PARIS 26 OCTOBRE 1988 _ DOSSIERS BRE_VETS 1989.V.3’ ﬁ
Brevet 75-06.366

Aff MEDTRONIC c. TELECTRONICS
PIBD 1989.449 111.71

GUIDE DE LECTURE

- NOUVEAUTE - ESSAI ek

Rappr.TGI Paris 26 mai 1986, PIBD 1986.399.111.354, Dossiers Brevets 1986.VI.1


http://1986.399.in.354

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 a barbillons.

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

Essais sur 'homme . par le docteur SMYTH

. aupres de différents patients dont chacun a
signé des documents (couvrant plus la responsabilité 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
priorit€ unioniste.

TELECTRONICS offre en vente des dispositifs suspects de
contrefagon.

MEDTRONIC fait procéder a 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 4 la demande reconventionnelle en
annulation (de TELECTRONICS)

MEDTRONIC fait appel

La Cour de PARIS infirme le jugement.




II - LE DROIT

* PREMIER PROBLEME : Nouveauté (divulgation par essaié)
A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en annulation (TELECTRONICS)

prétend qu'en I'absence d'accord de secret, la divulgation & des "agents nécessaires des
essais” constitue une antériorité destructrice de nouveauté.

b) Le défendeur en annulation (MEDTRONIC)

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

2°) Enoncé du probleme B
En T'absence de convention expresse de confidentialité, la divulgation a4 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 a 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 I'espéce o la mise au point de l'invention de la sonde
intracardiaque conduisait a l'expérimentation sur des étres humains, les
patients qui avaient consenti d se préter a ces essais et l'expérimentateur le
docteur SMYTH étaient les agents nécessaires de ces essais”.

2°) Commentaire de la solution

La formule trés 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 regle
commune que la communication 4 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 confidentialit€¢ mise a la charge du
responsable des essais, le docteur SMYTH :

"Considérant que le docteur SMYTH ¢était Ilui-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
secretes 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
était chargé”.

- La Cour constate, ensuite, qu'il n'y a pas eu divulgation auprés des patients

A - LE PROBLEME

I°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en annulation (TELECTRONICS)

prétend que l'obligation faite a 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
l'invention.

b) Le défendeur en annulation (MEDTRONIC)

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

2°) Enoncé du probléeme

L'obligation faite a I'inventeur de divulguer, s'il le demande, le secret de son invention a un

patient non tenu par une obligation de confidentialité 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 ont

donné leur consentement par écrit sur un document précisant que le
dispositif implanté était "la sonde atriale enocardiaque @ barbillon de



.5

Medtronic” et qu'ils pourraient recevoir toutes informations d son sujet; que
deés 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 ‘a 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 regcu des renseignements complémentaires sur
l'invention 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, 1a 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
'état de la technique antérieure, qu'il existait auparavant un probléme, les
électrodes a cone permettant de retirer facilement l'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 en permettant & la fois une fixation suffisante de
I'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
l'article 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 permet a la Cour de conclure en faveur de la contrefagon par la
société TELECTRONICS :

"Considérant qu'il en résulte que la Sté TELECTRONICS en
commercialisant des conducteurs intracardiaques 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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CQUR D'APPEL DE PARIS

4%me chambre, section A

ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE 1988

(N° , 11 pages

PARTIES EN CAUSE

1°) La Société MEDTRONIC Inc.de droit
américain, dort le sitge est 2
MINNEAPOLIS Minnesotal{Ftats Unis
d'Amérique) 3055 014 Hjiphwav,P.O.
Box 1453 )apissant poursuites et di
gences de ses rerrésentants légaux
domiciliéds andit sihee en cette
aualité,

20) La Société MEDTRCXIC FRANCE,S.A.,
dont le siege est #» Paris (Seme)
25 rue de Chateanbriand,apissant
noursuites et diligences de ses
renrésentants ldgaux domiciliés au
sitge en cette qualité,

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

39)La Socié+é TELECTRONICS S.A.

dont le sitge est & CHATELLERAULT
(Vienne) Z.I. 11 rue Apndré Boullé,
INTIMEE,
représentée par Me LECHARNY, avoué,
sans avocat,

COMPOSITION DE LA COUR,

lors des débats et du délibéré:

Président: Monsieur ROBIQUET,

Conseillers: Madame ROSNEL et
Monsieur POULLAIN,

GREFFIER:
Monsieur LACORTE,

DEBATS .

