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I - LES FAITS

- 1972

- 21 juin 1973

- 1973-1974

- 28 février 1975

- 20 septembre 1982

- 4 octobre 1982

- 22 novembre 1983

- 26 mai 1986

- 26 octobre 1988

Essais sur le chien d'une sonde & barbillons.

La société U.S. MEDTRONIC effectue une demande de brevet
américain sur un "électrode intra-cardiaque”.

Essais sur 'homme . par le docteur SMYTH

. auprés de différents patients dont chacun a
signé des documents (couvrant plus la responsabilit€ médicale que la
brevetabilité du dispositif) prévoyant qu'il "pourrait” recevoir toute
information au sujet de la sonde.

Nul patient ne demande d'information.

MEDTRONIC effectue une demande frangaise correspondante sans
priorité unioniste.

TELECTRONICS offre en vente des dispositifs suspects de
contrefagon.

MEDTRONIC fait procéder & une saisie contrefagon des matériels de
TELECTRONICS.

MEDTRONIC (US et France) assigne TELECTRONICS en
contrefagon.

TELECTRONICS réplique par voie de :
. demande reconventionnelle en annulation du brevet

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

Le Tribunal de PARIS fait droit 2 la demande reconventionnelle en
annulation (de TELECTRONICS)

MEDTRONIC fait appel

La Cour de PARIS infirme le jugement.




II-LE DR()IT

* PREMIER PROBLEME : Nouveauté (dlvulgatlon par essals)
A - LE PROBLEME

1°) Pretenttons des parties
a) Le demandeur en annulation (TELECTRONICS)

S pretend qu'en l'absence d'accord de secret, la divulgation a des "agents nécessaires des
essais” constitue une antériorité destructrice de nouveauté.

b) Le défendeur en annulation (MEDTRONIC)

pretend que méme en l'absence d'accord de secret la divulgation a des ” agent? nécessaires
des essais” ne constitue pas une antériorité destructrice de nouveauté.

2°) Enoncé du probléme

En l'absence de convention expresse de confidentialité, la divulgation a des "agents
nécessaires des essais” constitue-t-elle une antériorité destructrice de nouveauté ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Mais considérant que les essais relatifs & une invention n'en constituent
pas la divulgation au sens de l'article 8 de la loi du 2 janvier 1968 quand
cette invention a été communiquée uniquement aux personnes qui sont les
agents nécessaires des expériences requises;

Or, considérant qu'en l'espéce on la mise au point de l'invention de la sonde
intracardiaque conduisait A l'expérimentation sur des étres humains, les
patients qui avaient consenti 4 se préter a4 ces essais et l'expérimentateur le
docteur SMYTH étaient les agents nécessaires de ces essais”.

2°) Commentaire de la solution

La formule tres générale retenue par la Cour d'appel de Paris a de quoi surprendre car elle
ne trouve de support de texte ni dans la loi frangaise ni dans la Convention européenne sur les
brevets et, notamment, les textes en matiére de nouveauté. Cette solution ajoute, par conséquent,
aux données législatives.

Il semble, d'ailleurs, toutefois qu'aprés avoir affirmé ce principe général, la Cour n'en tire
point les conséquences puisque ce n'est point, véritablement, au titre de ce principe mais de la régle
commune que la communication a une personne tenue. au secret ne vaut pas antériorité, que la Cour
va réformer la décision retenue par le Tribunal de Paris.
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DEUXIEME PROBLEME : Nouveauté (Divulgation a débiteur de secret)

- La Cour retient, tout d'abord, l'obligation de confidentialité mise a la charge du
responsable des essais, le docteur SMYTH :

"Considérant que le docteur SMYTH était lui-méme tenu envers
MEDTRONIC Inc. par des accords de confidentialité et que les premiers
juges ne pouvaient dire que l'engagement du docteur SMYTH de garder
secrétes les informations provenant de cette société n'avaient pas d'autre
but que de préserver les droits de propriété de cette derniére sur l'invention,
qu'en effet il résulte de l'attestation du professeur BANNER ancien directeur
de I'Office américain des brevets que le terme "proprietary” employé au
paragraphe D de ces .accords désignait une information secréte ou
confidentielle, que l'utilisation de ce terme confirmait donc que le docteur
SMYTH avait l'obligation de tenir comme confidentiels les essais dont il

44

érait chargé”.
- La Cour constate, eﬁsuitc, qu'ixlyn'y a pas eu divulgation auprés des patients
A - LE PROBLEME
1°) Prétentions des parties
a) Le demandeur en annulation (TELECTRONICS)
prétend que l'obligation faite & l'inventeur de divulguer le secret de son invention a un

patient non tenu par une obligation de confidentialité vaut divulgation destructrice de nouveauté de
I'invention.

b) Le défendeur en annulation (MEDTRONIC)

prétend que I'obligation faite a l'inventeur de divulguer le secret de son invention a un
patient non tenu par une obligation de confidentialité ne vaut pas divulgation destructrice de
nouveaut€ de I'invention.

