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II - LE DROIT.

Dép6t par la Société TOYAMA KAGAKU KOGYO ABUSHIKI
KAISHA d’une demande de brevet n. 1.562.751 concernant une
«composition alimentaire pour les animaux contenant une bis - (5
nitrofurfurylidéne) - acétone  guanyldrazone comme promoteur de
croissancey.

Le brevet est délivré.

Inscription au R.N.B. d’un contrat de licence exclusive du brevet au
profit de la Société AMERICAN CYANAMID COMPANY.

La Société TOYAMA fait pratiquer des saisies contrefagon dans les
locaux de la société EXPANDIA.

La Société TOYAMA assigne en contrefagon la Société EXPANDIA.

La Société AMERICAN CYANAMID intervient & I’action.

La Société EXPANDIA réplique par voie de de

. demande reconventionnelle en annulation
. défense au fond : ni élément matériel ni élément moral de
I’acte de contrefagon.

T.G.I. Paris : . annule le brevet pour défaut de nouveauté ;
. rejette l’action en contrefagon. :

TOYAMA et AMERICAN CYANAMID font appel de ce jugement.
La Cour d’appel de Paris infirme le jugement en faisant droit
a la demande en annulation

a la demande en contrefagon.

ordonne une expertise pour fixer le montant des réparations.

*#% ler PROBLEME : Nouveauté de 'utilisation de moyen connu.

A — LE PROBLEME.

a) Le demandeur en annulation (EXPANDIA)

prétend que le brevet est nul, car ’application du Nitrovine a la croissance des animaux constitue un

simple emploi nouveau.
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b) Les défenderesses en annulation (TOYAMA et AMERICAN CYANAMID)

prétendent : le brevet n’est pas nul car I'application du Nitrovine 4 la nourriture des animaux constitue
une application nouvelle car méme si le Nitrovine était connu comme antibiotique, il n’existe pas de régle
générale d’aprés laquelle tous les antibiotiques constituent un facteur de croissance dans leur application
animale.

L utilisation du Nitrovine comme aliment stimulant la croissance des animaux est-elle nouvelle ?
B — LA SOLUTION.

1/ Enoncé de la solution.

«Considérant d’ailleurs et surtout que la société intimée n’établit pas la réalité
de la régle générale qu’elle allégue ; qu’on lit en effet dans un affidavit de
LUCKEY que, dans les 2.000 documents visés par le rapport, 10 antibiotiques
seulement ont été mentionnées, ce que ne conteste pasla Société EX—
PANDIA ; que si ’on note qu’antérieurement au 26 janvier 1962, date de la
priorité japonaise, il existait plusieurs centaines d’antibiotiques, ainsi que le
révéle 1’ouvrage du Professeur KAUFFMANN (Médicaments de synthése»
édité en 1957 (pages 732 et suivantes) des expériences, bien que concluantes,
faites seulement sur 10 produits, ne peuvent permettre de dégager une loi
générale, étant en outre observé qu’en matiére de biologie, chaque produit
a une action spécifique ; que la méme remarque peut étre faite en ce qui
concerne les 5 antibiotiques expérimentés par LUCKEY sur des volailles
sans germes ;

«Considérant qu’en cet état, EXPANDIA ne démontrant, ni n’alléguant que
le Nitrovine ait été, antérieurement au 26 janvier 1962, utilisé¢ comme stimu-
lateur de croissance, une telle utilisation doit, dans les termes du brevet et de
I’avis de nouveauté, étre tenue pour une application nouvelle d’'un moyen
connu ; que le brevet 1.562.751 est ainsi valable, contrairement a ce qu’a
dit le Tribunal dont la décision doit étre infirmée» .

2/ Commentaire de la solution.

La Cour déclare qu’il n’était pas démontré que le Nitrovine ait été, avant le dépot du brevet, utilisé
comme stimulateur de croissance et que cette utilisation devait donc étre tenue pour une application nouvelle
d’un moyen connu.