A 1'audience publiaue du 28 septembre
1988,
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ARRET: Contradictoire~-
prononc< publinuement par Monsieur ROBIQUET, Président,
qui a signé la minute avec Monsieur LACORTE, Greffier.

LA COUR,

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

du jugement rendu le 26 mai 1986 par le Tribunal de Grande
Instance de Paris (3¢me Chambre, lbre Section) dans le
litige les opposant & la Société TELECTRONICS, ensemhle sur

les demandes reconventionnelles de cette derniere.

FAITS ET PROCEDURE;:

La Société MEDTRONIC Inc. est titulaire du brevet d'inven-
tion francais n® 75-06366 intitulé "électrode intra-
cardianue”" demandé le 28 février 1975 et délivré le 17
avril 1979.

Elle en a concédé licence d'exploitation & la Sociétdé
MEDTRONIC FRANCE par contrat des 10 mars et 5 avril 1682
inscrit au Régistre des brevets le 26 mai 1982 sous le
n® 97.619,

La Société MEDTRONIC Inc. a fait effectuer saisie-
contrefacon le 20 juille+ 1983 dans les locaux de la Sté
TELECTRONICS puis le ler aofit 1983 1es Stés MEDTRONIC Inc.
et MEDTRONIC FRANCE ont assigné la Sté TELECTRONICS en
contrefacon du brevet et rénaration de leurs préjudices.

La Sté TELECTRONICS a conclu 3 la nullité du brevet vpour
divulpation antérieure et subsidiai-ement défaut de
nouveauté et d'activité inventive.

Par jucement du 26 mai 1986, le Tribunal de Grance Ins-
tance a nrononcé la nullité pour défaut de nouveautd du
brevet 75-06366, 3it aue cette décision passée en force de
chose jugde sera notifide aru Directeur de 1'I.N.P.I. aux
fins d'inscription au reesistre national des brevets confor-
mément aux disposi‘ions de 1'article 50 bis de 12 loi du
13 juillet 1978, a déclaré les Stés MEDTRONIC Inc et
MEDTRONIC FRANCE mal fondées en leur action en contrefagon
et les a déboutées de toutes leurs demandes, les a

condamnées in solidum & paver 3 la Sté TELECTRONICS la sommf

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 dommages-intéréts pour procédure abusive et
a condamné les Stés MFDTRONIC in solidum aux dépens.

La Sté MEDTRONIC Inc.et 1a Sté MEDTRONIC FRANCE(ci-apreés
les Stés MEDTRONIC) demandent & la Cour de réformer ce
jugement en toutes ses dispositions, de dire valable le
brevet frangais 75-06366,

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

43me

Ch ambre A |

28

te,.
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1'objet de la revendication ! dudit brevet, la Société
intimée contrefait ce brevet, dans les termes des arti-
cles 51 et 29 de la loi Au 2 janvier 1968 modifide,

~faire défense A la Société intimée sous une astreinte
définitive de 1.000 F pa~ infraction constatée & comntrr
de la sionification de l'arr&t 2 intervenir, de fabrinuer,
détenir, offrir en vente et vendre des conducteurs
intracardiaaques renroduisant les caractéristirues pro-
tégées par le hrevet MEDTRONIC 75—06366,

~ordonner la confiscation et 'a remise 3 la Sté MEDTRONIC
Inc. de tous les conducteurs intracardia?ues reproduisant
les caractéristinues protégées par ledit 'brevet et se
trouvant entre les mains de la Société intimée au jour de
l'arrét & intervenir,

