle d'avocats DURAND, BOUVIER, ESCARABE 2a
recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avolr
regu provision,

Fait et jugé & PARIS, le
21 avril 1982,
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Ly £0U 3,

Statuant sur l'appel formé par la csocidédté LAJORA-
POIRE3 BIOTHCL (ci-eprés 3ICTROL) du jugement rendu le 21 avril 1982

dans le litige l'orposant & la socidtd de droit italien INSTITUTO SIO-
TERAPICO B. VACCINOGEID TOSCA SCLAVO (ci-apris SCLAVO), ensemble
sur l'appel ineident et leas demandes additionnelles de cette darnidred

Fpits et proeédure—

SCLAYU avait concddd a BICZROL le 2 juiilet 1964
1'exzclusivitd de la vente en France des produlis diagnogtiques de as
fabrication. L'un de ces produits faisaiy l'cbjet du brevet intituld
w Procédé peur le dosage enzymaticua-du glucose " dérosd 3 1l'Institut
Hatlional de la Provridtéd Indusirdelle le 14 mei I%73 scus le rnuméro
1547413 gvec revendication dfune priocritd i alie“ ~e du 12 mal I072
et ddlivrd le 3 décembre I1973. Ce rsredudt étaat commerciasliséd sous
ia déncmingtion GLU-CINIT,

Lo 22 mal I978, SCLAVC adre.saii a BICTROL une let-
tre recomnandie Jalsant reférence & ces enireiiens du 10 mal précé-
dent pour lul caxnfirmer la cessatlorn de leur celigboration, le droit
de commerclaliger les rrodults SCLAYO dtant retird & SIOTROL 2 compe
ter du 31 décembre IS7S.

Le 6 Jdecenbre 1978, wmo irancaciion éialt signée
entre SCLAVO et BIOTROL pour régler définitivenment et forfaitairsment
les probleémes de teute nature pouvan: ou ayart pu resulier de leur
e9liaboration vour la vente en France des produits SCLATO Jusqufan
31 déesmbre 1578,

QOr, la socidtd PIRARE FABER, gui devait suecdder 3
BIOTECL & comptsr du ler janvier 1979 cemma disiributeur em Francs
des predults SCLAVO derivait & SCIuVO le 23 ddecembre 1578 peur lul sid
ex que BIOTEOL gvait mis sur le mavehd vers le 15 nevembre 1978
8 LA mgrque GLUCT-BTOYROL um prodult eonscurrent prissntant les mi-
5 earactéristiqees qua le ALU-CINET.

SCLAVO faloelt slesw precdder le 14 mevs 1979 A
isie—contrefagon au siigs sesial de IIOTROL & Paris ot dans ses lg~
ratolres du Val d'Qise, puis les 27 et 29 mars I979, 1l'assignait ez
pérefacon du brevet v 73.I7413 pour fabrication, offre et vente des
1etifs permettent d'effectuer le dosage anxymetiqus du-glucese
dans le plasma, le sérwm le liquide céphslo-rachidien ou le sang méme
dépretéinisé et camprenant sous forme recenstitude une gluscse oxydg—
(88, UWXo peroxydase, la 4-emine satipyrine ¢t le pary-kydroxydenzoate
st en censurremes ddloysle par vente de 6es réaciifs de déterminatiom
Ha glucese sces la déndmingtion GLUBI=BIOFROL ainsi cu'en la mullité
poer dsl de la ssmy petion du 6 déoembre I1978.

BIOFROL comslugit A ls nullité des revendicatiocms

vat pour défaunt d'setivité imveniive, & 1'inoppesadbilitd
sut & 1a nmllitéd pour défsut de nouveauntd et d'activi~
té inventive des revemdicstioms 1T & 3B et trés subsidiairement A 1'ab

par le tribunal de granue instance de Paris (jeme chambre ldre sectiod)
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sence d'gqctes de contrefaghn. :lle concluait en outre au rejet des demandes
an ccneurrence J4loyeale et en nuliifé de la convention du 6 décembre I978.

CCLAVO précimglt qu'elis invoqualt spécialement &4 1'appud
de son action en contrelagon lea revendications 19,30, 32,34, 36 i 38 ds .on
brevet.

Par jugement du 21 avril I9€2 le tribunal de grande inse
tance g déclard le brevel déposé la 14 mal 1973 par la dociéré SCLAVO sous
le titre " Procddd pour le dosage erzymatique du slucese (systdime glucose-—
oxydases/peroxydases)? at enregistrd sous le n® 73.174I13, valable en toutes
sea revendicaiions, ddolaré 3SCLAVO recevable 3 oproser A BIOTROL les revene
dications 17 2 33 de «e brevet A complor du 13 mars 1979 ,date de ileur noti-
fication, déclard valables les asalsica-contrefa¢ens pratiqudes au sidgs de
BIOTROL et dang ses laberatoires de Chemnevidres-lds-Louvres (Val d'Oise),
dif qufen faliriquan? ou en vendan$, cous la dénAningtion " GLUCI-BIOTROL # un
réaciif permetiant d'effeotuer le dosagw du glucose dans le sérum, le plasag
8t lo liquide cépralo=rachidien et comprenant ums glucose oxydage, une pere
ofydas®, lag 4 amino-entipyrine et le parabydroxybenzeate, LIOTROL a commis
dea actes do6 conitrefegon du trevet n® 73.17413 aprartenant & SCLAVO et pius
spétialemeant des revendiaations 19, 30, 32, 34 et 36 & 38, dit qu'en présenw
tant 3 sa clientdle le CLUCI-BIOTROL comms se substituant doréngvant au pro-
duit dguivalent fabriqud par SCLAVO qu'ils commercialisalent antérieurement
sous lo déncaingticn ¥ CLU-CINET ", les Laboratoirea 3I0TROL se sont '-als=
agnt rerdus coubahles ds coneurrence déloyale, ddaelard SCLAVO mal fon.le en
sg dengnds de nullitdeds la coavention rar elle pesade le © décembre 1378 avec
SI0TR0L, l'en a ddvoutde, interdit & BIOERAL de conitinusr 4 commerci-. iser
le GLUCI-BIOT20L scus astreinte défindtive de 1.000 frs par infracticn conse
tatde, passd un délal de doux mois & ceompter de ls signification du jugement,
ordornd la confiscatica de tous documents publicitaires ainsi que de tous
flacons et coffreta portant la dérnomiration GLUCI-BICTROL se trouvant en poge
sgssion do 3I0TROL et leur remiss & SCLAVY, avant dire droit sur le prdjudice
sebl par SCLAVO du fait dss actes de cenagurrence déloyale et de contrefacon
comnis par BI0TROL, a commia Monsieur Jean-Claude COMBALDIEU, 32 rue Jouvse
net & Paris (lééun$ en qualitd d'expert avec migssion de fournir au tribungl
tous les éléments nécssaaires permettant d'dvalusr le montant de ce préjudics,
cenc-né dds 3 présent BIOTROL A payer A SCLAVC la somme de I00.000 frs 3 ti-
tre de provision, ordomnd la publication du dispositif du Jugement dans trois
Jourrgux 6u pdrisdiguss an cheix do la sociétélemgndaresse et aux frais de
la socidté défenderesse, same que ceur-ai pulssent excdder la somme glodale
de 15,000 frs, condamné BIOTROL & payer & SCLAVO la sosmme de 50.0C0 {rs en
applieation de l'articla 700 du nouveau code de procédurs civile, déboutd
BIOTROL de sa damands formée sur ls mémse fondemesnte

Le 24 janvier 1983, BIOTROL demande A la Cour de dire ot
juge® que SCLAVO dtalt irrecevable A modifier par le biaias de l'article 75 de)
1a loi du 2 Janvier 1968 les revendications du brsvet délivrd sous le numdéro .
T%.17413 a fortiorl en changeant leur objet, subsidiasirement, de dire gu'en
touts hypothdme SCLAVO ne justifie pas avelr soumis & la procédure réguliare
de l'avis documentaire lea nouvelles revendicatiems 17 & 38, en cenadquance,
de la déelarer irrecevadble & imvequer ces revendicatioss dans ls cadre de
1 pw¢sente instance, de pymnsncer la mallilé powr défauwt de nouveantd ou i
teut 1l meing absemse d'activité imvemtive des revendleations 19,30, 32, 34,
36, 57 et 3B, de déboutey 3CLAVQ de sa demasde em eentréfagon, de donner ac-
te b BIOTROL do e quelle s rdéserve de demamder la mmllitd des revendica«
tioms d'origime 1 & 16, de eonfimmer le jugement em se qu'il a rejetd la plu~-
part des griefs ds concurrence déleynle, de 1'infimmer en ce qu'il a retemm
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le grief de zubstituticn de produit et de lébouter SCLAVO de -a dsemands
en consurrence 2élcyale, de condsmper .CLiVO & payer a 3I0THOL une in-
demnité de ICL.UGO frs en aprlication de 1'article 760 du nouvecau code
de procédure civile.

La 2I septembre 1983, GCLAVO prie la Cour de débouter
BICTEOL de sen appal, de confirmwr le Jjugement attaqué en toutes ses dise
positions, sauf qu'il y a liew de dire que SCLAVO est recevable & eproser
A BIOPROL las revendications I7 & 38 du bdrevet i comp*er de la date A
laquelle ces nouvelles revendications déjosées en répcnae au premier fro-
jet d'avis doectmentalre ont été rondues publiques c'est-d-dire dés leur
insertion dans la domsler gu 2ols d'aout 19785 ajoutant aux condsmnations
prononcées par le tridumgl, de condamner BIOTROL & lul payer & titre de
dommages-intéréts la somme de 2.0C0.0(0 fra <:z:»rrv'espamia:x+ a4 celle qui de=
vait lul 3tre versde au titre des accords qu'ells avalt coneclus svee les
laboratoires P.REE et dont elle a été privée par la faute de BICTROL,de
eondamner en outre BIOTROL a lud payer la somms complimentaird de
" I00.000 Zrs sn gprlication de 1l'article 700 du nouveau code de procédure
elvile st de dire que les publicatlnns ordonnédss par le tribungl men=-
ticnneront que le Jjugssient a été corfirmd par la Cour avec les modificg-
¢tiona ci-dessug. .

lLes 28 novembrs 1983 et 7 ddcembrs 1987 BIOTROL ilemsme
de A la Cour de lul allouer le béndéfice ds sca rrécédenies écritur:i et
de ddelarer 3CIAVO irvecsvable et mal fordde en ses moyens de dédonne et
s8es demandes nouvellas,

Le 8 décembres 1933, SCLAVO prie la Cour de débouter
BIOZ20L de ses demandss ot 1'sjouter 3 ses précédentes dcritures qu'elle
est recevebls et blen fordde notsmmeant gu regard des articles 563 A 566
du nrouvegu codd ds procédurs civile en sa demande en indemmisgtion dum
préjudice qu'elle s subl du fait de la contrefaceon et de la concurrence
déloyale de BIOTROL en ce qui doncerns la nom réalisation des accords
préves entre les socidtdz SCLAVO et Pierre FABRE.