2°) Enoncé du probléme

L'obligation faite & l'inventeur de divulguer, s'il le demande, le secret de son invention a un
patient non tenu par une obligation de confidentialit€ vaut-elle divulgation destructrice de
nouveauté de l'invention ?

B - LA SOLUTION
1°) Enoncé de la solution
B Tribunal : oui
"Attendu qu'avant de subir les interventions en question, les patients onf

donné leur consentement par écrit sur un document précisant que le
dispositif implanté érait "la sonde atriale enocardiaque d barbillon de
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Medtronic” et qu'ils pourraient recevoir toutes informations @ son sujet; que

des lors, ces renseignements ne sauraient étre considérés comme ayant un

"caractére confidentiel, dans la mesure ou les malades pouvaient
ultérieurement les communiquer a leur entourage et a d'autres médecins”.

<~ Cour:non '

"Considérant que si ces actes prévoyaient que le patient recevrait des
réponses ‘Q toutes demandes futures qu'il pourrait formuler concernant le
traitement qu'il avait recu, il n'est nullement établi que lesdits patients
auraient sollicité et recu des renseignements complémentaires sur
Uinvention et les auraient communiqués a des tiers”.

2°) Commentaire de la solution

Nous avions regretté la solution retenue par le Tribunal de Paris et la solution retenue par la
Cour d'appel nous parait plus proche de la réalité. La conclusion en faveur de la nouveauté et de la
brevetabilité de I'invention nous parait plus satisfaisante.

TROISIEME PROBLEME : Activité inventive
Apres étude des différentes antériorités présentées, la Cour conclut a I'activité inventive :

"Considérant au surplus qu'il résulte de ce qui précéde que l'invention de ce
brevet ne découlait pas de maniére évidente pour un homme de métier de
l'état de la technique antérieure, qu'il existait auparavant un probléme, les
électrodes a cone permettant de retirer facilement 'électrode sans blesser
les tissus cardiaques mais n'assurant pas une fixation suffisante cependant
que les électrodes a crochets metalliques assuraient cette fixation mais
pouvaient blesser les tissus lorsque la sonde devait étre retirée, qu'il
apparait des articles médicaux produits que le dispositif MEDTRONIC a pu
résoudre ce probléme eén permettant a la fois une fixation suffisante de
U'électrode et son retrait sans blesser les tissus cardiaques”.

Retenons le rappel d'une régle classique en matiére d'appartenance d'une information a I'état
de la technique :

"Mais considérant qu'une antériorité doit étre certaine alors que dans
larticle d'aoiit 1969 de la revue "Biomedical Engineering” la photographie
de la sonde ne permet pas de déterminer la structure réelle du "barbed
ring” dont elle est équipée cependant que la signification de cette
expression n'est pas non plus connue avec certitude”.
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QUATRIEME PROBLEME : Contrefacon

_La validation du brevet permét A la Cour de conclure en faveur de la contrefagon par la
saciéte TELECTRONICS :

"Considérant qu'il en résulte que la Sté TELECTRONICS en
commercialisant des conducteurs intrqcardiaques qui reproduisent les
caractéristiques faisant l'objet de la revendication 1 du brevet 75-06366 a
contrefait ce brevet dont la Sté MEDTRONIC Inc est titulaire et la Sté
MEDTRONIC FRANCE licenciée".
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COUR D'APPEL DE PARIS

43me chambre, section A

ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE 1988

(Ne Y , 11 pages

PARTIES EN CAUSE

1°) La Socidté MEDTRONIC Inc.de droit
aréricain, dont le sitge est 2
MINNEAPOLIS.MinnesotalFtats Unis
d'Amérique) 3055 014 Hiphwav,P.O.
Box 1453 apissant poursuites et di
pences de ses rerrésentants 1éganx
domiciliés audit sibee en cette
aualité,

La Soeidté MEDTRONIC FRAXCEys.A.,
dont le siepe est » Paris (8éme)
25 rue de Chateanbriand,apissant
poursuites et dilipences de ses
représentants 1lépaux domiciliés au

sidpe en cette qualité,

APPELANTES
renrésentées var Me MOREAU, avoué,
assistées de Me COMBEAU, avocat,

2°)

3%)YLa Société TELECTRONICS S.A.

dont Je sizee est & CHATELLERAULT
(Vienne) Z.I. 11 rue Apndré Boullé,

INTIMEE,
représentée par Me LECHARNY K avoué,
sans avocat,

COMPOSITION DE LA COUR,

lors des débats et du délibéré:

Présidents Monsieur ROBIQUET,

Conseillers: Madame ROSNEL et
Monsieur POULLAIN,

GREFFIER
Monsieur LACORTE R

DEBATS ¢

A l'gudience publicue du 28 septembre
1988,




ARRET: Copntradictoire.
prononc” publisuement par Monsieur ROBIQUET, Président,
qui a signé la minute avec Monsieur LACORTE, Greffier.

LA COUR,

Statuant sur 1'appel formé war la Société de droit
américain MEDTRONIC Inc. et la Socidédté MEDTRONIC FRANCE

du jugement rendu le 26 mai 1986 par le Tribunal de Grande
Instance de Paris (3tme Chambre, ldére Section) dans 1le
litige les opposant & la Société TELECTRONICS, ensemhle sur
les Aemandes reconventionnelles de cette derniére.

