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I -• LES FAITS 

1972 Essais sur le chien d'une sonde à barbillons 

- 21 Juin 1973 La société U,S,MEDIRONIC effectue une demande 
de brevet américain sur un "électrode 
intra-cardiaque" 

- 1973-1974 Essais sur 1'homme après signature par 
l'intéressé d'un document (couvrant plus la 
responsabilité médicale que la brevetabilité du 
dispositif) "prévoyant "qu'il pourrait recevoir 
toute Information au sujet de la sonde. 

28 Février 1975 MEDIRONIC effectue une demande française 
correspondante sans priorité unioniste 

ELA MEDICAL offre en vente des dispositifs 
suspects de contrefaçon. 

- 20 Septembre 1982 MEDIRONIC fait procéder à une saisie 
contrefaçon des matériels de ELA MEDICAL 

- 4 Octobre 1982 MEDIRONIC assigne ELA MEDICAL en contrefaçon 

22 Novembre 1983 ELA MEDICAL réplique par vole de : .demande 
reconventionnelle en annulation du brevet 

.demande 
reconventionnelle en attribution d'une indemni­
té sur la base de l'article 700 CPC. 

26 Mai 1986 Le Tribunal de PARIS . fait droit à la demande 
reconventionnelle en annulation 

. rejette la demande prin­
cipale en contrefaçon 

. fait droit à la demande 
à l'indemnité sur la base de l'article 700 CPC. 



A - LE PROBLEME 

1°) Prétention des -parties 

a) Le demandeur en annulation (ELA MEDICAL) 

prétend que l'obligation faite à l'inventeur de dévoiler le secret 
de son invention à un patient non tenu par une obligation de 
confidentialité vaut divulgation destructrice de nouveauté de 
1'invention. 

b) Le défendeur en annulation (MERIDONIC) 

prétend que l'obligation faite à l'inventeur de divulguer le secret 
de son invention à un patient non tenu d'une obligation de 
confidentialité ne vaut pas divulgation destructrice de nouveauté de 
1'invention. 

2°) Enoncé du problème 

L'obligation faite à l'inventeur de divulguer, s'il le demande, le 
secret de son invention à un patient non tenu d'une obligation de 
confidentialité vaut-elle divulgation destructrice de nouveauté de 
l'invention ? 

B - LA SOLUTION 

1°) Enoncé de la solution 

"Attendu qu'avant de subir les interventions en question, 

les patients ont donné leur consentement par écrit sur un 

document précisant que le dispositif implanté était "la 

sonde atriale endocardiaque à barbillaon de medtronic" et 

qu'ils pourraient recevoir toutes informations à son 

sujetj que dès lors, ces renseignements ne sauraient être 

considérés corme ayant un caractère confidentiel, dans la 

mesure où les malades pouvaient ultérieurement les 

communiquer à leur entourage et à d'autres médecins". 

II - LE DROIT ' 



2°) Commentaire de la solution 

La question posée est de savoir si la confidentialité des essais 
est assurée lorsque le patient signe un document autorisant l'essai et 
prévoyant la simple possibilité pour lui d'obtenir des informations sans 
être pour autant tenu d'une obligation de confidentialité. 

Toute décision relative à des essais et, notamment à des essais sur 
l'homme qui sont nécessaires pour les inventions thérapeutique ou de 
diagnostic attire l'attention car on est, alors, dans une zone de 
confrontation entre les exigences de sécurité des produits nouveaux et 
les exigences de secret développé par le droit des brevets. 

Dans l'espèce sous examen, on peut se demander si le souci de la 
nouveauté n'est pas allé trop loin et si la décision ne pêche pas par 
excès. Le problème n'était pas, en effet, de savoir si les destinataires 
d'informations éventuelles étalent ou non tenus d'une obligation de 
confidentialité mais de savoir si cette révélation avait bien eu lieu. 
Dans la mesure où nulle divulgation n'a été établie, 11 nous semble 
qu'admettre la divulgation par essais est excessive. Avant de savoir si 
le communlcataire des Informations était ou non libre de les transmettre 
à autrui, il fallait savoir s'il les avait, lui-même, reçues. 
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 

3° CHAMBRE ­ 1° SECTION 

JUGEMENT RENDU LE 26 MAI 1986 

DEMANDERESSES ­ La Société MEDTRONIC Ir 
de droit américain, dont le siège est 
à MINNEAPOLIS ­ Minnesota (Etats­Unis 
d'Amérique) 3055 Old Highway Eight, 
P.O. Box 1453, 