215CUSSI0Kw

Cengidérant qu'il y s lieu de relever que 3CLAVO ne
demgnds plug devent la Cour la mullisé ds la convention du 6 décembre
1978, demande qul s 6:4 exactement rejetde par les premiers juges par
des metifa guxquels il el référé,

V08

Cansidérant que de brevet g pour objet le dosage eu-
sywatlique du glucose dans les liguides biologiques tels que le sang,
l'urine ou le liguide eéphalo-rachidienm,

Censidérant qu'il expose qwe le proaédd comnu consis—
ien de 1'scoep= tait & réaliser le desage ensymatique du gluccse au moyen de deux rdac~

tlons, que dans une pre:ibre étape le glucose présent dans le liquide 2
asglyser étall trangfesmé en yprdsente d'un ensyme spéalfique la glucose~
exydsse (COD) em amide glueenique e'@ en perexyde 4d'hydrogéne ot qua dans
1. smm émc ls perexyde 4d'Nylregime réaglssals sur un acoeplteur
shyenogine;’ qua la comleuw de l'aaaemm alnsi exydd permettalt de dé-
terminer Par simple leoture photoméirique la quantité de glucase conte-
mie dens le ligquide bielogique,




she § du

Congiuérant jue pour éviter les inconvenients des m&thodes

Jee 1984 gotérieures, le bhrevet dderit trois exemples d'application de son procédé, que

que/ <

: ‘einal q9e lea revenxdications gemplémentaires 17 3 78, que le second projet
page/. 5 d'avisdocumentsire a §té notifié 4 SCLAVO le 3 gout IF79 et pudliéd le 9 no-

dBRR dans 1l'exemrle € augnel cor+espondent les rsvendications invoquées est
utilisé un rdactif ucigue,*dans um unique aélang® sous forme sdche rour en
avgmenter la stadiiité se troavent teutes lez substances nécessaires pour lcs
réaations ensymatique et chromogéne, c'ezt-a~dire lses enzymes u(D et FDD, le
tampon, le eamposé a fonotica Lhénelique (para ou meta-hydroxybenzoata) et la
4-amino-antipyrine, nue la teonnique d’analyse se ramens ainsi i um aimple
nélarnge de8 L'déchantillen & examiner aves ce réactif,

Conmiddrant que SCLAVO invogque A 1'appuifle sa demande en
confrefagon les revendications I9, 30, 32 ot 34 portant our la ccmpopition
da produit falsant 1l'cbjet de l'imvemtion an cause at les revendicgqtions 6 a
38 concornant son rrocéddé d'applisation,

Considérant gus selon les premidres de ces revendicationa

‘1a composition destinde A Atre utilisde rour lo dosage ernzymatique du glucose

présente les caractdristiques suivanmtes :

= glls compresnd au moinas wn systime enzyma‘lque glucose-
oxydase~peroxrydase [(CD-FOD) wm para ou meta-kydroxybenzoate et la & aaince
antipyrine (revemdicaticn I9),

- @llia coatiernt un systéme tampon cholai narmi les vhos-
rhates, tris, des soétatss, 1'eminorroranediol ou leurs dérivés (reverdica-
tion 30) avec ua p ecupris entre 5,5 ot 8 (revendication 32},

« olle @8t préparée scus forme sache (revendication 34),

Ccagddirant que lens auires peverndicatlions couvrent wa -0~ .
¢édd de dédtoridinaticn enzymatigue du zlucose dans doa liguides blologlquez
consistant & utiliser un réactif eazymatiqus contsnant una zlucese-oxydan:
et ure glucoss~perc=ydase, carastdérizcé par ls falt quae ce réactif comtden.

s Bo0ing wn para oun usia-hydrexybenzegis ei un cemposant contsnant un zrouje
réactif dérivé ds la lephewyl S-pyrasolinene (revendication 36) ce composant
étant constitud rar la 4~amincegntipyrirs (reverdication 37) cejerdant cue
suivant la revendication 38 le proecddé do dosage enzymatique-du glucoss dans
des ligquides tlologiques noa déproténéisés paut éire elfectuéd au moyen d'une
compoaition telle que ddfinte dans l'wne dea revsndications 17 2 34,

1« Sur 1l'oppesahbilitd A BIOTROL des revendicgtionsg 17 % 33 du brevot-

Cersidérant qus le brevet comportait seulement 16 revendi-
eations lorsqu’il a é%t$ déposé le 14 mal IS73 et a ét6 délivré la 5 ducembre
I9TS sans gvoir falt 1'odjet, eonformément pux digpositions de l'article
T3 §2 ds 1a let du 2 jJanvier I963, de la procéidure d'svias documentaire pri-
voe gux ardicles I9 ¢* 20 do eette loi,

Considérant que le 5 septemdbre I977 BIOTEOL a alerté SCLA-
YO sur llapparition d'um nouveau rdactif pour dosage du glucoss diffusé par
la socidté PRECIBIO et lul g demandd qudlls étalt la "™ solidité " du brevet
¥is-d~vis d'un contrefacteur,

Congiddran% que SCLAVO a alora adressé & 1'Institut Hatio~
nal de la Propriété Indusirielle le ler décembre IJ77 une roquéte en 4tabdblig-
gemgnt da 1'avis de nouveautd prescrit par 1l'articls 73 §3 de 1a loi du 2 jan
vier 1965, que 1'Ivatitut Hationsl de la Propridté Induatrielle lui a notifid|
le 7 judz I978 wn premisr projes d'avis docwmentairs mantionnant deux antério
itds epposshles, les brevets Irangals MILLI n® I287027 et 1289712, qua dans
lea deux mois de la récaption de cet gvis SCLAVO 4 alers envoyé & 1'Institut
Fational da lg Propriété Industriells ses obaervatioms sur ces antériorités
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vembre 1979 yuis, qu'en 1'alseace de toutes observations 1'Institut Ha-
ional do la Fropriite Industrielle a delirrd l'avis documentaire da-
finitif le 10 mars I%80,

: Zenalddrant que SICTROL soutient qus les resvendica-
tioms 17 A 38 ze iul scnt va: cpicsables aux motifs qus l'article 73 ds
la loi du 2 lanvier IY68B n'gutorisalt pes la modificatlion des rovendica-
tiona d'un brévet Célivrd et, subsidisirement qu'ia suppeser que cet ar-
tiole 73 ait autorise lg modificgtion des revendications, SCLAVO za peut
lul epposexr 3es rovendicatlions modifiédses ccame n’'ayant pas dté coumigen
3 la profiédura d’'étgdblimsement de l'avis documentaire,

Compiddrant nue SCLAVO soutlent que les revendicaiiom
17 & %8 sont orrossbles 3 DIOTECL ainsi que 1'a dit le tribunal mals
qu'elles le sont A ccupter de la date & laguelle elles ont été rendues
ves o'est-a-dire d4d8s leur inserticn su dossier d'-vis decuwmentaire
en gout 1978 e ncn comme l*ont retemu les premiers juges A dater de la
notificgtion gu'eils en a falte & 3ICTRCL le 13 mars 19579,

A)=_Su= 13 pogsibilitd de modification des revendicgticase

P a0 — G GRS D QKD  Sher s . ik D D s wa  — —

Considérant que l'article 73 97 de la loi du 2 Jan=-
vier 1568 diopcse que les propridtaires des brevets lusus de demandas
déposées arres la date de 1'entrée en vigueur do cette loi 2% qul =@ se=
raient pas encors sewlis aux diaspositions des ardticles I9 et 20 de ladi-
te loi s pouwrrent former une action en contrefagon quispres avolr Iughee
ddé ¥ 1'a:vis de nouvesutd 4tabli contradictoirement comme 11 est div A
% 1fgrticle 20 ci-dessug 7,

Cangldérmat que EIOTROL coutient quten utllisant ceid
a-Pticle 73 pour modifier ses reovendicgiions, SCLAVD a 24tourad ce sexts
de sa finalitd, que sea dispogitions n'ont en effed pour objet dans le
seul cadre d'une aotion on contrefason qua de fowrnmir gu tribungl les
dléments de l'dtat de lg techniqus permattant d'apprdcier la drevetabvi-
1ité, de méme que l'article 71 de la loi du 2 janvier I968 préveit uns
digsposition similiaime rour las procds en contrefacon mettant on cause uwm
biwvet ds la loi de IB44 et odligeant le demandeur X produlrs un " avis
do neuveauté * citant les éléments de 1l'état de la techniqus susceptible
d‘affeater sa nouvegutd, que llsrticle 75 ns vise pas ™ l'avis documena
taire ® mais sewlement ® 1'avis d@ nouveautd " et qu'il ns peut §tre pré-
tendt que cet " avig de nowveantd # éiabdli contrndictoirement comme 11
est dit A 1'artisle 20 ® remverrsii 3 cet article 20 non seulement pour
1'étadlissenent d*vn avis docummentaire mats encore pour l'ensemblc de la
procédure et cuvrirait dore le droit de modifier les revendicationg - -
alors qwe 1l'article 20 comperte deux sertes de dispositions distinctes 3
d'uns part 1'établisssment d'avis documentgires st d’gutre part la possi-
bilité au ciurs de la prooddure de délivrance d'avis documentaire de mo=
difier les revendications,