On doit relever que la Cour a pris soin de mentionner les particularités du domaine concerné, la biologie,
domaine dans lequel chaque produit a une action spécifique. De ce fait, elle a estimé que les expériences faites
sur un petit nombre d’antibiotiques - expériences qui ont montré que beaucoup de ces antibiotiques ont une
action de stimulation de la croissance - ne peuvent permettre de dégager une régle générale valable pour tous
les antibiotiques et, par conséquent, le Nitrovine. :

Elle en déduit que l'utilisation du Nitrovine n’est pas antériorisée et satisfait 4 'exigence de nouveauté
requise par la loi.



** 2éme PROBLEME : Brevetabilité de I’invention au regard de la non
brevetabilité des médicaments sous ’empire de la loi
du 5 juillet 1844.

A ~ LE PROBLEME.

1/ Prétentions des parties.

a) Le demandeur en annulation (EXPANDIA)
prétend que le brevet est nul parce qu’il couvre un reméde vétérinaire.
b) Les défenderesses en annulation (TOYAMA et AMERICAN CYANAMID)

prétendent que le brevet n’est pas nul parce qu’il ne couvre pas un reméde vétérinaire mais un additif
A des aliments destinés non point a soigner les animaux mais a stimuler leur croissance.

2/ Enoncé du probléme.

Le produit en cause répond-il a la définition du médicament ?
B — LA SOLUTION.

1/ Enoncé de la solution.

«Considérant que si un produit doit étre tenu pour un médicament dans son
application 2 la Igfte contre les maladies, I'addition de ce produit a des ali-
ments destinés aux animaux en vue de favoriser leur croissance doit étre re-
gardée comme une application industrielle, une telle application ayant pour
fin, non de remédier 4 une maladie, mais seulement de stimuler les processus
normaux de croissance ; que tel est précisément le cas en I'espéce, le brevet
TOYAMA prévoyant formellement son application & une composition ali-
mentaire améliorée pour animaux dans laquelle on mélange le Nitrovine
avec une composition alimentaire dans certaines proportions» .

2/ Commentaire de la solution.

Le moyen tiré du défaut de brevetabilité du produit en tant qu’il constituerait un médicament n’avait
pas été examiné par le Tribunal de Grande Instance dans la mesure méme ou il avait déja annulé le brevet
pour défaut de nouveauté de ’invention.

La solution appliquée ici par la Cour nous parait tout 2 fait fondée en ce qu’elle précise que I’objet
du brevet est un produit qui est ajouté & des aliments pour animaux en vue de favoriser leur croissance
et non pour remédier & une maladie. Il ne s’agit donc pas d’un médicament qui, en application de l’article
3 de laloi du S juillet 1844, n’aurait pas été brevetable.

* 3¢ PROBLEME : Elément matériel de I’'acte de contrefagon.



B e e

A — LE PROBLEME.

1/ Prétentions des parties.

a) Les demandeurs 3 I’action en contrefagon (TOYAMA et AMERICAN CYANAMID)

prétendent qu’EXPANDIA a commis des actes de contrefagon car, ainsi qu’il a été établi par les saisies,
elle a vendu un produit alimentaire pour animaux contenant du Nitrovine dans des proportions allant de 24 a4
25 % & des négociants d’aliments pour animaux.

b) Le défendeur a I’action en contrefagon.
prétend qu’elle n’a pas commis d’acte de contrefagon

- le produit vendu ne comporte pas la proportion prévue par la revendication des demanderesses de sorte
que ledit produit ne peut en aucune fagon constituer ’additif prévu par le brevet.

- les compositions alimentaires contenant des proportions de Nitrovine telles que prévues par le brevet
étaient dans le domaine public pour d’autres applications.

Celui qui vend un produit qui est en dehors de la fourchette du brevet pour I’application revendiquée
peut-il étre contrefacteur ?

B — LA SOLUTION.

1/ Enoncé de la solution.

«Considérant, au fond, que le produit litigieux est vendu non pour une
utilisation médicamenteuse mais en vue de I’alimentation du bétail ; et que,
d’autre part, les négociants qui traitent avec EXPANDIA ne peuvent revendre
le produit qu’en le diluant jusqu’a obtenir une concentration de Nitrovine de
12 parties par million, ainsi que le leur impose la réglementation en vigueur,
ce qui rentre dans la fourchette du brevet ; qu’il résulte de ce qui vient d’étre
dit que si EXPANDIA vend un produit qui, en lui-méme, est en dehors de la
fourchette du brevet, ses ventes sont faites en vue de la mise en ceuvre de I’in-
vention dans les termes du brevet ; que ce fait constitue une atteinte aux droits
de la société propriétaire du brevet dans les termes de I’article 29 de laloi du
2 janvier 1968 et, en conséquence, une contrefagony .