~-commettre tel expert qu'il plaira & la Cour désigner,
afin de lui fournir tous les éléments qui luil permettront
d'dvaltuer les dommages-intéréts dus & la Société MEDTRONIC
Inc. et & 1a Sté MEDTRONIC FRANCE, en rénaration du
p-<judice que la contrefacon commise par la société
intimée leur a causé,

~condathner d'ores et déji> la %o0ciété intimée ¥ paver » la
société MEDTRONIC Inc. une provision de 2.000.0C0 F su-r
ses dommages-intéréts et également A& 1la Sté MEDTRUNIC
FRANCE une provision de 2.000.000 F sur ses dcmmages—
intéréts,

~antoriser la 8oriété MEDTRONIC Inc. et 1a Sté EDTRONIC
FRANCE & faire puhblier 1'arr&t & inter¢enir dans Aix
journaux ou nériodicues, anx frais de la société intimée
et ce, a" besoin A titre de complément de dommages-
intdréts, -

~dire que les condamnations nrononcées porteront sur tous
les faits de contrefacon commis jusqu'? la date de la
décision finale & intervenir, au vu du ranport de 1l'expert*,

~condamner la snrciété intimé & paver a'x Sociétés MEDTRONIC
Inc.et MEDTRONIC FRANCE une somme de 50.000 F an titre de
1'article 700 du noufeau Code de Prorédure Civiley-—--

Avant 1'ordonnance de c13%ure du 19 sentembre 1988, 1a
Sté intimée a pm¥ la Cour de confirmer le jucement en touted
xes dispositions, y ajoutant de dire que le brevet 75-06366
est encore nul comme antériorisé par les prblications
relatives A& la sonde endocardiaque du Aocteur SCHALDACH

et pour défaut d'activité inventive compte tenu de
l'existence et de 1'emploi de la sonde SCHALDACH et des
enseignements du document VITATRON, de condamner les Stés
MEDTRONIE jin solidum % lui paver la somme de 300.000 F

&2 titre de dommages-intéréts 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
sentembre 1988 et par conclusions du 28 septembre 1988
avant l'audience, la société intimée demande au'il lui
soit donné aete de ce au'elle renonce A contester la
validité du brevet rui lui est opposé et les Sociétés
MEDTRONIC demandent la révocation de cette ordonnance de
cldture, ou'il soit pris acte de la volonté exprimée par

4¥me ;
Ch ambre A .
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la Sté intimée de ne pas contester la valiRrité du brevet
en cause et que leur soit adiueé pour le surplus l'entier
bénéfice de leurs nrécédentes conclusions.

DISCUSSION

I. Sur_la demande de révocatior de 1l'ordonnance de
cldture du 19 septerbre 1968:

Considérant rue les conclusions de la sté intimée du 28
septebbre 1988 constituent une cause grave au sens de
l'article 784 du nouveau Code de Procédure Civile justi-
fiant la révocation de l'ordonnance de cl8ture du 19
sertembre 1988, qu'il v a donc¢ lieu de révoauer cette
ordonnance et Ae recevoir les conclusions du 28 septerbre
1988 tant de la sté intimée ocue des Stés MEDTRONIC;

II- Sur la validité du brevet MEDTRONIC n® 75-06366:

Considérant au'il vy a lieu de prendre acte de ce que
1'intimée renonce devant la Cour & contester la validité

de ce brevet;

Consilérant cependant oue les Stés MEDTRONIC demandant

la réformation du jugement notamment en ce ou'iya vrononcé
la nullité de ce brevet, il v a liecu d'examiner'les motifs
par lesquels les preriers juces ont prononcé cette nullité;

A- Sur la divulgation:

Considérant que 1'invention revendinuée concerne une
électrode intracardiaque dont l'extrémité est munie de
pointes sounles maintenues contre le corns de cette
électrode pendant l'introduction nuis libérées nour
assurer par coonération avec le tissu cardiaaue la
fixation de cette électrode contre la naroi interne du
coeur;, la sounlesse de ces pointes empé&chant leur
pénétration dans le tissu cardiaque et permettant ainsi
de retirer 1'élect-ode sans blesser ce tissu;