Nais congldérant que oes arguments ne peuvent &tre re-
tsmug,

Considérant en affst que 1l'allégation sulvant laquells
1*4§tadliszenent ds 1'avig de nouvesuté préve par l'article 73 ne coneis-
terasit que danas 1'établigsement unilatérsl par 1'Institus Eational de lg
Propriété Indusirielle 4'ur document {mmdrant les éléments de la tecimi-
que eat contredite par lus tersies nimes de cet article qui dispese que
cet avis est établl * contradictoiremsnt * ccmme 11 est dit & l'artiocle
20 loquel prévoit 1'établissement d'un avis documentaire,procédure com
trediotoire entre l’gdministration et le demandeur eu Hiulaire du brevet
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&1 gours de lagqueile celul-ol reut medifier ses revendications, qu'il a'est
pas possible dans cet article 20 de séparer 1'établissement de 1'avia docu—
zentalre de rex¢te casibilitd de modification des revendications,

”~

Ccosldérant que BIOTROL ne peut raprrocher 1'avis do nou-
veautd ccntracdictoire prévu rar cet acticle 73 of qui concerme les brovsts
rdgls par la 1:i du | janvier IBE8 st dé1ivrés au cours de la périods trangie
toire de l'avig 2o ncuveanid préva jar l'ariicle 7I de cat“s loi ~ul soncore
ns les btravets domanids cous l'empire de la lol de 1844, qu'en effet, ces
brevets sent couznis A dos rédfimes juridigues difZérents ot que l'article 7I
o vise pas un avis de nouveeuté £tabli contradictoirement ni ne Zait véfde
reace & i'articla 20,

Ccnaldérant que BICTR0L allégue que l'article 102 du dé=
eret du 5 déesmbre 1958 prévoit que les demaxdes de brevet qui n'ont pas §té
soumises & la procddure d'a¥is documentaire sont gssujletiecs aux dispositions
réglant lel demandes de certiilcata d'utllitéd cependant juse 1l'articie 78 de
ce dderet dispose que le titulaire d''me demands do certifieat i'utilitd peut
acdifier ses revendicptions jusqn’&ia iate i3 zdcepiion ds la notificad on de
ddlivrance du ceriificat; 4u'il en =ésulle que la modification des rovendicg-
tions du brovet on cgusw n'étalt plum pesalibls apres sa date de ddlivrance,

Hais conglddrant que cet argunment n'est pi3 rertinent,
qu'exn affet si l'article IC2 3ze rdéférant & i'article 78 du ddcmes du 5 décoae
bre 1548 prdvelt la posalbilitd da woddifior les ravendicatlons Jusq-a'd récere
ticn de la mosificaticn de dédlivrance mur les certificats dfutilit’ o4 les
denandeas de trevet scumls aux disposiiions iransitolres, 1'artlicle 13 de la
1oi du 2 Zgnvier 1583 o5 1'articls 100 du décrat imrogent au titwdo.rsz du
urevst ddlivyd cane avis documentaive de requérir 1'dtadllissement 1 1'avis
de nouveanté $tadli coniradictoirement comms i1 est dit 4 1'article 20 de 1g
lai,

Jonsidérant Juws i'apvelante sllégue encore que pour les
oreveis qul n'avglsat pes 4t soumia A la procédure d'avisg documentaire la
pessidilitd ds modifier lsurs revendications n'a étd prévus que par L' rticle
45 do la lod du 13 jJuillet 1978 mais pendant ums durde limitde & doux ans du
lar janvier IS79 au 320 juin I98I; que la redaction do cet articls utilisant
la futur ponr indiquer que lea titulaires de ces brovets " auront la facultsd
Y. !s demgnder qu'un avis decumentgire solt dtabli contradictoirement cemms
¥ 11 est dit A 1irtdicle I9 de la led ¥ démontre que lo léglslateur a vouls
instiiuss ure facuitd nouvellse et Pon corsacrer un droit qui aursit exiasté
alparavants qu'on 1'espdce, SCLAW) n'awralt yu se fonder sur cet article 45
julsqua a’est antdrieurement A la prosmlgation de la leod du 15 juillet 1978
qu'elle s modifid ses rovendicatlons en ajoutaws 22 revendicatlens acuvelles
A celleg du drevel ddlivrd,

Hals considérant que si l'article 45 de la lol ds I91B
ugse ds l'indicatif? futow, a'est parce qu'il institue la facultéd couvelle
purle broveté psndant deux ammées de modifisr ses revendications en delers
de tdute intentlon d'engnger une action en contrefacom, qu'il ns pout dons
an dtre déduit qua la posaibilitd de modification des revendicatlons en wvus
d'une actien en centirefagon n'exiztalt pas auperavant,

Congidérant que BIDTROL allégus en outre qua l'artiels 73
Bodifié par la loi dum 13 Jjuillet 1978 eblige teujours le titulaire d'un "re-
vt délived sawe pwecddure d'a¥lg documentailre 3 requérir ° un raprort de
» peehaveba $tabli davs les mdsea conditiens que le rapport préwva & l'artie
* gle I%1 " alare que aet sptiale 19 §1 da la lod nouvelle rdglant 1'4tabli:
semend contradictojre dw rapport de rechsrche fait obligation au drevetd, 2
paing de rejet du brevet, sl dea anidriqritdéa sont citdes, soit de déposer
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dé nouvelles revendications, soit da preseater des ebservationa; gu'alne
81,81 on appliquais a3 l'article 70 nouveau le méme ralsonnemsat qu'a
i'srticle 73 ancism, ui acoutiralt au raisonnement contraire 3 l'inten-
tion du léglslateur, qua 1':rticle 73 ouvrirait aujourd'bul encore le
droit de modifier Lo ravendications alors jme l'article 45 do la loi

de IY78. a exnressément limitd e irslt 1 una niriods de deux ans [us-
qu'ar 30 juin I9I, qua le =éme valscmzement pourrait 84¢res fait 2
1'4gard de 1'article 56 tia Ze la lol mouvells qui oblige lo titulairs
d'un certificat d'utilitd A produire un raprort de recherche dans les
némes conditions que celuil prévm A llariicle I9 § 1 alors que 1':ridcle
I8 ds la loi Ini interdit de modifier seas revendicatioms aprés la déli-
vranes du certificat,

Bals considérant qu'san tout état deo cause ces argu-
ments sont inopérants; qu'en effet, le texta applicable aw litigze cst
1%article 73 ds 1g loi iz 2 Jaavier I068 ot non llarticle 70 ncuveau
de lg 204 au 13 juillst I978,

Conmidérant on ef et jue l'article 45 de la loi dm
D juillet IST8 dispcse en son § ler jus ie3 demandes de brevet st bre-
vots dépondas avant l'entr<da cn vigueur do ladliie loi ressteront scunis
aux rdgles applicablea 3 la date de leur i4pdt; jue certes ce: articzls
prévolt en som 02 que les dlspoglidons e 1a lol rouvelle gseoront iomd-
diatament applicables 2 la poursuite ds 1l'ins<sruction des dennrmies da
brevet pour lesgquelles le premisr projes <'avis documentalrs n'-ura -o-
exncore ¢t dtadli, , '

Mals considerant qu'en l'espdes le rromier zrojet
dfavis dosumentaire avaitv 646 4tabli le 17 juln 1978, clost-d~dire mv-1%
la promuigation de la loi moddficative du 13 Juillet IS78, que Zos diz~
positions nouvelles d2 cette lol ns peuvent done sfaprliquer gu bdravet
SCL4AVR,

Consldérant gu'il en rvésulte qu’en vertu de i'srticle
T3 de 1a lod du 2 Jamvier 1968, SCLAVO avalt la :ossidilité de modifier
s@s roverdications am cours de la procddure d'abis documentaire viade
par l'article 20 de ladite loi,

, Considdrant qus 1l'appelante scutient par aillsurs qus
KLATVS par le blals ds l'article 73 de la loi du 2 janvier I968 ss ge-
ralt livrde 2 m déteunrnsment d’odjet du brevet el que ddlivrd, au mow
tif que les seizs rovendications ds ce drovet concernaient un precéddd de
dosage® du glucese impliquan? récessairemsnt 1'utdilissticon de ferrocyanue
ve slors quefiee rovendicaticns I7 A 38 concernent wne composition ot wm
poeédé qui peunvent ne jus cemporter 1l'usage de ferrocyanure; qus légi-
tiser ces revexiications gdditionmnelles reviendrnit A permettrs uza re-
délivrance du brevet,

Hals considérant quo cet argument ne pevt 8irs reto=
B,
Cansidérant en effst que les revendications 17 a 38
a §e desent sur lg description du drevet notamment on son exmmpla C 4t que
g‘ celles de ces revendications qui portent sur une cemposition entrent
i dens le méme cencept invantif gdndral A sgvoir ls dosage du glucose dans
w ligulds dlelsgigus,

_ , Congldérent qus EIOTEOL falt valoir que le 2 mars

I 1976, SCLAYO avait demandé aux Etats-Unis A bénéfleiar des dispositions
légales américaines permettant de modifier les revendications d'un bre-
vet dans les deux gns de sa délivrance, quse dans sa requéte SCLAVO re-

' pagef. §  oonnalssalt expressément que son brevet étailt en pertie iropérant et nom
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valable Pa:oe gqu's:lls 1vsalt réverdi:ud muias qu'el:.j‘hnit le droit de le
Talre 3t pvaelt ourlid de revemdiquer un réactif ¢afds ferrocysnure pour le
dosege du glusosae Jazg v 5ang,

Hats conaidérent que la demagnde ce redélivrance de son
brevet amérigain formée par ov.idv0 est distincte de la rrocédure gqu'elle a
engngés DOUr son brevel Irangais et que d'ailleurs l'obtention de la reddli-
vranoe dit trevet anédricain montre que la desoription de ce brevet 4tait suf-
fisante pour suproriar des revendications portant sur ls rdactif unique in~
voquéd dara ls rrésente instance,