2/ Commentaire de la solution.

La Cour a déclaré 1a Société EXPANDIA contrefactrice au titre de la fourniture de moyen en vue de la

mise en ceuvre de Iinvention brevetée. Ceci lui a permis de faire échec 4 ’argumentation discutable de la
Société EXPANDIA.

* 4¢ PROBLEME : Elément moral de I’acte de contrefagon.



A — LE PROBLEME.

1/ Prétentions des parties.

a) Le demandeur en contrefagon (TOYAMA et AMERICAN CYANAMID)

prétend que la connaissance de cause peut résulter de la mise en garde opérée par le licencié fut-ce
avant I'inscription du contrat 4 'LN.P.I.

b) Le défendeur en contrefagon (EXPANDIA)

prétend que la connaissance de cause ne peut pas résulter de la mise en garde opérée par le licencié
avant I’inscription du contrat a 'LLN.P.I.

2/ Enoncé du probléme.
Une mise en garde adressée par un licencié non inscrit peut<lie mettre un contrefacteur en connaissance
de cause ?

B -— LA SOLUTION.

1/ Enoncé de la solution.
«Considérant qu’EXPANDIA soutient que ses adversaires ne peuvent tirer
argument de cette lettre, car le contrat de licence consenti par TOYAMA a
CYANAMID a été enregistré postérieurement au 10 mai 1972, de sorte qu’a
cette derniére date CYANAMID n’avait pas qualité pour adresser une mise
en demeure a un prétendu contrefacteur ;

«Considérant que ce fait est exact puisque le contrat de licence de CYANAMID
n’a été enregistré que le 25 aodt 1972, mais qu’il n’en reste pas moins que la
Cour est en droit de retenir la lettre précitée comme un élément de fait établis-
sant que, le 10 mai 1972, la Société EXPANDIA avait été tenue informée de
I’existence du brevet TOYAMA concernant le Nitrovine, de son exploitation
et du fait que le Nitrovine rentrait dans le champ d’application dudit brevet ;
qu’elle ne pouvait ignorer qu’une action en contrefagon pouvait étre engagée
a son encontre ; qu’elle a néanmoins poursuivi ’exploitation commerciale
de son produit, sans méme avoir pris la précaution de solliciter de plus amples
renseignements auprés d’un spécialiste ; qu’elle’a donc agi en connaissance de
cause au sens de l’article 51 paragraphe 2 de la loi du 2 janvier 1968».

2/ Commentaire de la solution.

La Cour refuse a juste titre d’accepter I’argument formaliste de la Société EXPANDIA et s’attache
uniquement au fait que cette société a bien été avertie de I’existence du brevet et des risques qu’elle encourait
en continuant ses fabrications.

La nécessité de I'inscription du contrat de licence reste néanmoins la régle pour permettre & un licencié
d’intervenir a 1’action aux c6tés du breveté. Mais cela est un autre probléme.



COUR D'APPEL DE PARTIS

20 janvier 1977

ENTRE : La Société TOYAMA KAGAKU KOGYO KABUSHIKI HAISOHA - Société de Droit Japonais
dont le sikge social est a TOKYO (Japon) 9 Chome Nihonbashi Honcho Cho-Ku

La Société AMERICAN CYANAMID COMPANY dont le sigge social est a NEW JERSEY
(U.S.A.) Berdan Avenue Wayne.

ET : La Société Anonyme EXPANDIA, dont le sigge social est 13, avenue de 1'Opéra, Paris
(ler).