Considérant que le Tribunal a retenu que @tte invention
avait été divulpguée avant le dépdt du brevet le 28 fPévrier
1975 par les implantations humaines de cette sonde
gui avaient été effectudes aux Etats-Unis d'Amériaue les
décembre 1974, 20 et 27 février 1975, que les Stés
MEDTRONIC ne pouvaient prétendre cu'il ne s'agissait oue
d'essais A caractdre confidentiel, cu'en effet, avant de
subir ces interventions, les patients avaient donné leur
consentement par écrit dan<s un document prAcisant que le
dispositif implanté était " la sonde & barbillons de
MEDTRONIC™ et nu'ils pourraient recevoir toutes infor-
mations & ce sujet, que d¥s lors ces renseignements ne
sauraient 8tre considérés comme avant vn caractdire confi-
dentiel dans la mesure o les malades pouvaient ultérieu-
rement les communinuer A leur entourage et & d'autres
médecins, aue par ailleurs s'il ressortait des documents
versés avx débats par les demanderesses aue le docteur
SMITH qui avait procédé & ces implantations s'était en—
gagé & garder secrites les informations prévenant de la
S¢é MEDTRONIC Inc., ce' engacement 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 secrdte
ladite saciété avait dénosé le 21 juin 1973 un brevet
américain dont les interventions susvisdes devaient &tre
considérées comme les nremidres anplications, que le
brevet francais 75-06366 n'avant pas refendiqué la
priorité de ce brevet américain, la défenderesse était
bien fondée & soutenir cue le dispositif qutid décrit
a é6té porté A la connaissance du public antérieurement
% son Aén8t le 28 février 1975 et n e par suite ce brevet
doit &tre déclaré nul en application de 1l'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 #té
communiquée uniquement aux personnes aqui sont les agents

nécessaires des expériences requises;

Or considérant qu'en 1l'espéce o la mise au point de
l'invention de la sonde intracardiacue conduisait &
l'expérimentation sur des &tres humains, les patients

qui avaient consenti & se préter 3 ces essais et 1'expé#ri-
mentateur le docteur SMITH étaient les agents nécessaires
de ces essais;

Considérart en outre aue la divulgation d'une invention
suppose ocve sa révélation ait porté sur les éléments
constitutafs de l'invention et les moyens de la renroduire1

Or considérant rnue les actes de " consentement informé
des patients" signés par les 3 malades indicuaient seulemend
qu'id s'agissait de 1 " sonde atriale endocardiague &
barbillons™, cuv'aucune précision n'était donnée sur la
structure de cette sonde, la nosition et la mdtiere des
barbillons et la maniere dont ils assuraient la fixation
de 1'électrode:

Cons’idérant nue si ces actes prévovaient ane le n-tient
recevrait des réponses & toutes demandes futures qu'il
pourrait formuler concernant le trai_tement ru'il avait
regu, il n'est ny-llement établi que lesdits patients
auraient s0llicité et recu des renseignements complémen-
taires sur 1'invention et les auraient communiaués ¥ des
tiers;

Considérant nue le docteur SMITH était lui-mé&me tenu
envers MEDTRONIC Inc. par des accords de confidentialité
et que les DremiersMguqes ne pouvaient dire que l'enga-
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 propriété de cette
dernidre sur l'invention, qu'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 paragraphe D de ces accords désignait une
information secréte ou confidentielle, que l'utilisation
de ce terme confirmait donc nue le docteur SMITH avait
1'obligation de tenir comme confidentiels les essais
dont il était chargé;

Consiférant que 1le l.v-ibunal ne pouvait non.plus tetenir

i
i

é#‘imbrqu ‘i




$G178

wne Urelte C.A PAMIS

que MEDTRONIC Inc. n'avait pas 1'intention de conserver
secrétes les exnérimentations en cause nuiscu'dlle avait
Aéposé antérieurement le 21 mars 1973 un hrevet américain
dont ces expérimentations constituaient les vremidres
applications;