Sonsldérant exfin gus l'aprelante ne peut prétendre que
SCLAVO aqurmi$ yrrésenté ses revendicatlons I7 & 3C dans le but de pouvoir ene
gager une acticn em contrefagon conire ella puisqu'ilést constant que SCLAVO
a demandé 1l'dtablissenment de 1l'asvis de nouvesutd le ler décembre IF7TT pour
PRvolr enzrger le Io3 &onéant une action en conirefagon conire une société
PRECIBIO dont le prroduit 1ul avals &4 signald par 3I0TROL et a adressé ses
rovendicatdons 17 a4 I3 a l'institut National de la Propristé Industriells
la 8 acut I978 alors jus BICTEOL n'a commancsd la cammercialisation de sen
QLUCI-BIOTROL qu'en novembre 1978 et que SCLAVO n'en a eté avimée que le
22 decembrae iSTB,

Congidirans ~ul?il en rdsulte cus SCLAVG, en déposant ses
vevendications 17 & 33,n'a vas détournd scn brovet de con objet dans i~ but
da nouvolr pouruuivie BICER0L,

20~ 23n Aa ozegeduza dlaiz dogumerniglres

Ccnsidérant que JLCTLOL seutient que 1'intimés ne justi-
fie pas avoir »épondu en ce qui ccncerns les rovendications 17 A 58 auz exi-
gencea do la procédure rdglée psr llarticle 20 de la ioi du 2 janvier I968;
qu'en gffet ceules zes ravendications 1 3 16 cnt 4té soumises & la Techerchs
a%t A ltavis docunmanteire d&finitlf alers qutil réeulte des dispositions lé-
gales que le 4¥>idunal ne seut axamirer wne demande en contrefagon fondée nur
des revendicatlozs qui n*ont vas ét8 sommises a l'e.is documentairs,

Hals considdrant qus cet arguzant n*sst pas pertinent,

Coraiddrant en effet que SCLAVO a régulidrement déposé
3e3 rowsndigationa 17 2 38 an rdponse au premiesr rrojet documentaire confore
mément & lp pomaidbilité qui ludl &tailt réservée rar 1l'article 20 de la loi et
dars le délal preserit par 1'articls 38 du ddoret du 5 décembre 1968, qus
1'adminisiration qui avait alors la pPossibilitd de modifier son premier pro-
Jet d'avis documentairs en a maintenn la teneur daxs son ascond rojet sux
lequel toute parsomse dent BIOTZOL pouvalt, apres sa publicatlon, présentor
des ebservaticns, '

Considlrant qu'il en rdésulis que la procédure d'établisse-
nent de l'avis doowmentaire 15finitif »dpcnd aux exigsnces de l'artliole 20
de la ]_.oi dun 2 Janvier 1968,

Congidéfant en outre gna l'appelante ne peut prétendre
qu'il sarait contraire sux dispositions légmnles que des revendications puis-
sext Stre opposdes aux contrefsctours au metif qu'elles n'auraient pas el
las-afmes £alt 1'obist de la recherche ayant abeuti X 1'dtablissemsnt de cet
avis documentalre d4finitisf, car cette 3liugtion n'cst pas propre A la prow
cédurs prévus per 1':rticle T3 §3 de la o1 &u 2 jJanvier 1968 mais eat génde
rgle & la procddure d'étadlissement d’avis documentaire des articles I9 et
20, que l'article 43 dun Zdcret du 5 décembre 1968 indique d’'ailleurs que
dans 2@ ce® mDention eebd faite dare l'avis que ceimi-ei ne porte pas sur les
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reverdications dé initives; qu'il serait anorzal que le tituleire d'un
trevet qui a 44 ddlivrd sans avis documentaire pour la ralson que l'ad-

mim.snmtion n'avall pas la possibiliteé ngtérielle d'y procdder solt
traite différemuent que celui d'un btrevet qui a ya avant 3a délivrance
dtwe soumid & celt avis documentaire

Gongildsrant qn'il stmnsuit sgue lea reovendications 17

3 38 4u brevet SCLAVO sont opposables i BICPROL,

) Qup la date 4'oppogedilité=

Considérant que SCLAVC allegus que 3i l'artiocle 55
de la loi du 2 Janvier I968 disposs jue ne pourront itre congtatds et
poursuivis que des faits postérieura 3 la date ds notification au pré-
sumé contrefacteur d'une copie certifiddae de la demande de brevet, il
vrévolt éralement jus rourront Gtre constatéa et poursuivia les faits
postérieurs 3 la date 3 laquelle la demande a <id rendus publijus,qu'en
l'aspoce les nouvelles revendications déposdes en riporse au preaier
vrojet d'evis documentalire ont étd rendues pudligues dis leur insertion
ders le dogsler de 1'Institut Hatiomsl de la Propriétéd Irdustriells en
aout 1978, qu'én effat, & partir de la publication en avril I9T78 su Bule-
lezin Officiel de la Proprid:idé Induatrielle de la mertion de 1l'dtablise
gement da l'aviaz documentsirs toute rersonne pouvait rrandre comnglasane
co & 1'Ina itut Hatdonal de la Propridtéd Indnatriaells des pléces rela-
tives & cet eta’alissmmt et en obtenir reprcducticn en application de
1'article I03 35 du décret du 5 ddeembre IS68,

Hals congid¥rant que l'article 35 dispose que pourw
ron% §4re constatés ot poursuilvis les fai*s pestériewrs 3 la date 2 la-
nquelle la demande de btravelt a &té rendus publisus en vertu de l'articls
1T o de 1l'article 20=29,

Considdrant qua l'srticlo 20-2° ne privoit la publi-
cation de ia Jemande qufadres ¢tablissement du second projet d'avia doe
cunmentagire ot sca notification au demandsur qui peut présenter des obtser=
vations sur ce second projet ocu modifier ses revendications,

Ur considépant que ce second ;rojet n'a été notifié
3 FLAYO que le J aout I979 et n'a été publid que le 9 septembre I979,

Considérant que dans ces cenditions, SCLAVO na peut
prétendre que ses nouvellss revendications seraient oprosables i BIOTROL
depuis aout 19783 que, comme 1's retenu le iridbupgl, elles ne soant Oppo=
sablesg 4 BIOTBOL qu'd compter de la notification que Iui a faii signie
fier SCLAVO le 13 mars I979 de son brevet, de la procddurs d'avis docus
sentaire gxwr ot desditen revendicatiena.

Congidérant qu'il en résulie qus seuls les faits pog=
térieurs 3 cotto notification sant susceptiibles de constituwer lg cone
trefagon dos revendications 17 i 38,

Ilew Sup 1g validitd des rovendicationg 19,30,32,74, 36, 37 et 38

da brevet,

Congidérant que SCLAVO ianvoque ess revendications a
aprul de sa demands en contrefagon, que BICTEOL demande & la Cour de
Fronoucer leur nullitd pour défaut de nouveautd ou 3 tout le meing 4d'ae~

2vité inventive,

A)=_Sur la wvalidité des revendications de_comwpegition I9,

D e S <2

3052 8t 34~
Conpiddérant que BIOPROL slldgus que la cemposition



4%ch= & du
L lanv I984

II° page/.

Gauvarte par ces revendicatlons comperto troia ¢léuenta, 3 cgvoir ,un cgent
actif : une ecwyme giucose oxydase, Um cotalyscur ; une peroxydase et un réé
velateur Uormé as 2 produits : mn pghinol st une aminc-antiprrine, qua cette
compoaitlion ne paut relover de l'activits inventive, com:sta tenu du lamaine
pubkic antsriewr, )

Considérznt que 1l'agppelanta soutienty jue dans son artie
ale de 1969, T-INDER ensaignait les némss ccmposants envue du méme résultat @
le dosage du glucese dans lo sang par colerimetrie, cue Dar rapport A cet
engaignensnt; le trewst 3GIAVO n'innove que dans le choix d'un phénol détere
mind ! le paramydroxybensoats, a'est-i-diré le sel de 1l'scide parahydroxyben-
rsaghpsoique ained que par la présentation du réactif aocus une forme unique
mals que par ailleurs le brsvet américain ZLI LILLY n® 2.981.606 du 25 avril
1961 gui divulgualt un résctif révslateur du slucoss dans le sgng aves la mé-
ne réaction oxydase=paroxydasse comportant un rhénol sn présence d'une asming,
enseignalt la prémentaticn do c¢s réactif on m prodult unique scus forme liw
quide ou sschs, ju'en présence de ces enseignements de 1'articls TRINDIR et
du brevet ELI LILLT, 1l'homma de m=d*ler savalt donc qu'il §talt possidle et
sguhsitable de prdasnter un réaciif wnique ot juo la conditiom pour ebtenir
umg tella jrésentation 4talt le alnix pour ce =dactif do composants suffisgse
Bent stables pour ne pas réaglr 1'am sur l'autre avant leur emplol sur le glu
cose; que d'alllenrs le brevet ELI LILLT enseignait qus lsa r8actifs ne de=
valent ras 6trs " alwément auto-exydadles & llair *, sus l'homme de adtier
devalt dono rechsercher un phdkol connwz qul -olt susceptitlas de Lormer vne
quinons sved 1'amlno-antiryrine 3t quil seit atable,

Or considérant que BICUTROL allegue gque dans con article
de I945 {on réaliid dw 15 Juin I943) “MEWOY avait stucid de manidre générale
la réaction des rhdnols ot d'une amino-entipyrins povr effeckusr un dosage
rar eoloriméirie et préssentéd une série de tableaux moatrant les aptitudes
des dlfférents thénels & obtenir de telles réactions; qu's la page 421 EfiRe
SOR aveit présencé l'soide p-hydroxyberzolgue comuae actlf; que deilleurs
1'examen du brevet SCLAVO montre gque celui-ci s'est cententd de reprendrs
1'énumération des phénols cités comme uctifs par HERCCH, qufen outre le pa-
ralydrogy-benzoata était connu comme un rhénol particulidrement atsble puio-
gu'il ¢tailt utilisé comme conservateur et anti-oxydant ainsi gqu'il eat établi
par la CODEX frangsim ds 1963, qu'oainsi il n'y avalt aucune activité ilnventi-
ve pour un homme ce nitier d utilker le para-hydroxybenzoate dont étalent
connues las deux prepridtds ndcaessaires pour obionir le résultat recherché,
qus l'utilisation de ce phénol s'imrosait a det haune de nétler et Ind dtait
évidenta, co qui exsluaid toute activitd inventive,