FPAITS ET PROCEDURE.

La Société MEDTRONIC Inc. est titulaire du brevet d'inven-
tion francais n® 75.06366 intituld "électrode intra-
cardiarue” demandé le 28 février 1975 et délivré le 17
avril 1979.

Elle en a concédé licence d'exploitation & la Société
MEDTRONIC FRANCE par contrat des 10 mars et 5 avril 1682
inserit au Répistre des brevets le 26 mai 1982 sous le
n® 97.619.

La Société MEDTRONIC Inc. a fait effectuer saisie-
contrefacon le 20 juillet 1983 dans les locaux de la Sté
TELECTRONICS puis 1e ler aoiit 1983 1es Stés MEDTRONIC Ipec.
et MEDTRONIC FRANCE ont assirné la 548 TELECTRONICS en
contrefacon du brevet et réraration de leurs préjudices.

La S¢é TELECTRONICS a conclu & la nullité du brevet vour
divulgation antérieure et subsidiaivement défaut de
nouveauté et d'activité inventive.

Par jusement du 26 mai 1986, le Tribunal de Grance Ins-
tance & vrononcéd la nullité pour défaut de nouveautéd du

brevet 75.06366, dit oue cette décisjion vassée en force de @
chose jupde sera notifide au Directeur de 1'I.N.P.I. gux
fins d'inscrintion au repistre national des brevets confor-
mément aux disposi‘ions de l'article 50 bis de 1a 1loi du
13 juillet 1978, a déclaré les Stés MEDTRONIC Inc et
MEDTRONIC FRANCE mal fonddes en leur action en contrefagon
et Jes a déhoutdes de toutes leurs demandes, les a
condamndes in solidum b paver & la Sté TELECTRONICS 1a sommp
de 15.000 F en application de l'article 700 du nouveau
Code de Procédure Civile, a débouté la Sté TELECTRONICS ge-
sa demande en dommapges-intér&ts pour procédure abusive et
& condammé les Stés MEDTRONIC in solidum aux dépens.

La Sté MEDTRONIC Inc.et la Sté MEDTRONIC FRANCE(¢i-aprés
les Stés MEDTRONIC) demandent & la Cour de réformer ce 4dme
jugement en toutes ses dispositions, de dire valable le h ambre A
brevet francais 75.06366, ¢ S

~dire qu'en fabriquant, en détenant en vue de la vente, '
en offrant en vente et en vendant des conducteurs intra- ggw-
cardiacgues qui reprodnisent les caractéristioues faisant

wng Geatte C. 4 PABIS
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1'objet de la revendication 1 dudit brevet, la Société
intimée contrefait ce brevet, dans les termes des arti-
cles 51 et 29 de la loi du 2 janvier 1968 modifide,

~Paire défense A la Société intimée sous une astreinte
définitive de 1.000 F pa~ infraction constatée & comntrr
de la sionification de 1'arrét & intervenir, de fabriauer,
détenir, offrir en vente et vendre des conducteurs
intracardiaques renroduisant les carsctéristirues pro-
tégées par le brevet MEDTRONIC 75m06366,

~ordonner la confiscation et 'a remise & 1a Sté MEDTRONIC
Inc. de tous les conducteurs intracardiagues reproduisant
les caractéristionues protégées var ledit brevet et se
trouvant entre les mains de la Société intimde auv jour de
1'arrét & intervenir,

-commettre tel expert qu'il plaira & la Cour désigner,
afin de lui fournir tous les éléments aqui lui permettront
d'évailtuer les dommages-intérdts dus & 1a Société MEDTRONIC
Inc. et & 1la St& MEDTRONIC FRANCE, en révaration du
p~‘judice aue la contrefacon commise par la sociédté
intimée leur a causé,

~condabner d'ores et déj> la 4ociété intimée ¥ paver * la
société MEDTRONIC Ine. uvne provision de 2.000.060 F sur
ses dommapges-intérdts et dpalement & la Sté MEDTRCNIC
FRANCE une provision de 2.000.000 F sur ses dcmmages—
intéréts,

~antoriser la &oecidété MEDTRONIC Ine. et 1a Sté “EDTRONIC
FRANCE % faire publier 1'arr8t % inter¢enir dans Aix
journaux ou nériodiocues, avx frais de la société intimée
et ce, av besoin & titre de complément de dommages-
intérédts,

«~dire que les condamnations prononcées porteront sur tous
les Taits de contrefacon commis jusqu'd la date de 1la

rd 3 3 s () o
décision finale & intervenir, au wvu du ranport de 1'exvert,

~¢ondamner la snrcidté intimé & paver a'x Sociétés MEDTRONIC
Inc.et MEDTRONIC FRANCE uyne somme de 50.000 F gn titre de
1'article 700 du noufeau Code de Procédure Civilejowe=—=

Avant 1'ordonnance de cl8ture du 19 sentembre 1988, 1a

Sté intimée a pr¥ la Cour de confirmer le jucement en toute
ses dispesitions, vy ajoutant de dire que le brevet 75-06366
est encore nul comme antériorigé par les pvblications
relatives & la sonde endocardiacue du Aocteur SCHALDACH

et pour défaut d'activité inventive compte tenu de
1'existence et de 1'emploi de la sonde SCHALDACH et des
enseignements du document WITATRON, de condamner les Stés
MEDTRONIB in solidum & lui paver la somme de 300.000 F

# titre de dommages-intéré&ts pour anpel abusif et dilatoire
et la somme de 50.000F au titre de 1'article 700 du nouveau
Code de Procédure Civile.