­ La Société MEDTRONIC FRANCE, S.A. 
dont le siège est à PARIS 8ème, 
25, rue de Chateaubriand, 

représentées par la S.C.P. d'Avocats 

Y. BODIN, P. LUCET , A. GENTY, postulant ­ A 135 
assistée par : 

Me Philippe COMBEAU, Avocat plaidant; 

DEFENDERESSE ­ La Société ELA MEDICAL 
S.A. dont le siège est à MONTROUGE (Hauts 
de­Seine) 98­100, rue Ma urice Arnoux, 
représentée par son P.D.G. , Pierre FRANCh 

représentée par : 

Me Henri COSTE, Avocat ­ C 659. 
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COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Magistrats ayant délibéré 

Monsieur GUERIN, 
Madame DISSLER, 
Madame MAGUEUR, 

Président, 
Juge , 
Juge. 

DEBATS 

GREFFIER 

Madame BOISDEUOT. 

à l'audience du 14 avril 1986, tenue 
publiquement, 

JUGEMENT prononcé en audience publique, 
contradictoire, 
susceptible d'appel. 

La Société américaine MEDTRO­
NIC Inc. est titulaire du brevet français 75. 
06 366 demandé le 28 février 1211. et délivré le 
17 avril 1979 sous le titre "électrode intracar-
"diaque". 

Par contrat signé les 10 Mars 
inscrit au registre national des et 5 avril 1 9 8 ? . 

brevets a.c £6> m a i 1982 
a consenti une licence d'exploitation 
wtr--#---i:g^"xrcxéiré-MEDTRONIC F R A N ^ 

sous le n° 97 619, elle 
de ce bre-

Ayant appris que la Société 
ELA MEDICAL offrait en vente une "sonde unipolai-
"re endocavitaire à barbillons" qui reproduirait 
les caractéristiques du brevet précité, la So­
ciété MEDTRONIC Inc. a, après y avoir été auto­
risée par ordonnance dul4 sentpmhc^—L98Z, fait 
pratiquer le 20 septembre suivant une saisie-
contrefaçon dans les locaux de cette Société. 

effectuées,elle 
PAGE DEUXIEME 

et 
Puis, au vu des 

sa licenciée ont 
constatations 
assigné le 4 



AUDIENCE DU 
26 MAI 1986 

3° CHAMBRE 
1° SECTION 

№ 2 SUTIE 

octobre 1982 la Société ELA MEDICAL en demandant : 

­ de dire qu'en fabriquant et en vendant des 
conducteurs intracardiaques reproduisant les 
caractéristiques couvertes parle brevet 75. 
06 366, elle a commis des actes de contrefaçon, 

­ de lui interdire 1 a poursuite de l'exploitation 
des conducteurs intracardiaques contrefaisants 
sous astreinte définitive de 1 ООО francs par 
infraction constatée, 

­ d ' en ordonner la confiscation et la remise à 
la Société MEDTRONIC Inc., 

­ de condamner la Société ELA MEDICAL à payer 
tant à la Société MEDTRONIC Inc. qu'à la Société 
MEDTRONIC FRANCE la somme de deux millions de 
francs à titre de provision à valoir sur les 
dommages­intérêts dont 1e montant devra être 
déterminé après expertise, 

­ d'ordonner la publication du jugement à inter­

venir dans dix journaux ou périodiques au choix 
des demanderesses et aux frais de la Société 
ELA MEDICAL, 

­ le tout avec exécution provisoire. 

Le 2 2—aovembre 1983 . la So­
ciété ELA MEDICAL a conclu au débouté des diverses 
demandes formées à son encontre, en invoquant la 
nullité du brevet qui lui est oppsoé pour défaut 
de nouveauté ou tout au moins d'activité inventive 
et en sollicitant la somme de 20 ООО francs au 
titre de 1 'article 700 du nouveau Code de procé­

dure civile. 

Après que les demanderesses 
aient, par conclusions du 6 mars 1984 maintenu 
1'intégralité de leurs prétentions en sollicitant 
en outre la somme de 20 ООО francs sur le fonde­

ment de l'article 700 du nouveau Code de procé­

dure civile, la Société ELA MEDICAL a réitéré . 
le 15 mai 1984 ses conclusions tendant à faire 
prononcer la nullité du brevet qui lui est opposé, 
PAGE TROISIEME 



en invoquant essentiellement dorénavant des faits 
de divulgations antérieures et a demandé reconven 
tionnellement la somme de 200 ООО francs à titre 
de dommages­in térêts pour procédure abusive et 
celle de 100 ООО francs en application de l'arti­

cle 700 du nouveau Code de procédure civile. 