Hzils considdrant que si le breved sui LILLY prévelt la
ormation d'un réacilf unique pour lgfrechershs de glucose dans le sang o'est
4 jartir de composds différents de ceux du brevet SCLAVO, qu'en outre les
exenples do réslisation domnds étalont en milieu alcoolique, qu'alnsi ce
brevet n'enseignal?d par 4 1thomme de motier la possibilité de réaliser um
régotlf unique stable en milien aqusux au moyes d'un phénol connu suscepti-
ble de former uns quinons aved l'amino-sn{ipyrine, :

Considdrant que l'erticle d°LI&B.CX de 1943 ne concerne

mllemant le doeage de glucese par vole anrymatique dsns les liquides orga-
miguea et que 3'il étndie la réeation dem phénola aves 1'smino-antipyrine,
e n'est qua powr ddtsrminer la prémswes qualitative des phénols dans des
sorga divers; gue ces artleles us falsglent dens jas partie du domains de .
1%art antérieny yewr 1'housa de mdétier, chimiste tinloglate,qul cherchalt &
réaliser le domage du glucose dans les ligqumides organigues,

Comgidérant queg BICTRCL ne peut donc prétemdre quil étall



évident pour et homme ie métler qui voulalt rdaliser un r8actil uni-
aue e% 0table vour .e dosag®e di giwose de cholsgir dans les tabivaux
d'KHERSUN les phénels nui pouvaient procurer avec l'amino-aentipyrine
une r@aotion colomse au 2m0°if -<ue 1l'~rticle de TRIDDiR avait enseigné
la réaction du icsare du giucose dars le 3ang 7ar voie enzymatique aves
rovélateur 20lore,

consilidrant sue 2IC0TRCL allogue qus ie traite e chi-
ale srgoanigue Je iILlLnD en 1003 ensuignalt jue ies padnolas produil-
sglent une coloraticn interse en présence d'aninoeantipyrine 2ais que
c6 tralté ne ult qua renvoyer sur ce point & l'article d'LMIZRSUH ot ne
viose pas la mise en ceuvre 4'in systéme enzymaiique,

Jorsidérazt 2z sutrs qu'il sprarzit cue si l'hcmne
de métier avalt connu 1%article 2Y.2TR0CH 11 auradt ¢té dimsuadd d'ap-
pliquer son enseigrement a4 uxn 203age enzymatijyua du slucose, qu'en ef-
fot alors -ue les enzymes iont dégradess a uas I supsrieur a 8, ZdksiUd
indiquait (pe.gea 1 et 2 de 1z %raduction) que Lus thézola ne réaglasalent
Pas avee llamino-anipyrine en milieu agcide 2% ;ju'il fallelt utiliger de:
agents oxydants alealirs puds dacs la partie expsrimentale (Tage 10)
qu'il utiligait sour les phénols des solutions domt le :H <4ialt sensie-
blement supérieur i 8,

Gorsiderant que 3iCTR0L ne peut allégusr cu'iBsOXN
envisagealt Sgalement (page 11, d'utiliser des tases plus “aibles comme
le bicarbonate de :cdium, qu'en effet cette uiilisasion n'g+ralt pas pi e
vae Tour les rhsnoig, :

Corzicarans que l'aprelante acutieny que JlL.i0 a
utilisg elie~néme i’article d'WiZiu0d pour rediger la Joseripiicn do . 2
brevet puisquellis se contonte d'émmérer dans le ndue ordre les ceuls
phénals signnlids par ces arilcls comme domnant lieu 3 lg rdacticn coloe
e rocherchds ot 1'4limizer 123 phénols ddelardss nen etils par LITRGCN,

Hols cousidérant que cet arsunent ne peut Strs rete-
nu, ‘

Congldérant sn eflet cus le brevet SCLAVO avait um
obJet difTérent 2o csind de L'article d'IMERS0N e% que la rrésence d'un
systime enzymaticus dans la composition était de nature A modifiar les
rdgeticns indiquées dars les tablesux de cet article,

. Conmidérant que si le tablesu I indiqus qu'avec l'ami-
no-gntipyyine l'acide parahydroxytenzoiqus donne uns reaction colores,
cédest sn utilisant de l’hydroxyde d'smmonium six fois normial, clestede
dire dans des condiiions incompatidles aveoc la concervation des enzymes
et qu'il eat enmsuwite mentiaurd qus la para-hydrexybenzosis de methyle

o prodult sucune xdection,

Considérant que BICTROL allégue que 1l'acide para-iby-
droxybencoique peut domner naissance & un sel comme le parahydroxyben=
soate de sodium ocu de pestassiume ou A un ester comme le parahydroxyben=
soate do methyls, qu'ZMERSOE a testé successivement l'acide parahydroxy-
bengolque domnant neissance en raison du miliem basique dans lequel
s'opérait la rdaction au parahydroxybensoate ds scude dont 1l a constals
qu'il 4tait particulidremsut actif, puis sen sster ls parahydrorybenzog~
ts do mathyle dont il a eonstaté qu’il n'étaid pas actif, qu’IMERSON 4
einsi condult 1'homme de mftler A cholsiy parmi les phénols 1l°acide rara-
hyizﬁxybenzofqun domngnt nalssance 3 um sel et i exelurs l'astor de cet
acldeg

Rals censidérant que dans sem tablesn EMERSON ne men-
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tionne pas la zel .e 1 ciue tara=-gydrorysengoigue, cue l'homme de mdtiar
constatant que ce- aclie 28 I0uUVali dtre utlilisé avec un systéme enzymati~
que ot gque son gsrer ne 1onnaif ;a9 de reéaction colorée ne pouvailt donc Sire
condutt a utiliger cet .cide ou son ralfour le dosage enzymaticus du zlucoss,

{r conzidérant que dans la revendication 19, le terce pa=
ra~hydroxybenzoase couvre les dérivéds de l'acide para-cydrocxybenzoigue tent
sous forae d'ester (20 scus forme de cel, ce que .CL.VO confirmo dans ces
dcritures,

vonaldérant que BICTROL agllégue qu'il réaulge de la con=
sultatior & lajuelle vlle a falt proceder par la profesceur I0USLLLIT que
l'aeter ne serai: pas nciil pour le dosage enzymatiqus du zlucose,

Mais considéPant que cetto consultatiop n'est pa3 proban-
te, qu'en effet eile g un carmctere tnilatéral at qu’'en cutre slle corstate
l'existense d'une faible rdaction colorée avec 1l'ester mathylique,rzaction
dons 11 y a llea iz reteair qu'elle 4tait imprévisible au vu de l'article
4t MLRS0H,

fJonsicerant que SCLAVO failt encore veloir jue 1l'hemns de
Bédtier 9'4) aveit vuo conrnaftre l'article d' HzDoON suralt étd dissugdd dfuti-
liser son enseignement par l'article :ublié en révrier I572 par TRINDER et
BAREsM qud indiquait sue e’était le déchloro-2,4 phénel sulfoné qui avait
ét¢é retenu apreés une recaerchs des propridids chromogeres de différents phéw
nols substituds et qui modifialt done la siructurs du 2, dichlerc-thdnol
Tyréve par EZJERES0N dazns zon tgvleat I en introduwlsart dans la moldeule .a
groupenent sulfciique,

Conaidérant qus 2I0TI0OL soutiemt qu'il etadt dvidews pous
1'hemme 2o mdtler qgui voulait réaliser un rBactif umique de choisir par=i
les phénols actifs citds par IISRSCON wn phénol stable c'est—a-dire non hygres-
eopiqus presentant un ;oint ce fusiocn élevé et cormu comme non sensibla a
la lumidre, or qus le para=-hydroxybenzoate était connu par le COD:X de 1365
eomms conservateur ot antl-mxydant et que THD COIDENSED CHZMICAL DICTIONNARY
enseignait que l'aclde para-hydroxybenzolque n'stalt pas Lygrosccpique et
présentait un point ca fusion élevéd & ZIZ° alors ~ue lo rhénol était hygros-
copiqus, fondait 3 40° :% se chbloreit a la lumidre,

i Hals considérant que ces arguments ne peuvent dtre retenus,
qu'en effet ces documants nae donnsnt aucine indication sur le comportement
du pera-hydrexybenzeate at de l'acide hydroxy-benzoiquas en présencs de ls
glncose oxrydase e% de la peroxydase,

Congidérant qu'il apparait en définitive que les docue
mants citds par SI0TRIL ne rendaient pas évident pour l'homme de metier aine
8l qua pour SCLAVO L'utiligation du para-hydroxybenzoats avec la 4 aringes nw
tipyrine et un aystims ensymatique gluccse oxydase peroxydase afin dtobtenir
#n résetif uniqus et stable pour le dosage du glucose dans les liquides or-
ganiquea at qu'ils n'dtalent pas susceptibles de les conduirs i régliger la
camposition déderita dans la revendication I9,

Cansidérant qu'il y a lieu de relever que TRINDIR, qui
avalt particulidrement étudid le dosage du glucome dans le sang par vole ene
geatique n'avelt pu gbtenir ce rdactif unique alors que son art;c}a‘de 1961
atall poatérienr notamnent au brevet ZDI LILLY et a l'article 4':iMEZSON et
qua lea autres charchaura qui a‘étaient penchés sur le néme probline ~ - -
nfavaient pas imaginé la combinalson réalisde par SCIAVO décrite dans sa re-
vendicqtion I9, '

Congid §rant qu'il en rdsulte que BIOTROL doit dtre débou=
tée de sa demands en nnllité de cette revendication powr défant dmctivité
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inventive,