PUis, postérieurement & 1'ordonnance de cl8ture du 19
septembre 1988 et par conclusions du 28 septembre 1988
avant l'audience, la société intimée demande qu'il lui
soit donné agte de ce au'elle renonce & contester la
validité du brevet oui lui est opposé et les Socidtés
MEDTRONIC demandent la révocation de cette ordonnance de
cldture, ou'il soit pris acte de 1la volonté exprimée par

43 me -
Ch ambre A ..
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la Sté intimée de ne pas contester la validité du brevet
en cause et gue leur soit adiucé pour le surplus l'entier
bénéfice de leuvs nréeddentes conclusions.

DISCUSSION

I.. Sur_le devande de révocation de 1'ordonnance de
cl8ture du 19 septerbre 1788:

Congidérant cue les conclusions de la sté intimée du 28
septehbre 1988 constituent une cause grave au sens de
l'article 784 du nouveau Code de Procédure Civile justi-
fiant la révocation de 1'ordonnance de cl8ture du 19
sertembre 1988, qu'il v a donc lieu de révoauer cette
ordonnance et de recevoir les conclusions du 28 septerbre
1988 tant de 1la sté intimée aue des Stés MEDTRONIC,

I1. Sur 1a wvalidité du brevet MEDTRONIC n® 75-06366:

Considérant au'il v a lieu de prendre acte de ce que

k3 ° ra - - r'd
1'intimde renonce devant la Cour & contester la validité
de ce brevets

Consitérant cependant aue les Stés MEDTRONIC demandant

la réformation du jugement notamment en ce au'iya vrononcé
1a nullité de ce brevet, il v a liru d'examiner les motifs
par lesguels les premiers jures ont nrononcé cette nullité;

A.. Syr 1a divulpation:

Considérant gque 1'invention revendinude concerne une
électrode intracardiaque dont l'extrémité est munie de
pointes sounles maintenues c¢ontre le corns de cette
électrode pendant l'introduction nuis libérées nour
assurer par coonération avec le tissu cardiague la
Pixation de cette dlectrode contre la naroi interne du
coeur, la sounlesse de ces pointes emp8chant leur
pénétration dans le tissu cardiaque et permettant ainsi
de vetirer 1'élect~ode sans blesser ce tissug

Considérant que le Tribunal & retenm que ette invention
avait été divulpude avant le dépdt du brevet le 28 fPévrier
1975 par les implantations humaines de cette sonde
gui avaient €té effectudes aux Etats-Unis d'Amérique les
décembre 1974, 20 et 27 février 1975, aue les Stés
MEDTRONIC ne pouveient prétendre ou'il ne s'apgissait oque
d'essais & caractdre confidentiel, cu'en effet, avant de
subiy ces interventions, les patients avaient donné leur
eonsentement par écrit dan= un document pricisant aque le
disvositif implanté était " la sonde a barbillons de
MEDTRONIC" e¢ eu'ils pourraient recevoir toutes infor=-
mations & ce sujet, aue d¥s lors ces renseipnements ne
gsauraient 8tre considérés comme avant uvn caractére confi-
dentiel dans la mesure o les malades pouvaient ultérieu-
rement les communicuer & leur entourage et & d'autres
médecins, cue par aillenrs s'il ressortait des documents
versés anx débats par les demanderesses aue le docteur
SMITH qui avait procédé ¥ ces implantations s'était en-—
gapé & garder secrdtes les informations prévenant de la
S¢é MEDTRONIC Ince, ce! engagement n'avait d'autre but

nue de nréserver les droits de propriété de cette socidté
]

4¥me
Ch ambre A - -
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sur son invention et ove loin de la garder secréte
ladite seciété avait dénosé le 21 juin 1973 un brevet.
américain dont les interventions susvisées devaient &tre
considérées comme les premidres anplications, que le
brevet francais 75-06366 n'avant pas refendiqué la
priorité de ce brevet américain, la défenderesse était
hien fondée 3 soutenir aue le dispositif qutid décrit
a été porté A la connaissance du public antérieurement
2 son Aéndt le 28 février 1975 et 0 e par suite ce hrevet
doit 8tre déclaréd nul en avplication de l'article 8 de la
loi du 2 janvier 1968;

Mais considérant cue les essais relatifs & une invention
n'en condituent nas la divulgation au sens de l'article