Considérant en effet nue ce brevet américain n® 3902501
déposé le 21 juin 1973 n'a 4t4 délivré aue le 2 septrmbre
1675 soit poszérieurement auxdits essais et est resté
secret jusru'a sa délivrance;

Considérant en outre qu'il résulte des documents produits
devant la Cour aque les expérimentations en cause portaient
sur une sonde directionnelle en forme de J sur laquelle
les branches étaient placées en rangées successives sur
un seul c¢3té 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 1'objet d'autres
déndts de brevet aux Etats-Unis par le docteur SMITH

qui avait donc intérét au secret des expérimentations
puis en France vpar 1a Sté MEDTRONIC Inc.;

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

de dire nue le dispositifdéerit au brevet frahcais

75-06366 ntavait pas été norté & la connaissance du public
antérieurement & son déndt le 28 février 1975 et ne doit
Pas en conséruence &€tre déclaré nul en anplication de
l'article 8 de la loi du 2 janvier 1968;

B- Sur les antériorités:

Consi”érant aue les premiers juges ont encore retenu
ru'aux termes d'un article paru en aofit 1969 dans 1la

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

"la pointe est édaquipée d'une petite couronne barbelée en
silicone afin d'empécher un délogement an cours de la
période post-ovératoire critique", que per ailleurs le
brevet allemand ASTRA déposé le 14 novembre 1976 sous 1le
bérnéfice d'une priorité du 24 novembre 1972 divulguait
déja un cathéter muni A son extrémité de movens de
fixation destinés a maintenir en place les extrémités con-
tre la paroi d'une muqueuse sans la blesser, étant

précisé nue " lorsnru'on retire le cathéter en le tirant
vers l'atrriére, le collet se retourne et ne provoaue

pas ainsi d'agrandissement du tromw d'introduction”,

que dés 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
son retrait était déjA connu;

Considérant oue les Stés MEDTRONIC alldguent que dans

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

relatif & 1'électrode intracardiaque VITATRON les termes
"barbed ring" ne signifient pas ainsi rue 1'a cru le
Tribunal une couronne de barbules ou de pointes sénarées
comme dans le hrevet MEDTRONIC mais un organe en forme
de cB®ne présen‘ant un énaulement circulaire continu

pour retenir 1'électrode dans les cavités de la paroi du
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coeur, ainsi au'il résulte d'autres publications contem-
poraines de 1la Sté VITATRON gqui montrent clairement ces
organes en forme de cB8ne avec la méme expression "barhed
ring" ou celle de " barbed tip" et de 1'attestation de
Willem 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 faire référence & cet dément en forme de c8ne et n'a
ras fabriqué un fil ramifié comprenant des branches
distinctes et séparédes a 1'extrémité de 1a pointe avant
1982 gnviron;

Considérant certes qu'une antériorité doit &tre prise
telle au'elle est sans pouvoir &tre interorétée vpar
d'autres documents;

Mais considérant qu'une antédriorité doit 8tre certaine
alors que dans l'article d'aoft 1969 dela revue " Bio-
medical Engineering" la nhotocranhie de la sonde ne

vermet nas de déterminer la structure réelle du " barbed
ring” dont ellr est éauipée cependant que la sipnification
de cette expression n'est pas non plus connue avec certi-
tude;

Considérant ocu'i? en rdésulte cue cet article ne ncut 8&tre

retenu comme antériorisant le moven général du brevet
MEDTRCNIC,

Considérant aue le brevet allemand ASTRA ne concern- pas

une sonde A& électvde destinéde & 8tre fixéde contre la

paroi interne du coeur pour délivrer des impulsions

électriques mais un cathéter utilisé pour 1'administration

sous-muqueuse A'un produit anesthésiant du col de 1'utérus

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

8tre introduit dans une incision pratinuée dans le col de

l1'utérus et comprend prés de son extrémité un collet

en forme d'entonnoir en matidre sounle qui peut 8tre mnni

de fentes dont le rdle est d'appliquer plus facilement

le collet sans le déformer sur le cathéter lors de

é'§n${§duction dans 1'incision ( traducé¢tion page 3, lignes
X y

Considérant qu'il en résulte que le dispositif ASTRA
diff*re par sa structure, sa fonction et son objet

dn disvositif MEDTRONIC et ne peut donc en constituer
une antériorité;