Après avoir soulevé les 15 
juin et 4 décembre 1984 un incident de communi­

caiton de pièces auquel il était répondu le 18 
décembre suivant, les Sociétés MEDTRONIC ont, 
par conclusions du 14 décembre 1984, répliqué 
aux divers moyens invoqués par la défenderesse 
pour faire prononcer la nullité du brevet 75.06 
366 principalement pour divulgations antérieures 
et subsidiairement défaut de nouveauté et d'ac­

tivité inventive. 

Le 24 septembre 1985, la 
Société ELA MEDICAL a néanmoins réitéré ses con­

clusions de déboutéen faisant valoir également 
que les sondes arguées de contrefaçon ne repro­

duisent pas les caractéristiques brevetées. 

Puis , 
fiées les 5 novembre 1985 
les demanderesses, les 24 
1986 pour la défenderesse, 

par conclusions signi' 
et 9 avril 1986 pour 
février et 10 avril 
les parties ont dé­

veloppé leurs arguments respectifs. 

1 ­ Attendu que l'invention 
revendiquée concerne une électrode intracardia­

que dont l'extrémité est munie de pointes sou­

ples qui sont maintenues contre le corps pendant 
l'introduction, puis libérées pour assurer la 
fixation de l'électrode contre la paroi du cœur 
étant précisé que leur souplesse permet de les 
retirer sans endommager le tissu cardiaque ; 

2 ­ Attendu que la Société 
défenderesse conteste la validité du brevet qui 
PAGE QUATRIEME 



AUDIENCE OU 
26 MAI 1986 

3° CHAMBRE 
1° SECTION 

№ 2 SUITE 

lui est opposé, en faisant valoir que les élec­

trodes qu'il décrit avaient déjà été utilisées 
avant son dépôt, 
sur des patients 

d'abord sur des animaux, puis 

Attendu qu'il ressort en ef­
fet d ' une déposition e f f ectuée par M. Paul CITRON, 
co­inventeur du brevet, que les premiers implants 
de sondes à ancrage ont été réalisés sur des 
chiens dans des laboratoires extérieurs à la So­
ciété MEDTRONIC en l'572. puis que les premières 
implantations humaint:S~­ae la sonde à barbillons 
ont été effectués le 6 décc^^rp )97àf le 20 et le 
27 février 1975? soit avant date dl dépôt du 
brevet 'f rarrçais-«; 

Attendu que les Sociétés MED­

TRONIC répliquent qu'il ne s'agissait alors que 
d ' essais ayant un caractère confidentiel ; 

Mais attendu qu'avant de su­
bir les interventions en question, les patients 
ont donné leur consentement par écrit sur un do­
cument précisant que le dispositif implanté était 
"la sonde atriale endocardiaque à barbillons de 
"Medtronic" et qu'ils pourraient recevoir toutes 
informations à son sujet ; que dès lors, ces ren­

seingmeents ne sauraient être considérés comme 
ayant un caractère confidentiel , dans 1 a mesure 
où les malades pouvaient ultérieurement les com­

muniquer à leur entourage et à d'autres médecins ; 

Attendu par ailleurs que s'il 
ressort des documents versés aux débats par les 
demanderesses que le Docteur SMYTH qui a procédé 
à ces implantations s'était engagé à garder se­

crètes les informations provenant de la Société 
MEDTRONIC,cet engagement n'avait d'autre but que 
de préserver les droits de propriété de cette So­

ciété sur son invention et que loin de la garder 
secrète, elle a déposé le 21 iuin 1973^ un brevet 
dont les interventions su»«.^ces ooivent être con­

sidérées comme les premières applications ; 

Or attendu que 1 e brevet 
français 7 5.06 366 n'ayant pas revendiqué 1 a 
­priorité de ce brevet a ni é r i c a i n , la Société 
défenderesse est bien fondée à soutenir que le 
PAGE CINQUIEME 



dispositif qu'il décrit a été porté à la connais 
sance du public antérieurement à son dépôt le 
28 février 1975 et que, par suite, ce brevet 
doit être déclaré nul pour défaut de nouveauté 
conformément aux dispositions de l'article 8 de 
la loi du 2 janvier 1968 ; 