8 de la loi du 2 janvier 1968 quand cette invention a été
communiquée uniquement aux personnes aui sont les agents

nécessaires des expériences requisesg

Or considérant qu'en 1'espdce o la mise au point de
l'invention de 1a sonde intracardiaque con?uisait a
1'expérimentation sur des &tres humains, les patients

gui avaient consenti & se préter 4 ces essais et 1l'expéri-
mentateur le docteur SMITH étaient les apents nécessaires
de ces essais;

Considérart en outre aue la divulgation d'une invention
suppose aque sa révélation ait vorté sur les éléments
constitutéfs de 1'invention et les moyens de la renroduirej;

Or considdrant mue les actes de " consentement informé
des patients" sipnés par les 3 malades indicuaient seulemendy
qu'id sfapissait de 1 " sonde atriale endocardiague &
barbillons™, avaucune vrécision n'était donnée sur la
gtructure de cette sonde, la nosition et la mdtiére des
barbillons et la maniére dont ils assuraient la fixation
de 1'électrode:

Considérant nue si ces actes prévovaient nne le notient
recevrait des réponses & toutes demandes futures au'il
pourrait formuler concernant le troai_.tement cru'il avait
recu, il n'est ny-llement établi que lesdits patients
auraient sollicité et recu des renseignements complémen—
taives sur 1'invention et les auraient communicuds ¥ ‘es

Considérant nue le docteur SMYTH était lui-méme tenu
envers MEDTRONIC Ip¢. par des accords de confidentialité
et que les vremiers juees ne pouvaient dire que l'enpa-
pement du docteur SMITH de garder secr&tes les informa—
tions provenant de cette société n'avaient pas d'antre
but que de préserver les droits de propridté de cette
derniére sur 1l'invention, au'en e®fet il résulte de
l'attestation duv professeur BANNER ancien directeur de 1°
Office américain des brevets oue le terme " proprietary"”
employé au paragranhe D de ces accords désignait une
information secrdte ou confidentielle, que l'utilisation
de ce terme confirmait donc aue le docteur SMYTH avait
lf'oblipation de tenir comme confidentiels les essais
dont il était chargd;

Considérant que le Lvibunal ne pouvait non.plus tetenir
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que MEDTRONIC Inc. n'aveit pas 1'intention de conserver
secrétes les exnérimentations en cause nuiscu'dle avait
Adposé antérieurement le 21 mars 1973 un bhrevet américain
dont ces expérimentations constituaient les oremidres

appliecations;

Considérant en effet aue ce brevet américain n° 3902501
dévosé le 21 juin 1973 n'a 414 délivré aue le 2 soptrmbre
1975 soit pos;érieurement auxdits essais et est resté
secret juseu'd sa délivrance;

Considérant en outre qu'il résulte des documents produits
devant la Cour que les exvérimentations en cause portaient
sur une sonde directionnelle en forme de J sur laquelle
les branches étaient placées en rangées successives sur
un seul ¢8té du fil de la sonde et non réparties sur
toute la circonférence de ce £il & la base de 1'électrode
comme dans le brevet américain, que cette sonde en J
devait d'ailleurs aprés ces essais faire l'objet d'autres
déndts de brevet aux Etats-Unis par le docteur SMITH

qui avait donc intérét au secret des expérimentations
puis en France var la Sté MEDTRONIC Ine.g

Conddérant qu'i® v a donc lieu, réformant le jugement,

de dire aue le dispositifdécrit au brevet frahcais

7506366 niavait pas été porté b la connaissance du public
antérieurement d son d4ndt le 28 février 1975 et ne doit
pas en consécruence 8tre déclaré nul en anplication de
1'article 8 de 1a loi du 2 janvier 1968;

B.. Sur les antériorités:

Consiférant aue les premiers juges ont encore retenu
su'aux termes d'un article paru en aofit 1969 dans la

revue anplaise " Bio-médical Engineering" la Sté VITATRON
avait déja mis au point une électrode pacemaker dont

"la vpointe est équipée d'une petite couronne barbelée en
silicone afin d'empécher un délogement av cours de la
période post-ovératoire critique", que var ailleurs le
brevet allemand ASTRA déposé le 16 novembre 1976 sous le
bénéfice d'une priorité du 24 novembre 1972 divulguait
déja un cathédter muni & son extrémité de movens de
fixation destinés & maintenir en vlace les extrémités con-
tre la varoi d'une muqueuse sans la blesser, étant

préeisé aue " lorsou'on retire le cathéter en le tirant
vers i'arrlére, le collet se retourne et ne provoaue

vas ainsi d'agrendissement du trow d'introduction",

que deés lors le Moyen général consistant ¥ munir l'extré-
mité d'une sonde de vointes &cartées en couronne pour
assurer sa fixation et suffismmment souples pour faciliter
gon retrait était déjd connug