Considérant que devant la Cour 1'intimée a en outre
invoqué un article de Max SCHALDACH publié en 1971 et
intitulé ™ Nouvelles électrodes de stimulateur cardiaaue";

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

Considérant au surplus que 1'dectrode SCHALDACH est
pourvue de 2 crochets métallinues s' &étendant en forme
de V depuis un ressort, que nour 8tre introduits dans
le coeur, ces crochets sont recouverts nar un cathéter
aui 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 retiré et les crochets métalliques s'ouvrent

- ’
sous l'action du ressort nour s'ancrer entre les trabecules
dn coeur;

Considérant aqu'il en résulte nue le disvositif SCHALDACH
Aiffére du dispositif MEDTRONIC par sa structure, la
matiére et le fonctionnement des movens de fivation,
cu'il fensuit que ce dispositif SCHALDACH pe veut &tre
retenu comme antériorisant le brevet MEDTRONIC;

Considérant aue ce brevet MEDTRONIC n® 75.06366 ne doit
donc nas &tre déclaré nul nour défaut de nouveauté;

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

Mais con=idérant ~ue le Tri‘unal n'a pas retenu aue le
brevet MEDTRONIC serait nul de ce chef:

Considérant au surplus qu'il r’sulte de ce aui précede

aque l'invention de ce brevet ne découlait pas de maniere
évidente pour un homme de métier de ‘'état de 1la

technicue antérieure, cu'il existait auvaravant un
oprobleme, les électrodes » cdne permettant de retirer
facilement 1'4lectrode srns blesser les tissus cardiaagnes
mais n'assurant pas une fixation suffisante cependant que
les électrodes A crochets metallinues assuraient cette
fixation mais pouvaient blesser les tissus lorsque la

sonde devait &tre retirée, au'il apvarait des articles
médicauv produits ave le disvositif MEDTRONIC a pu résoudre
ce probléme en nermettant 24 la fois une fixation suffisante
de 1'électrode et son retrait sans blesser les tissus
cardiarues;

II- Sur le contrefacon:

Considérant ~ue l~s avpelantes soutiennent ane 1'intimée
a con*refait le hrevet 75-06366 en sa revendication !
aui vise un "conducteur intracardiague du tvpe comprenant
un conducteur élecirique enfermé dans une matitre inerte
aux fluide< dn corps, le conducteur se terminant var une
extrémité exvosée conductrice de 1'édlectricité, carncté-
risé en ce nu'id comnorte des nointes non-conductrices
sortant de ladite matidre enfermant le conducteur en
sfécartant de ladite extrémité dans une position voisine
de celle-ci mnour coovérer avec le tissu du coeur afin de
maintenir 1'extrémité en position, lesdites pointes for-
mant un angle généralement aigu avec ladite matidre
enfermant le conducteur et étant rfalisées entidrement
en un matdriau souple avant une rigidité suffisante nour
maintenir ledit angle lorsane lesdites nointes ne sont
wvas maintenues mais suffisamment souvle pour emnécher
la pénétration dudit tissu du coenr, ladite matidre sounle
étant ¢énéralement inerte aux fluides du corps";

Considérant nue 1'intimée ne rrnonce pas devan+ la Cour
A invonuer l'absence Ae contrefacon mais qu'elle ne peut
plus faire état & ce sujet de la nullité du brevet
MEDTRONIC nuisaue la Cour a jupé nue ce bhrevet £tait
valable:
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Cons#rant aue 1'intimée fait valoir que les premiers jugef

ont retenu nutil ressortait de la comparaison des sondes
saisies avec les dessins annerés au brevet MEDTRONIC

que l'emplacement des nointes =ouples rui constituent
l'essentiel de l'invention revendiguée n'est pas identique
le dispositif incriminé se rapnrochant davantage & ce
sujet du Adisnositif décrit dans le brevet ASTRA;