Tonsiddrant que ia rovendication 19 re peut ncn plus
8%tra dielarde ril.e pcur 4él-ut de nouvesutd, aucun des docuzents an-
¢drieurs 2.%.3 T .r LI022CL pe comportant La =i:m3 compogiticn ou une come
rogftion Sguiv. -w“e,

vcnsluerant qua ZICT20L 3cutient que doivent 3ire dd-
clarées nulles ls rev-rdication 20 caracterisde par le falt jue la com-
position contient wa aysteme tgaron cholsi varmi les phosphates, le tris,
dex acétates, .'azinopropanediol ou leurs dérivés, lg revendication 32
caracterisée par le fait qu'elle 28t tamronnde = un pi compris entrw
5,5 et 8 et la revendicatlien 34 caractérisée par le fall que la compesi-
tion est préparee 3ous forme seche; qu'sn offet, ces moyena ne sont pas
nouveaux et 2s8 roladvent pas de 1l'activité inventive,

Hais conwldérant jue les camctéristiques de ces re-
vendaications 30, 52 et 34 dolvent 8ire prises en cembinaison avac 1l'ob=
Jet de la reverdization 19 qui a otw décl.rie valsble; su'en conséguren=
ce des revendicziions 0,32 et (4 sont e’galemen+ valzables a8t sue l'arTee
iagnte doit lire ddtoutée des demandes en nullitd ju'ells a formées cor-
tre alics,

3} Suz la_vplidité des rowerdilcpticns de rrecddd 36,37 4 38

I Ve el Tal wi el eSS N LALLM, wt A,

vOE&ldﬂf&af que lea revendications 36 et 37 couvylni
un procédd conslstant dans l'utilisation d'un réactif enzymatique c-.:*ew
rant une glucose oxydase et une glucose perorxydass et coranciérisém ar
ie Tal% ~us ca »dactl? centient aut Zoims un pars ou meta hydrovybenMCata
et un composant centenant un groupe réactlf dérivéd de la lephenyl S-ryra=
golirone {reverdication 36) composant comstiiud par la d-gmiro-snti. yrd
(revendication 37),

Congidérant que CICOTACL scutient que ces revendice-
tions sont nulles car elles se contentent d'utiliser dans des conditions
connues et sans -Ucune ige en oceuvre particulidre dea compositions doat
il a 4té démontrd qu'elles ne rouvalent relsver de l'activité inventive,

: Aails considérant qufil a §té au contraire démontrd qus
1s compogition ulilisde et quil étalt décrite 3 la revendication I9 rele-
vait de l'notivité inveantive; qu'il en résulte que les revendicationm 36 -
et 37 qui mettent en ceuvre cette composition sont valables et que llape
pelante doilt &tre déboutée de la demgnde en nullité qu'exle a forméa cOn
tre elles,

Congidérant que la revendication 38 couvre le procddé
de dosage ensymatique du glucose dans des liquides biologlques non ddrrc-
ténéisds en utilisant la composition définie dans l'uns des revendica—
tions 17 A& 343 jus BIOTEOL soutlent one cette revendication est mille
pour défant d'activité imventive aux motifs que dés I957 EUGGEET cnsei-
gnait qu’il n'<tait pas nécessalre de pegser par le yréalable de la dé=
proténéfisation pour le dosage du glucese dens le sang ot que dds 1968
BIOTROL prooédait A de tels d0sages sans passor par ¢e prdaladbla do la
déproténégiaation,

Mals copsiddrant que l'article ds HUGGETT publié dana
THE LAICET ne prévelit le dosage du glucoee sana déproténéisation préala=
ble qua sur ls Plasme sanguls et non sur la sang entier e% en utilisant
l'arthedlenisidine, réictif qul ne figure pas dans la composition décrie-
te par SCLAVO e¢n sa revendicatios I9,

Considérant qus davs sa noties de 1968 BIOTROL u'ene~
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Tizage elle-méme un dicsage du glucose sans déproténéisation préaladle qu'en
uti.isant l'ortrodignisidine et zeulement sur 1o Dlasma et le liquide cépha-
lo-rachidien,

- Conaidérant qu'il en résulte que SCL.VO en mettant en ceu-
vre Le rdactif :iiorit L ta revendication 19 pour doser le glucose dans le
sacg lavs Jdéprcidnédicaticn ;réalable ost allée contre l'anseignement de i'ar-
ticls GUZGSLT 9% Je la zotice ZILTECL,

considérant que la revendication J8 reldve donc de 1l'acti-
7ité inventive et qus l'apoelante dalt Atre déboutdée de la demande en rulii-
té qu'alila a formde contre cetse revendication,

IIToa 3ny 1g walidit4 des revepdications impliquant 1'utilisation
du ferrievsanure ccmme agent oxrdant-

Considérnat que 3ICT20L dans 323 conclusions du 24 jane
vier I3 1 lemurdd acta ds ce qu'elle se rdésrrvalt de Zemander la nullité
des revendicaticns d'erigine 1 4 15 2u brevet SCLATO gui visclent la aise en
ceuvre d'un ferro-cyamire si elles Jtalent invogudes par SCLAVO; que dara
ges conslusions ¢u 2% septembre 1383 SCLAVO a sollicitd la confirmation de
bruvetabilitd do ses revendlcationa 1 2 16 dont la validitd n'dtait pas conpe
testée par Ad0IRLL) que dams ses coacluslons du 7 décemdbrs 1983 BICTROL,
tout en demandant saulement dans leur dispositif l'adjudication de l'entier
bénéflce de sea récddentes écrifures, allegus dazas leur notivation que ne
pourrsient relevar de l'activité inventive notamzent la revendicaiion I2 nn=-
elenne du breved alnsi que toutes lus revendicatlons de c¢s brevet imviiquant
ltutdlisgtion du ferri~cyanure comme agens oxydant,

Censidérant gqus l'avrelante verse aux dgbats a 1l'nuoul de
cotte nlldégaticn W Jouxddms axtiale 2'THIESON daté de I044 et souti "5 que
¢s dectment enseigns tlusm pardisuniidrozent que 13 révelaieunr conpod.  hénge
llqus—anino-sntipyeing reut “tre oxydd scit par le peroxyde d'nydrogére,soit
rar 13 ferri-cyazure oa zilien aleelin,

¥ala cousidérant qua cot ardiclae iout comne les pricédent
du méne guteur ne concerns pas le dosage anxymatiqie du slucese dans les li=
quides organiques et ne fait dong pas pariie du domaine do l'art antdcieur
pour l'lonze de métisr qui chercha & réaliser ge dosage,

Cenglddrant en ocutre que cot article intitulé " Jordensa-
% $<-n de l'amino-entipyrine ¥ t comparaison de l'amine antipyrine avec la
®* naminodiméthyleniline, la perhérylidnediamine et le peeminophénol”concerw
X ne comme le pmécddent articls auqusl il se réfdre des réactions colorces
effsotudon dans des conditiong de pH et d'zgents oxydants qui ne sont pam
gsellss requisses dans la dosage engymatique du glucoss,

Congldéraat enfin que cet article de 1944 n'établit pas
que les agents oxydants utilisds dana les essals dont le peroxyde d'hydrogd=
ne slient domnd un résultat rositif avec le para-hydroxybenzoate et reticnt
le persulfate d'smrzorimn de préférence aux autres ggents oxydants et notam-
zent au ferri-cyanure pour développer la rdaction colorimétrique,

Considdrant qu'au va dudit article les revendications du

brovet JCLAVO impliquant le {arri-gyamnure comme agent oxydant n'apraraissent
deng yas mullea comme dénudes d'activité inventive,

‘ Que le brevet SCLAVO est an conséquence valable dgale—
ment eB aqa revendications,

-a WO o @b P AR U AP wn OP o e
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Ilew SUN L, CONTRE7ACON-

Congidérant nue BICTROL ne conteste ras que le rro-
duit QLUCI-BICTI0L qu'elle zaoriaue et commercislise reproduit les carac=
téristiques des revendications 19,30, 32, 34, 36, 37 % 8 du orevet ICLi=
Y0, qu'elle =e contents de soutenir qus la demande en contrefagon .o% dé~-
pourvue de tout rondement aux motifs qus SCLAVO est irrecevalle sdul op-

poser ces revendications et qus subgidialrement cellas-ei sent 2ullas,

Considérant que lesdites revendicaticns étant opioasa-~
bles & S6&x®@ SICTEOL ot n'étent ms nulles, 1l y a ileu de dlre que
3I0I3CL 8 ainai contrefalt le brovet n® 73.I7413 comme 1'a retenu le
tritunal par des motifs que la Cour adople,

IIX.~ SUR L) COMCURIZNCE IELOTALE -

Considirant aue SCLAVO al._2gue cus la lstire gqu'alls
a adrsssées & BIOTROL ls 22 mal I978 et qui dtait relative 1 la zezzation
de leur collgboration contenait un alinéa 4 par leaquel 3ICTROL s'ernga~
geait ® B ne ras osuser de préjudice a la future rolitinue de SCLAVO en
" France "; aque cet engagemesut, llbrement accepté var 3I0TROL, conati-
ta22% une obligation de non concurrence contraciée rar BIOTRCL et ques cele
le=al a violde par sa contrafacom ot ges adtes de cougurrence ddloyalas
qu'il convient de rapraeler qus dans leur protocole du 8 juin I977 SIOTROL
avelt déji contracté ume obligaticn de non coneurrence a l'édgard ds SCLA=
¥0,

Maig condidérant que l'ezlstence d'una okligailcn con=
tractuelle ds ncm concurrence n‘est ras otablie,

Considdrant en effet qua 9l dans le protocole du 8 juin
IGTT SCLAVO et BICTROL s'dtaient ongagéesd 29 das fabriquer ou acheter a
des tiers des produits ou appereils cimilaires 4 ceux que chaque parte-
naire distribuers sur son marchd pour le conmpte de llautra o'était dans
le cadre de la poursuite de la collaboration entre les deux sociédtdsique
ca protocels remnvoyait d'ailLeurs a4 um accord définitdf qui devait &tre
mis au point dans les six mois et qui n'est Jamals intervenu,