Considérant ocue les Stés MEDTRONIC alldguent que dans

l'article d'aofit 1969 de la revue "Bio-medical Engineeringf

relatif & 1'électrode intracardiaque VITATRON les termes
"barbed ring" ne signifient pas ainsi rue 1l'a c¢ru le
Tribunal une couronne de barbules ou de pointes sénarées
comme dans le brevet MEDTRONIC mais un organe en forme
de cBne vrésen‘ant un énaulement ecirculaire continu

pour retenir 1'dlectrode dans les cavités de la paroi du
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coeur, ainsi au'il résulte d'autres publications contem-
poraines de la Sté VITATRON gqui montrent clairement ces
organes en forme de c8ne avec la m&me expression "barbhed
ring"” ou celle de " barbed tipn" et de 1'attestation de
¥illem MULDER ingénieur de la Sté VITRTRON MEDICAL gui
déclare qu'au cours des années 1970 cette société utili-
sait l'expression " anneaux en silicone & barbillons"
pour fPaire référence & cet élément en forme de c8ne et n'a
pas Pfabriqué un £il ramifié comprenant des branches
distinctes et séparées & Y'extrémité de 1la vointe avant
1982 gnviron;

Considérant certes aqu'une antériorité doit &tre vrise
telle ou'elle est sans pouvoir &tre internrétée var
d'autres documents;

Mais considérant qu'une antériorité doit #tre certaine
alors aue dans 1l'article d'aoft 1969 dela revue " Bio-
medical Engineerine”™ la vnhotocrranhie de la sonce ne

permet vas de déterminer la structure réelle du " barbhed
ring” dont eller est dauinpée cependant que la signification
de cette expression n'est pas non plus connue avec certi-
tude;

Considérant au'i' en résulte ocue cet article ne necut &tre

retenu comme antériorisant le moven général du brevet
MEDTRCNIC

Considérant aue le brevet allemand ASTRA ne concern- pas

une sonde » électivde destinée & 8tre fixée contre la

paroi interne du coeur pour délivrer des impulsions

électriques mais un cathéter utilisé pour l'administration

sous-mugqueuse 4'un produit anesthésiant du col de 1'u*érus

lors de 1'accouchement sans douleur, cue le cathéter doit

8tre introduit dans une incision pratiaude dans le c¢ol de

l1'utérus et comprend prés de son extrémité un collet

en forme d'entonnoir en matiére souple qui peut &tre muni

de fentes dont le r8le est d'avpliguer plus facilement

le collet sans le déformer sur le cathéter lors de

g'én?fgduction dans 1'incision ( traduétion page 3, licgnes
g 9

Considérant qu'il en résulte que le disvositif ASTRA
différe par sa structure, sa fonction et son objet

dn disnositi? MEDTRONI& et ne peut done en constituer
une antériorité;

Considérant gque devant la Cour 1'intimée a en outre
invoqué un article de Max SCHALDACH publié en 1971 et
intitulé " Nouvelles &lectrodes de stimulateur cardiacue”;

Mais considérant que ce document n'avait pas été retenu
par le Tribunal comme motif Ae nullitd;

Considérant au surpluy que 1'@ectrode SCHALDACH est
pourvue de 2 crochets métallinues s' étendant en forme
de V depuis un ressort, que pour 8tre introduits dans
le coeur, ces crochets sont recouverts nar un cathéter
nui maintient le V fermé, aue lorsque la pointe de
1'électrode est en contact avec la paroi du coeur, le
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cathéter est retiréd et les crochets métallinues s'ouvrent
sous l'action du ressort pour s'socrer entre les trabécules

dn coeurs

Considérant aqu'il en résulte oue le dispositif SCHALDACH
diffeére du dispositif MEDTRONIC par sa structure, la
matiére et le fonctionnement des movens de fivation,
au'il fensuit que ce dispositif SCHALDACH ne vpeut é&tre
retenu comme antériorisant le brevet MEDITRONIC;

Considérant nue ce brevet MEDTRONIC n® 75-06366 ne doit
donc vas 8tre déclaré nul pour défaut de nouveauté;

Considérant aue devant la Cour 1l'intimée a en outre
invoqué 1'absence dlactivité inventive:

Mais con<idérant mrue le Tri‘unal n'a pas retenu que le
brevet MEDTRONIC serait nul de ce chef;

Considérant eu surpnlus qu'il r sulte de ce aui prédcede

aue l'invention de ce brevet ne découlait pas de maniére
évidente pour un homme de métier de *‘'état de la

technirue antérieure, cu'il existait auvaravant un
orobléme, les dlectrodes » cdne permettant de retirer
facilement 1'4lectrode snns blesser les tissus cardiagves
mais n'assurant pas une fixation suffisante cependant que
1es électrodes % crochets metallinues assuraient cette
fixation mais pouvaient blesser les tissus lorsque la

sonde devait &tre retirde, au'il apvarait des articles
médicauv produits ave le dispositif MEDTRONIC a pu résoudre
¢ce probléeme en mermettant & la fois une fixation suffisante
de 1'électrode et son retrait sans blesser les tissus
ecardiaruess