3 - Attendu qu'il y a lieu 
de relever au surplus que l'avis dncumentaire 
fait état de huit antériorités suscepiibles d'af­
fecter la validité del'invent ion et que la défen­
deresse fait observer à juste titre notamment : 

- qu'aux termes d'un article paru en août 1969 
dans la revue anglaise "Bio-Medical Engineerin 
la Société VITATRON avait déjà mais au point 
une, électrode pacemaker dont "la pointe est 
"équipée d'une petite couronne barbelée en si-
"licone afin d'empêcher un délogement au cours 
" de la période post-opératoire critique", 

- que par ailleurs le brevet allemand ASTRA, 
déposé le 16 novembre 1973sous le bénéfice 
d'une priorité du 24 novembre 1972, divulguait 
déjà un cathéter muni à son extréminté de 
moyens de fixation destinés à aintenir en 
place les extrémités contre la paroi d'une mu­
queuse sans la blesser, étant précisé que 
"lorsqu'on retire le cathéter en le tirant 
"vers l'arrière, le collet se retourne et ne 
"provoque pas ainsi d'agrandissement du trou 
"d'introduction." ; 

Attendu que dès lors le moye » 
général consistant à munir l'extrémité d'une son 
de de pointes écartées en couronne pour assurer 
sa fixation et suffisamment souples pour facili­
ter son retrait était déjà connu ; 

Attendu enfin qu'il ressort 
de la comparaison des sondes saisies avec les de 
sins annexés au brevet litigieux que l'empla­
cement des pointes souples qui constituent l'es­
sentiel de l'invention revendiquée n'est pas 
identique, le dispositif incriminé se rapprochan 
davantage à ce sujet du dispositif décrit dans 
le brevet ASTRA ; 
PAGE SIXIEME 



"MIN UT ь 

AUDIENCE DU 
26 MAI 1986 

3° CHAMBRE 
1° SECTION 

№ 2 SUITE 

Attendu qu'il s'ensuit que 
les Sociétés MEDTRONIC doivent être déclarées 
mal fondées en leur action en contrefaçon et 
qu'il convient de les débouter de toutes leurs 
prétentions ; 

4 ­ Attendu toutefois 
qu¿ayant pu,de bonne foi, se méprendre sur la 
portée de leurs droits, il n'y a pas lieu de 
faire droit à 1 a demande reconventionnelle de 
la Société ELA MEDICAL pour procédure abusive ; 

Attendu en revanche qи'il 
serait inéquitable de laisser à la charge de с e 11 
Société la totalité des frais irrepetibles qu'ell 
a dû exposer dans le cadre de cette procédure et 
qu'il convient de condamner les demanderesses in 
solidum à lui payer la somme de 15 ООО francs en 
application de l'article 700 du nouveau Code de 
procédure civile ; 

P A R C E S M O T I F S 

LE TRIBUNAL, 

contradictoire, 
Statuant par jugement 

P ronocne la nullité, pour 
défaut de nouveauté> du brevet 75 036 366 déposé 
le 28 février 1975 par la Société MEDTRONIC Inc. 
sous le titre "Electrode intracardiaque" ; 

Oit que cette décision, pas­

sée en force de chose jugée, sera notifiée au 
Directeur de 1'I.N.P 
au registre national 
aux dispositions de 
13 juillet 1978 ; 

.1. aux fins d'inscription 
des brevets, conformément 

l'article 50 bis de la loi du 

Déclare la Société HEOTRONIC 
Inc. et la Société MEDTRONIC FRANCE mal fondées 
en leur action en contrefaçon ; les déboute de 
PAGE SEPTIEME 

pige 



toutes leurs demandes ; 

Les condamne in solidum à 
payer à la Société ELA MEDICAL la somme de QUINZE 
MILLE francs (15 ООО) sur le fondement de l'ar­

ticle 700 du nouveau Code de procédure civile ; 

Déboute la Société ELA 
MEDICAL du surplus de sa demande reconventionnel­

le ; 

Condamne la Société MEDTRONIC 
in solidum aux dépens, qui pourront être recouvré! 
directement par Me H. COSTE, Avocat, pour ceux 
dont il a fait l'avance sans avoir reçu provi­

sion. 

Fait et jugé 
26 mai 1986. 

à PARIS, le 

LE GREFFIER LE PRESIDENT 

P.BOISDEUOT 
PAGE HUITIEME 4 DERNIERE. 

J.Cl. GUERIN 