Gongidérznt qua la preuve n'est pas apportés que BI0~
TROL surait accewytd 1l'engagement demandd par SCLAVO dans sa leottre dm
22 mgd 1978 suivent lequel BIOTROL ne devait ras causer de préjudice 3
la future polltique de SCLAVO en France; qu'en effet, dans sa répondge du
14 Juin IS78 BIOTROL g seulement gccusé réception de la lettre du 22 mai
I978 et pris boans nota des points qui y étszient érumérés, notsmment en
¢s qui concernalt la continuiiéd des fournitures tout aun lomg de l'annse
1978, qu'il y a lieu en outre de relever que l°engagement de ns pas nuire
& la future politique de SCLAVO ne pouvalt constitusr une slause de non
concurrence 'comme ne comportant pas des dbligad ons précises et limitdes,

Considérant que SCLaVO soutient que SICTROL a vouln
entretenir une confusion dans 1'caprit de la clientdle en Eutilisent
pour son produit centrefaisant GILUCI-BIOTROL une fiche technique simi-
laire & celle dn GIU-CINET, que le graphisme est le méme et que les co=
des nmdériques de référence sont identiques 4 une letire proe,

Hais songidérant que, comme l°ont raslevéd les premicrs
Juges, la fiehs du GLU=CINET awvalt ét§ réalimde par BIDITRDL et que 3a
[résentation 4tgit celle des sntres produits qu'elle commercialisait,

Cansidérent en cutre que les codes numériques ds rée
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férence sont comrmacdés Par les caractdristiques du produit,

congidérant qu'il ne peut dona Gtre fait grier 3 3ICTROL
4'avoir continué 3 utilliseyr pour la fiche du GLUCI-BIUPPOL lg présentation
qui 9talt celle 2o ses autres produits et ju'il n'est pas &tghli ouo cette
80ciétd ait voulu a1insi cr.er une confusion dans l'esprit de 1a clientdls
entre le GLUCI-DI(TICL et la GLU-CINED; qu'il n’ajrarait pas d'ailieurs quo
ootie présenigtion gurait crc¢d une tells confusion, que c'es:t dome exqcte—
anent qus le triungl n'a pas retenu ce chef de conourrencs délcoyala,

Conpidérant gue SCLAYO reproche A BIUTACL de s'étre livrde
@& um ddtournamendy de clientdle en adressant ~ux cliemts gqui lui ivaient come
mandé du GLU~CIN:T la circulaire de Janvier I379 leur proveosant % la place
du GLUCI-BIUTROL et en leur livrant airsi ce dernier prcdult présentéd comme
équivnlent a1 rrécdient,

Considdrant que BICTROL scutient que l'znvel dc ce docue
mun% de janvier 1979 odressé A ses seulsg clients qul avelent commandd du
G U-CILT étalt justifiéd par les conditions dans lesquelles la rupture du
cnntra du 31 dAdcembre IF7B sar SCLAVO avait placé cette clientdle; aque ras—
pemsable & lL'dgard de ses eclients du maintien de levxr aprrovisiomzement, elle
g'étalt contentde rar ce document gqualifié inoxactement de circulaire de
wontirmer qu'ello ne pcuvait plus livrer les produits SCLAVO et se permettait
d*adresser & ca cllentele un rdactif GLUCI-RIOTIOL qui répondait 2 ses exle

#nces habituelles d’uﬁ.nﬁation,
lals coungidérant que ces argumenta z=a peuvent Stre rete-
nUS,

» Congidérant qu'il y a lisu &’gbord d'ochsarver que le dogne
neat imevimindg découvert au cours de la cailsie aux Stablissements BICTEOL
copatitue bien uns circulafrs car 11 ne porte ras de ren de destingtsire et
est daté seulement de janvier I979 sans indication dc juantionme,

Congidérant ensulte que ee*tie circulaire ne rappelle pas
qus BIOTROL ns peut plus livrer de prodult SCLAVO et ns falt pas état d'une

nécessité de continusr 2 assurer l’approvisicnnement dz la clientile, qufells
ne laisse pas nen plus au client ls chelx d'accepter ou de refuser la li*rra:i,m;

gon de GLUCI-BIOTROL A la place du GLU-CIILT,
Wil st en effet indiqud dars cette circulpire @

® Foua avona blem regu voire dernidre commands de GLU-OINE

® ¢t nous vous en remereions. Nous avens le plalsir de vous informer que nos
% laboratoires fabriguent le SLUCI-BIOZROLn réactlf qui répond a vos exigen-
® ses habituelles ad*utilisation et dont nous vousg adressons la ficke teehni-
®* que. Nous rous perszettons d'honorer votre ordre en vous adressant ls GLUCT-
* 3I0TROL en -epérant qu'il vous domera entiere satisflaction ®.

Copsidérant quae, comme 1’'a retemu le tribunal, 11 ressort

des documents roduits que das commgndss do GLU-CINET pmssfes & BIOTROL em
rovembra e% décambra 178 par les Centres d'Examens de Niort et d'0fldana et

1'58tel Dieu de Foitiers avaient dopré lieu & des livraisons de GLUCI-BIOTROL -

en janvier et févyier IST9 et qua BICTRECL avait indiqué au gérant du labcra=
bive d'analyses da Nouves-igisons au cours 1'une convervation télévhonique
qu'il 1wl seralt derénavant livrd ¥ um prodult idmtiqun au GLU-CINET maia
® gous le nom de GLUCI-BIOTROL, ",

Comstddrant que BIOIROL, qut n'étalt que distributeur da
QLOMCIMET, De peut alldguer undrold de propriété sur la olientdls A laquells
elles livruit ce rrodult,

Congidérent qu'elle n’établit pas que SCIAVO auralt résie
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116 ce contrat de dlztridbution unilatéralement et dars des conditilons
feutives et :u'il ¥ a lieu de retemir que ICLAVO s'italt engagée en mal
1978 A agsurer scn aprrovisiomrement en SLU-CILIT jugqu'au 31 décembre
1978,

Cousidérant cue l'apprelante avait oxrregssément inter-
Ad%t A LCL.YO le I8 geptembrae 1978 de commencer & Treandre des contacts -
g vec des établissements en vue de la conelusion de commandes pour 1'an=
nde 1979, qus si cette interdiction n'avalt pas un carmctors atusif,elw
la a ampdchd SCLAVO de continusr l'aprrovisiornemeat de cos établissse—
ments des Jjanvier I979 ot a ainsi permis a3 BICTROL de leur proposer 2
la place son GLUCI~-3I0TKOL,

Consid¥rant qu'il 7 a done lieu de coafirmer ls juge-
pent attaqué en ce qu'il a dit que BIOTROL s'es. rendue ceurabdls de -
esnecurrence déloyals en offrant et wendant som GLLCI-3ICTROL ccmme se
substitupnt au GLU-CINET de SCLAVO dont elle agssuralt auparavant la dis-
trib“tiﬂn@

IV.w SUR LA REPa£2ATION DU PRYJUDICZ D3 SCLAVO du £3it 2o 1a CCONTREZACCH
ot de lg CUHCURIZNCS JELOYALE

‘ Considdrant qu'il cenviernt de conf{irzer les mesures
d*interdiction, de confiscation ot d'expertiase ordonndes par la tribural
ainsi que la condammgtion de BICTAROL & verser & SCLaVO une provision de
100000 fra suyr la réparation de son prijudice,

Considérant que les premiers juges ont exactement cone
damnd BIOTROL & payer 2 SCLAVO ln somma de 50.CCC frg sn vertu de 1'axtie-
cle 700 du nouvsan code de procddure civile pour les frals non tgrables
que cette soclétd a 4 exposer devant 1s iridbmal,

Considérant qufil ceralt en outre indquitadle de laisw
gor & la oharge de SCLAVO qui g guin do cause dans ga défense contre l'ap-
pel de BIOPROL les frals non comprls dang les dépens qu'elle a di exposer
devant la Cour 3t qui sont Justdfids a hguteur de 504000 frs, qu'il y a
dsne lieuw de condsemer BIOTROL A lui vorser cette scme supplémentalre
ez gpprlication de 1l'ardiecles 700 du nduvesu code de preeddure civile,

Congidérant qu'il y a lieu da confirmer les publicg=
tions ordonndes par le tribunal en y mentionnant la confirmationedn juge-
ment par la Cour gveo les condamnations qua celle-cl y a ajoutdes en vare
# da l'artiols 700 du ncuveau code de procédure civile et, comms il oers
dit cl-eprda au titrs du préjudice résultant pour LLAVO de la non réa-
ligation de ses accorus aves les laboravoirss FIZRRD FA3HR,

Vow UR LA DEMANDS 0 SCLAVO ~F [ PAR;TION DU PROJUDICE RESULTART DE
La FOM=REALIo TICH I o3 ,CCCRDI AVEC Li SCCIZTE PIZRLS FAARE

Conglddrant qus SCLAVO allidgus qu'un secord 4tait in-
tervenu entre elle st la cociétd TABRE 1o 25 septembre 1978 pour lg orde-
%ion d'une filisle ccmmune aprelde’BIO-DIAGNOSTICS qui dovalt commercie=
liser ses prodults notamment en France & partir de 19793 que cst accord
preévoyalt le versement d'un droit d'entrée de 2.000.000 frs 3 SCILAVO qui
devalt l*utiliser pour souscrire & la moitid du capital de la filiale
seEmuUns jqulainnl FCLATD avsit vocatlon 3 redevolr ls modtld des bénéfi-
cem de cette filisle meis que la sceletd FABRE, ayant eu cemnaissance
début ddcembre I¥78 de la contreracon ecmmise par BICTROL, lul @ notifié
qu'en raison de c¢ 41t nouvesw slle susperdait )'exéoution des sccords
du 25 ssptemire 19783 qu'ainsd SCLAVO, qui deveit ebtenir gratuitemsnt
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la moitid du capltal da BIC~DIAGROSTICS a perdu uns chance de pouvoir bénde
ficler dey résultats de cette filiala comnune, que ce préjudice dlstinct de
celui résultant de la vente du produit contrefaisant et de la coneurrcnse
déloyale a comue causze exclusive les aglssements de BIOTROL, qu'elle demands
done que 340TRCL soit condamnée A lui verser au titre de ce préjudice la some
me de 24°.0.00C f£r3 corruspondant 4 celle qui devait lul Atrs versée an ti-
;zghde ges accorda avee FIIHS et dont 21lls a étd rrivée par la faute de BIQw
1

cocgidérant gue 3ICTEOL soutient que cette demande est ir-
moevaole et, sutsidiairement, mal fondee,