II. Sur 1e contrefacon:

Considérant rue lrs appelantes soutiennent are 1'intimée
a contrefait le brevet 75-06366 en sa revendication 1
aui vise un "condueteur intracardiacue du tvpe comvrenant
un conducteur dleckriaue enfermé dans une matidre inerte
aux fluides dn covps, le conducteur se terminant var une
extrémité exvosée conductrice de 1'dlectricité, carncté-
risé en ce oru'id comporte des nointes non-conductrices
gsortant de ladite matiére enfermant le conducteur en
s'écartant de ladite extrémité dans une position voisine
de celle~ci nour coovérer avec le tissu du coeur afin de
maintenir l'extrémité en position, lesdites pointes for-
mant un anwle généralement aigu avec ladite matidre
enfermant le conducteur et étant rfalisées entidrement
en un matdriau souvle avant une rigidité suffisante »our
maintenir ledit anple lorsane lesdites nointes ne sont
was maintenues mais suffisamment souvle pour emnécher
la vénétration dudit tissu du coevwr, ladite matidre sounle
étant généralement inerte aux fluides du corvps";

Considérant eue 1'intimée ne rr~nonce pas devan* la Cour
# invenuer l'absence de contrefacon mais qu'elle ne peut
plus faire dtat & ce sujet de la nullité du brevet
MEDTRONIC nuisaue la Cour a jugé nue ce hrevet £tait
valable:
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Cons #rant aue 1'intimée fait valoir que les premiers juge
ont retenu au'il ressortait de la comparaison dec sondes
saisies avec les dessins annerés au brevet MEDTRONIC

que l'emplacement des npointes =ouples rui constituent
1'essentiel de l'invention revendiguée n'est pas identique
le dispositif incriminé se rarnrochant davantage A ce
sujet du dispositif déerit dans le brevet ASTRA;

Or considérant ocu'il r4sulte du vrocds-verhal de ~aisie-
contrefacon dressé le 20 juillet 1983 dans les locaux

de 1a Sté TELECTRONICS g4insi que des documents joints
que les sondes intracardiaques commercialisées par cette
socidété et au'elle d’clare importer d'Australie présen-
tent & une petite Aistance derridre 1'électrode des
barbillons en matidre non conductrice s'étendant sous

un angle aigu par rapoort & 1'axe de la gaine et Au
conducteur, que chacun des barbillons est disposé dans
un vlan approximativement axial eui lui est pronre et
s'étend obliquement vers l'extérieur » nartir de
1'extrémité formée par 1'élec*role, que les barhillons
ont une certaine souprlesse mais aprés déformation
reprennent immédiatement leur vosition initiales

Or considérant que les dessins du hrevet MEDTRONIC
montrent & la hase Ae 1'électrode des nointes vlacées
en couronne sur toute la circonférence de Ja sonde;

Considérant fu'il en résulte grne 1l'emplacemen! des
barbillons de la sonde TELECTRONICS n'est ves identiaue

b celui des pointes montrdes var ces dessins:

Mais con=iddrant que la revendication 1 dn brevet
MEDTRONIL ne précise pas que, nour assurer la fixation
de 1'4lectrode par coondration avec les tissus du coeur,
les vpointes doivent s'étendre en coursnne sur toute la
circonférence de la sonde, ou'elle indiaue seulement
nue ces pointes sounles s'écartent selon un anegle
généralement aigu de J'extrémité de la sonde fdans une
nosition voisine de celle-ci, ce nui est épalement le
cas des barbillons de la sonde TELECTRCNICS;

Considérant aqu'il en résulte aue la Sté TELECRONIEE en
commercialisant des conducteurs intracardiacues oui
reproduisent les caractéristigques faisant 1'objet de la
revendiecation 1 du brevedt 7506366 a4 contrefait ce brevet
dont 1a Sté MEDTRONIC Ine est titulaire et la Sté
MEDTRONIE FRANCE licencide;

ITI. Sur 1a réparation du préjudice des Stés MEDTRONIC -

Considérant qu'il v a lieu d'interdire d la Bté intimée
de fabriouer ou commercialiser des conduvcteurs intra-
cardiaqnes reproduisant les caractéristicues protépdes
vpar la revendication 1 du brevet MEDTRONIC sous astreinte
de 1.000 F par infraction constatée passé le délai de
aguinzaine suivant 1s significetion du présent arrét:

Considérant ou'il convient d'ordonner la confiscation

et la remise & 1n S¢é MEDTRONIC Ine¢. des conducteurs
intracardisoues contrefaisants en nPossession de la
sté intimdes
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Considdrant en'il v a lieu dA'ordonner une exner-ise aux
fins de ddteoprriner le montant des nréjudices snhis par
les Stds MEDTRONIC e+ de conda=ner la socidts intimée

3 paver A chacune des Stéds MEDTRONIC une indemnité
provisionnelle de 150.C00 F % waloir sur la rémaration

de leurs nrdjudices:

Considérant aqu'il convien* d'autoriser les Stés MEDTRONIC
» €aire vuhlier le Aisvositif du nrésent arrét Aans 3
journaux ou nériodinues de leur echoix aux frais de la
soeidtd intimde dans la limite de 21,000 F an total:

IV. Syr la demande de la Socidté intimée nour anvel abusif

Con<idérant aque la société intimée ne veut prétendre aue
1'appel Pormé par les Stés MEDTRONIC aurait eu un carac-

tére abusif et dilatoire alors que cet appel a abouti A
la réformation Au jupement, cue la société intimée doit
done 8tre déhoutée de sa dermande r~n dommapges—in*éréts
comme mal fondées