A cette audience tenue publiquement, ont été entendus les avoués et les
avocats de la cause en leurs conclusions et plaidoiries ;

L'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour arrét ;
P 5

Aprés délibération par les m@mes magistrats, l'arré&t suivant a été rendu :

LA COUR

Statuant sur les appels tant principal qu'incident interjetés par la Société
de droit japonais TOYAMA KAGAKU KOGYO KABUSHIKI et la Société de droit américain AMERICAN
CYANAMID COMPANY, d'un jugement auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits
et de la procédure, rendu le 11 juillet 1974 par le Tribunal de Grande Instance de Paris,
(3e chambre - 2e section) qui les a déboutées d'une action en contrefagon du brevet
1.562.751 pour défaut de nouveauté ;

Ensemble sur la demande additionnelle des Sociétés TOYAMA et CYANAMID ;

Considérant que la Société TOYAMA et la Société CYANAMID concluant & 1l'in-
sirmation du jugement, demandent & laCour de dire que le brevet 1,562,751 appartenant 2
1: Société TOYAMA et donné en licence 3 la Société CYANAMID, est valable en vertu de
- Lfarticle 2 de la loi du 5 juillet 1844, applicable en l'espece comme couvrant 1l'applica-
tion nouvelle de la Nitrovine (nom commun du Bis -(5-nitrofurfurylidéne)- acétone guanyl-
drazone) comme additif 2 des aliments pour animaux en vue d'accélérer leur croissance ;
qu'elles sollicitent l'adjudication de l'exploit introductif d'instance de la Société
japonaise, et celle des conclusions d'intervention de la Société CYANAMID ; qu'elles de-

mandent en outre a la Cour de dire 2 titre additionnels que les condammations porteront
sur tous les faits de contrefagon commis jusqu'au prononcé de l'arrét ;

Considérant que la Société EXPENDIA sollicite la confirmation du jugement
et, par voie d'appel incident, demande la condamnation de ses adversaires au paiement de

la somme de 100,000 francs pour le préjudice causé, au besoin & titre d'indemnité pour
les peines et soins du procés ; :

SUR TA VALIDITE DU BREVET

Considérant que, pour contester la validité du brevet, la Société EXPANDIA
fait valoir, d'une part que le mode d'action du NITROVINE sur la flore intestinale des



animaux étant celui d'un reméde vétérinaire, sa brevetabilité est exclue par l'article 3
de la loi du 5 juillet 1844 ; d'autre part que l'application du nitrovine 2 la croissance
des animaux constitue un simple emploi nouveau et non une application nouvelle d'un moyen

connu ;

A) SUR LE PREMIER MOYEN

Considérant que si un produit doit &tre tenu pour un médicament dans son _
application & la lutte contre les maladies, l'addition de ce produit & des aliments desti-
nés aux animaux en vue de favoriser leur croissance doit &tre regardée comme une application
industrielle, une telle application ayant pour fin, non de remédier 2 une maladie, mais
seulement de stimuler les processus normaux de croissance ; que tel est précisément le cas
en l'espiéce, le brevet TOYAMA prévoyant formellement son application 3 une composition
alimentaire améliorée pour animaux dans laquelle on mélange le NITROVINE avec une composi-
tion alimentaire dans certaines proportions ; '

Considérant qu'ainsi EXPANDIA doit étre déclarée non fondée en son premier
moyen ;

B) SUR _LE SECOND MOYEN
Considérant qu'ad l'appui de sa thése, EXPANDIA formule trois propositions :

a) - Il était connu, lors de la demande de brevet, que le NITROVINE avait
des propriétés antibactériennes sur la flore intestinale pathogéne , au m&me titre que les

-

antibiotiques, catégorie chimique a laquelle il appartient ;

b) - Il était également connu que les antibiotiques étaient, en régle géné-
rale, un facteur de croissance sur les organismesg auxquels ils étaient appliqués ;

c) - Le NITROVINE étant un antibiotique et un stimulateur de croissance ;

Considérant que les Sociétés appelantes contestent formellement ces propo-
sitions ; qu'aprés avoir mis l'accent sur le fait que, d'aprés elles, les propriétés
antibactériennes d'un produit doivent s'entendre de son aptitude & combattre la prolifé-
ration des germes pathog2nes non pas in vitro, mais in vivo, elles prétendent qu'il n'est
pas démontré qu'a la date de demande du brevet;le NITROVINE avait des propriétés antibac-
tériennes ; qu'au demeurant, ajoutent-elles, le NITROVINE ne peut &tre rangé dans la caté-
gorie des antibiotiques ; qu'elles contestent d'autre part, qu'il existe une régle géné-
rale d'aprés laquelle tous les antibiotiques constituent un facteur de croissance dans
leur application animale ;