Or considérant ou'il r“#sulte du procés-verhal de -~aisie-
contrefacon dressé le 20 juillet 1983 dans les locaux

de 1a Sté TELECTRONICS gainsi que des documents joints
que les sondes intracardiaques commercialisdes par cette
société et aqutelle d‘clare importer d'Australie présen-
tent ¥ une petite Aistance derridre 1'électrode des
barbillons en mati2re non conductrice s'étendant sous

un angle aigu par rapoort » l'axe de la gaine et Au
conducteur, que chacun des barbillons est disposé dans
un vlan approximativement axial cui lui est pronre et
s'étend obliquement vers 1l'extdirieur & nartir de
1'extrémité formée par 1'électro?e, que les barbillons
ont une certaine sounrlesse mais aprés déformation
reprennent immédiatement leur nosition initiale;

Or consid4rant que 1lrs dessins du hrevet MEDTRONIC
montrent & la hase Ae 1'électrode des nointes nlacées
en couronne sur toute la circonférence de la sonde;

Considérant ru'il en résulte que l'emplacemen’ des
barhillons de la sonde TELECTRCNICS n'est pes identiaue

d celui des pointes montrées nar ces dessins:

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

Considérant qu'il en résulte que la Sté TELECRONIE§ en
commercialisant des conducteurs intracardiacues cui
reproduisent les caractéristiques faisant 1'obijet de la
revendication 1 du hrevet 75-06366 a contrefait ce brevet
dont 1a St4 MEDTRONIC Ine¢ est titulaire et la Sté
MEDTRONIE FRANCE licencide;

III- Sur la réparation du préjudice des Stés MEDTRONIC °

Considérant qu'il y a lieu d'interdire & 'a Bt& intimée
de fahriocuer ou commercialiser des condveteurs intra-
cardiaqnes reproduisant les caractéristicues protégées
par la revendication 1 du brevet MEDTRONIC sous astreinte
de 1.000 F par infraction constatée passé le délai de
quinzaine suivant 1la signification du présent arrét;

- Considérant au'il convient d'ordonner la confiscation

et la remise & 1a Sté MEDTRONIC Inc¢. des conducteurs
intracardiaques contrefaisants en npossession de la

sté intimde;
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~alloué la somme de 15.000 F en vertu de cet article;

Considérant en'il v a lieu dA'ordonner une exmer-ise aux
fins de détorminer le montant des préjudices snhis par
les Stdés MEDTRONIC e+ de conda=ner la socift® intimée

% paver a4 chacune des Stés MEDTRONIC une indemnité
provisionnelle Ae 150.C00 F % valoir sur ls r<naration

de leurs nrijudices;

Considérant an'il convien* d'autoriser les Stés MEDTRONIC
» €gire nublier le disvositif du nrésent arrét Aans 3
journaux ou nériodinues de leur choix aux frais de la
socidté intimée dans la limite de 21.000 F an total:

IV Sur 1a de~ande de la Socidté intimée nour anvel abusif

Concidédrant aue la sociédté intimée ne veut prétendre aue
1'apprl Pormé par les Stés MEDTRONIC aurait eu un carac-

tére abusif et dilatoire alors aue cet appel a abouti &
la réformation Au jucement, aue la société intimée doit
donc 8tre déboutée de sa demande ~n dommages-in*érdts
comme mal fondée;

V- Sur 1'artiecle 700 du nouveau Code de Prorddu-e Civile
et les dénens:

Considérant aqu'il serait indnuitabl~ de laisser * la
charge des Stés MEDTPONIC, qui ont cain de cause dans
leur action, les frais non compris dans les dénens
nu'elles ont 4G exnoser devant le Tribunal et Adevant la
Cour, qu'il v a donc lieu de condamner la société intimée
d paver aux Stés MEDTRONIC 1a somme globale de 15.C00 F
en anplication Ae 1l'article 700 dAu nouveau Code de Procé-~
Aure Civile:

Considérant qu'il est en revanche éanuitable de laisser
supporter » la Sté intimée qui snccombe en ses nré-
tentions les frais non taxahles nu'elle a exnosés,
nutelle doit &tre déboutée de sa Aemande au titre de
1'article 700 Au nouveau Code de Frocédure Civile et nue
le jucement doit &tre réformé en ce ~nu'il lui avait

PAR CES MOTIFS,

Révoaque 1'ordonnance de cl8ture pnrononcée le 19 sentembre
1988 et recoit en conséaquence les conclusions du 28

septembre 1988 de la Société TELECTRONICS e* des Sociétés
MEDTRONIC,

Donne =acte # la SQ@ciété TELECTRONICS de ce au'dle renonce
A contester 12 validité du brevet MFDTRONIC n° 75-06366;

Infirme le jucgement rendu le 26 mai 1986 nar le Tribunal
Ae Grande Instance de Paris (3%me Chambre ldre Section)
en toutes ses disnositions, sauf en ce nu'il a déhouté
la Société TELECTRONICS de sa demande reconventionnelle
en dommr ges-intéréts vour nrocédure abusivej-—————e-

Et statuant % nouveau:—wewem—w=

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

SociAté MEDTRONIC Inec. ert valahle)——memmee
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Dit que la Société TELECTRONICS en commrrcialisant des
conducteurs intracardiacues qui reproduisent les carac-—
téristinues faisant 1'ohjet de la revendication 1 de ce
brevet n® 75-06366 a contrefait ledit brevet;-——-—- —

En conséquence,-———=ee-

Interdit & la Société TELECTHONICS Ae fabriauer ou
commercialiser des condvcteurs intracardiaques reproduisant
des caractéristirues protégées nar la revendication 1

dr ce brevet, sous astreinte de 1000 F par infraction
constatée passé le dé12i de quinze jours aprés la
signification du rrésent arrdtje————- -—

Ordonne la confiscation et 1a remise 3 la Soriété
MEDTRONIC In¢. des conducteurs intracardiaques contre-
faisants en possession de la Société TELECTRONICSjwemweo—o

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

Dit que les Sociétés MEDTRONIC Ipne¢. et MEDTRONIC FRANCE
corsigneront au Greffe de la Cour avant le ler décemhre
1988 1a somme de 6.000 F & titre de provision sur la
rémunération de l'exmertj—————e—e—o .

Dit que 1'exPert déposera son ranport au Grnffe de la Cour
avant le 31 mai 1989 ccmmmmmemeeeao

Dit que le contrdle de 1'exvertise ssra exercé par Madame
le Conseiller ROSNEL g

Condamne la Sgeciété TELECTRONICS % paver 3 chacune des
Sociétés MEDTRONIC Ing. et MEDTRONIC FRANCE 1a somme

de 150.000 F & titre d'indemnité provisionnellej-———=-

Autorise les Sociétés MEDTRONIC Inc. et MEDTRONIC FRANCE

d faire publier le présent disvositif dans 3 journaux

ou Qérioiinues*de leur choix aux frais de la Sociédté
TELECTRONICS dans la limite de 21.000 F au total;—————

Condamne la Société TELECTRONICS & paver & la Société
MEDTRONIC Inr. et 3» la Société MEDTRONIC FRANCE la somme
globale de 15.000 F en application de 1l'article 700 du
nouveau Code de Procédure Civilejm—eemee—m—aae

Déboute ha Société TELECTRONICS de ses demandes recon-
ventionnellesjceaamaa-

Condamne la Société TLECTRONICS aux dépens de premidre
instance et d'appel exposés jusqu'hd ce jourje————-

Dit que Me MOFEAU, avoué, nourra recouvrer directement
contre elle ceux des dépens dont il a fait 1'avance sans
avolir regu provision.:e————eee_-

Mo
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