Vo Sur 1'artierle 700 du nouveau Code de Procédu-e Civile
et les dénens: ’

Considérant au'il serait indoruitabl~ de laisser % la
charge des Stés MEDTPONIC, aui ont cain de cause dans
leur action, les frais non compris dans les dénens
au'elles ont Al exnoser devant le Tribunal et devant la
Cour, qu'il v a donc lien de condamner la société intimée
% paver aux Stds MEDTRONIC la somme globale de 15.C00 F
en anplication de 1'article 700 4w nouveau Code de Procé-

Adure Civiles

Considérant qu'il est en revanche éauitable de laisser
gunporter & la Sté intimée aqui suecombe en ses vnré-
tentions les frais non taxables ou'elle a exnosés,
Aau'elle Adoit &tre déboutée de sa demande au titre de
1'article 700 du nouveau Code de Yroeddure Civile et nue
le juecement doit &ire réformé en ce ~u'il lui avait
allové la somme de 15.000 F en vertu de cet article:

PAR CES MOTIFS,

Révoaque 1'ordonnance de ¢18ture nrononcde le 19 sentembre
1988 et recoit en conséquence les conclusions du 28

septembre 1988 de la Société TELECTRONICS et des Sociétés
MEDTRONIC

Doune mete % la S@ciété TELECTRONICS de ce au'dlle renonce
4 contester la validité du brevet MFDTRONIC n® 75-06366;

Infirme le jucement rendu le 26 mai 1986 vnar le Tribunal
Ae Grande Instance de Paris (3&me Chambre 1dre Section)
en toutes ses disnositions, sauf en ce nru'il a déhouté
1a Société TELECTRONICS de sa demande reconventionnelle
en domm ges—intévéts wour nrocédure abusivej——eecmea

Et statuant & nouvesu seewemme

Dit aue le hrevet dA'invention francais n® 75-06366 concer-
nant une électrode intracardiaaue dont est titulaire la

Socittd MEDTRONIC Ipe. @?t valahle comeaunax

43me
Ch ambre A




SG 178

wmp Qrelte C &, PARIS

Dit que 1a Société TELECTRONICS en comm-rcialisant des
conducteurs intracardiacues aui reproduisent les carac-
téristinues Paisant 1'objet de la revendication 1 de ce
brevet n® 75.06366 a contrefait ledit brevetj-——e- —

En conséquence,-==cww=w

Interdit & la Socidté TELECTRONICS Ae fabrinuer ou
commercialiser des condreteurs intracardiaques reproduisant
des caractéristicues protégées vpar la revendication 1

dr ce brevet, sous astreinte de 1000 F par infraction
constatée passé le dél=ai de gquinze jours apreés la
signification du nrésent arrétj—ecee=- e

Ordonne la confiscation et 1a remise & 1la Société
MEDTRONIC Ine. des conducteurs intracardiaques contre-
faisants en possession de la Société TELECTRONICS;ecee—.

Commet Monsieur Philippe GUILGUET, 14 avenue de Breteuil
75007 PARIS en qualité dlexpert avec mission de fournir
tous éléments d'information et son avis motivé aux fins
de 1'évaluation des p-éjudices subis vpar la Société
MEDTRONIC In¢. titulaire du brevet contrefait et par la
Société MEDTRONIC FRANCE licenciéde de ce brevet;—eewaca-

Dit que les Sociétés MEDTRONIC Ine. et MEDTRONIC FRANCE
corgigneront au Greffe de la Cour avant le ler décembre
1988 1a somme de 6.000 F 3 titre de provision sur la

rémunération de 1'exnerti~——e—emco=

Dit que 1°ex§er% déposera son ranport au Greffe de 1la Cour
avant le 31 mai 1989 ccccccacancaq

Dit aue le contrdle de 1'exvertise ssra exercé par Madame
le Conseiller ROSNELswewecamcmama—

Condamne 1a Spciété TELECTRONICS & paver & chacune des
Sociétés MEDTRONIC Ing. et MEDTRONIC FRANCE 1a somme
de 150.000 F & titre d'indemnité provisionnelle;=w—we=

Autorise les Socidtds MEDTRONIC Ine¢. et MEDTRONIC FRANCE

% faire publier le présent disvpositif dans 3 journaux

ou ?érioﬁinues de leur ehoix aux frais de la Sopcidté
TELECTRONICS dans 1a limite de 21.000 F au total j—m—e—=

Condamne la Société TELECTRONICS & paver b la Société
MEDTRONIC Inc. et & 1a Société MEDTRONIC FRANCE 1ia somme
globale de 15.000 F en application de 1'article 700 du
nouveau Code de Procédure Civilejwcwc—comuman

Déboute ha Société TELECTRONICS de ses demandes recon-
ventionnelles;—wm——enx=

Condamme la Société TLECTRONICS gux dépens de premidre
instance et d'appel exposés jusqu'ia ce jourjece—e

Dit que Me MOFEAU, gvoué, vourra recouvrer directement
contre elle ceux des dénens dont il a fait 1'avance sans
avoir recu provisionse—ecwc—co=
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