A)~ Sur la_recevabilitd -

Considérant que DIOTROL soutient que SCLAVO est irreceva=
ble en cetie demands nouvelle quil n'a ras é%4 soumise aux premiers juges et
qui tend & obtenir des dommagessintérdts correspondant A un préjudice qu'ele
le qualifie ellesméme de " distinet " de celul résuliant de la contrefagon
at de la concurrence déloyale allégudes ainsi <u'd la 7orts d’uns chanes,

Rals considdrant que 50LAVO allegue que la non réalisge
tion de ses accords avee FABRE est la consdquencs dirsete desactes do contre-
fagon 2t d8 concurrence déloyale commis par 31C0TRCLjouae, dans ces corditions,
1z demandede SCLAVO tend cux mémes fing qus cellem soumiges aux premisrs jue
gea, B ga¥olr la réparation du préjudice qu'ells a subl du falt de ces cone
trefacen et censurrsnce ddéicyals et qu'elle on est le complément,

Congidérant qus la demande de SCLAVO est done recevable
en applicatica des articles 5685 et 566 4u nduveau code de procédurs civile,

B)e gu ford =

Congidérant que SICTROL soutient que SCLAVO eat mal fon-
3ée & prétendre avolr été vrivée de la somma de 2.000.,CC0 fes alors qu'elle
devglt ceulement recevoliy des sotions de BIC=JILGNOLTICS pour unme valewr cor-
rdspondanta, somme correspendant a l'exclusivitd que LCLAVC devait accerder
L cette secidté) que cette exvlualvité n'ayant prs 46%é secordde par SCLAVUY
b BIO-DIAGNOSIICS gqui a &té dignoute, les 2.000.000 frs n'ont pas étéd versés
A CLAVO gul ne peut ainsi invoguar quelgque préjudice que ce scit,

Conpidérant qua BICTROL scutient encore que les agisse-
men?s qui lui sont reprochés ne cont pas la cause de la non rdalisation des
sccoxds conolus entre SCLAVO et FABRS; qu'en effet, 1l apparait de la proeé-
dure ‘diligentde rar FABRE ot EIC-DIAGIOSTICS contre BILTEOL et dount elles
ent $t4 dédoutdes par jugement du 21 avril I982 que e¢‘étalt SCLAVO qui avalt
sris 1'initiative de ne pas participer au capital de BIO~-DIAGNCSTICS; qu'en~
guide asette sgcldtd deveit commercialiser I70 produits de SCLAVO alors que
les falts reproahds & BIOTROL ne portent que sur un scul de ces prodults, le
GLU~CINET? ot seulsment en ce qui concerne son utilisation pour les technie
ques manuellss, son utilisation sur les appareils A flux continu 4tant con=
f4ée 3 une autre socloté TECHNICON; qu'enfin, il mdsulte des documents vere
oés aux débats que les difficulids entre FABRE et SCLAVO sont dues & des re-
tards et des abcences de livrailwon rar cette dermidre sociétd alnsi qu'h lag
eoncurrence par une socicté BCHRINGER qui n'est guounement liée & BIOTEOL;
qw'ainsi o'dst un ensemble de faits auxquels BIOTROL eet parfaltemsnt dtran~
gore qui a conduit aux difficultds dang les rolations contractuslles entre
LAVO et FAZRR et 3 la ligquidation ds BI0-DIAGHOSIICS,

Kais congidérant que par letirs dn 22 décembre 1978, FA~
BER & dcrit b CLAVE qu'elle avalt aDrwvis le 6 décembws que BIGTROL avalt



¢ page/. 2 O

mis sur le marché vers le 15 novembre 1978 sous la marque GLUCI-BICTEOL
an sroduit directement conourrent st rrésentant les mémes carnctéristi-
ques cue le GLU=CINZIT, qu'un tel fait nouvenu et les comnéquencss qu'il
engendreit at pourrait engendrez- nodifigient les donnues eassentielieas
sur lesquelles avait été fondé leur accord, 7u'il lui xparaissait dons
indispensable de suspsndre la prigs d'erfet ds leur protecole d'accord,

Considérant qu'il en rémulte que c'est FABHE qui &
pris 1'initiative de suspendre cet accord ot ce en raison des aglase—
ments de 3ICTRUL,

Or comsiddrant qu'en raiason de oette suspension de
1l'accord, SCLaVO se pouvailt participer au capital de 3I0-DILGEOSZICS,

Conaiddrant que pour allégusr que SCLATO avalt pris
lt'inttiative de ne pas participer a ce capifal, BilTAL ma peut falre
dtat du jugement du 21 avril 1562 qui g déboute FASLL ot 2Y0-5IaniC3TI08
de leur action en concurwence 4dloyale coatrs 3i0T00L; ju'en e.Tet, cs
jugement n'ast pas oprosable 4 SCLAVO qui a'y <dtait pas partie,

Congidérant que ZICTROL produit un compte rendu intée
rieur de BIO0=DIAGHCITICS dotd de février IS79 mais que gi dans ce compte
rendu sont gllégués des retards ot des mangues dans lee livraiscns par
3CLAVO, 1) y est surtout falt état de la concurrence quo 3IUIRUL fait
au GLUaCIﬁET-pa: ges livraisors de A8 GLUCI~-3LCIA0L,

Congsidérant qus SCLAVO verse aux débats leo rapport
u'expertise qus dongieur COMBALDISU, comris par jugement du 21 avrdl
1982 du tridunal de zrande instance de Paris, a déroaséd devant ca tribue
nal, que la Ccur peut en tlrer des éléments de alt,

Or considérant quil en ressort qua si I70 produnits
de SCLAYD éianleni conséddéda en licence 3 BIO-DIAGMOSTICS le GLUEB~CINET
4talt le princirval de ces prodults ot renrédsentalt environ le quart du
ehiffre digffalres prévisiomel,

Considérant qu'il apzarait dans ces condlitions qus la
nor réalisstion dea accords enitre FiERD et 3CL.T0, qui g sntrafné la dise
solution de BIO~DIAGMOSTICES,a bien eun comme cause tout ad molns esgentiele
1s la contrefegon et la concurrense déloysle commises par BIOTROL,

Congidérant cespendant que SCLAVO ne peut prétendre
avid® 686 privée ds ce falt d'uns somme de 240CC.0C0 frs, qu'ells devait
seulemtent recevoilr pour ce Rontant des actions de EID-DILGRO3TICS et paere
eevoly glingl moitié des bénéfices de cetts soclété, éndéfices dont le
montant restalt aléatoire melon les résultata de l'exploilation, que la
zon réalisaticn des accords n's ainsl causé & SCLAVO qus lg perte d'une
¢hanos ccaze celle-ci ls recomnait d'ailleurs dans ses écritures,

Corsidér-nt que la Cour possdde les éléments d°spprd-
elation suffisants pour évaluer A la somme de 500.000 frs la réparation
du préjudice résultant de la non rdalisation des accords que SCLAVO a
subd du fait des aglssements de BIOTECL, qu’il y a donc lieu de condame~
ner DIOTROL A payer cette sommas & SCLAVO & titre de domzages-intdréts de
ce chaf,

Vl.= SUR L4 DN DT RECONMVENTICIWELLT D7 3I0TROL pour frais irrépdétidlgs-

Considérant qu*il est dquitable de laisser A& la char=
ge de BIUTROL, qui suscombe dana ses trétentlons, les frais non caompris
dars les dépens qu'elle a exposée tant en premidre instanos qu'en appel,
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“u'il convient donc de lafétouter de la demande qu'elle

Jaxvier I984 . Zormde en gpvlication de l'corticle 700 du nouveau coue de procédure civie

le,

g C. AOTITS ef ceux non contrairss des premiers Juges,

Déboute la sociéié LACDATOIAES IDIVCROL de son appel et
ls socisté IHSTITUTO SICTERAPICO 3,VACCINC.UIO TOSC.ID SLLAVO de son appel
incident,

Confirme en tou*as ses digpositicng ia jugement rendu
le 2Javril I982 per ie tribunal de grande ingdance de Zaris,

T ajoutant @
ToO

Condarme la socidté LABORATOIRIS 3ICTROL & payer A la
socidte INOTITUTO SICSTRASICO BaVaCCINTGaNO TOSCAND SCLAVO une somne supe
cléaentair2 do 50.000 fra pouwr frails non ecomvria dans lea dér:rs exposds
dovant la Cour en application de l'ariicle 70U du nouvean cod. de procedurs
c¢ivile,

Condamne la socidté LA30..TCILIS BIODMRCL & payer 2 la see
clétd INSTIPUPO SICTHRNPICO B,V CCINCGIRO TCSCAND SCLAVO 1a semme d8 = = =
SOCLLCC Franes b 4iire de dommags:-intéréts en réparation du préjudice ré-
sultant &e la non réalisaticn des ascords eatre 1a ooclétd IKSTITUTO SI0TE-
BAFICE 36 VACCINOGEWO TOCLIU Z2L:V0 e% 1z coci t0 PILERY FALRE,

Dit que les rublications du dispositif du jugement ordone
nées por les rremiers juces devront mentlcmner qus ce jugsmant g été confir=
ud par la Cour eif guo celle-ci v a ajoutd les ccndenmngtions cusviaées,

Jéooute in <coietd LoIolnTCINCC BILTAQL de za demends
sur le fondement de llarticle 70U i nouveagu code de procédure civile,

Condarra lg societe wicdvwa.ollils BICTR0L aux ddpens d'apéd
rel,
D4t ane 1 Sebere ¢« . L07, TD, ditulalre 4'un office
d*groud, pourra recouvrer directemqnt contiu Ga.c cous des dépens dont elle
a Tait l'avynee sans gvoilr ToUU ITOTVIBLCNe

FTOUVES Coms
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