Considérant, au fond, que les appelantes soutiennent & tort que, lors de la
demande de brevet, le NITROVINE n'avait pas de propriétés antibactériennes connues ; qu'en
effet, parmi les documents versés aux débats, il y en a un qui démontre sans ambiguité
1'efficacité du produit et son application en matiére d'antisepsie humaine ; qu'il s'agit
de la publication "NEW DROGS IN JAPAN" qui établit que le Panazon (autre nom du NITROVINE)
a une action sur la microflore intestinale et a été autorisé le 31 mai 1962, puis commer-
cialisé le 28 juin de la meéme année pour traiter les colites, diarrhées, dysenteries, fer-
mentations intestinales anormales, etc... ;

Considérant qu'au demeurant c'est 2 tort que les appelantes soutiennent que
la dénomination "ANTIBIOTIQUES'" doit &tre réservée aux seuls antibactériens d'origine
organique ; qu'en effet, la Société EXPANDIA établit que, dans son acception moderne, le
terme a connu une extension considérable, compte tenu du fait que certains antibiotiques
ont été synthétisés ; que si on lit en effet dans le Dictionnaire francais de médecine et
de biologie sous le terme Antibiotique "Nom donné par WASKMANN en 1941 & toute substance
chimique produite par des microorganismes, qui présente a 1'état de solution diluée le



I A

pouvoir d'inhiber la croissance d'autres microorganismes et mé€me de les détruire', le
Dictionnaire ajoute : "Fleming considérait déja en 1954 cette définition comme trop
étroite, puisque certains antibiotiques classiques ont pu &tre synthétisés et que dfautres
substances chimiques comme les sulfamides ont une action similaire sur les microorganismes,
Actuellement on a tendance A considérer comme un antibiotique toute substance chimique
capable d'inhiber in vivo le développement des microorganismes, quelle que soit sa prove-
nance ; de ce point de vue les sulfamides et l'isionazide sont considérés comme des anti-
biotiques" ;

Considérant qu'étant ainsi démontré que le NITROVINE avait, dés avant le
dépdt du brevet, des propriétés antibactériennes connues et que, plus généralement, il
constituait un antibiotique, la seule question qui reste a discuter sur le plan de la
validité du brevet est celle de savoir si, avant ledit dép8t, une regle générale avait

été dégagée d'aprés laquelle les antibiotiques étaient des stimulateurs de croissance ;

Considérant que, pour tenter de le démontrer, EXPANDIA produit un rapport:
présenté par le chimiste LUCKEY au Congrés international de Microbiologie de STOCKOLM en
1958 ; qu'on lit dans ce rapport {(page 1) "Un examen...d'environ 2,000 documents sur le
sujet au cours des 6 dernigres années indique de fagon convaincante que la santé et la
croissance de jeunes animaux portant une infection s'est améliorée par des taux relative-
ment élevés d'antibiotiques dans l'alimentation. Ceci doit &tre considéré comme un mode
d'action etc...". '

Considérant que EXPANDIA tire argument de cette constatation pour affirmer
qu'il s'en dégage de facon convaincante, c'est-a-dire incontestable, une régle générale
d'aprés laquelle a cette époque il était connu que tous les antibiotiques dont le NITROVINE
stimulaient la croissance des animaux ; qu'EXPANDIA ajoute que cette fonction stimulatrice
était utilisée depuis plusieurs années dans l'alimentation des animaux et produit & cet
effet un passage de 1'Encyclopédie technologique chimique de 1967 (chapitre Pénicilline)
ainsi congu : "Des additifs alimentaires constitués par des antibiotiques pour 1'incorpo-
ration dans les rations pour porcs et volailles sont apparus sur le marché en 1950, Il a
été montré ultérieurement que la pénicilline, la procaine et d'autres sels insolubles de
benzil-pénicilline, l‘'auréomycine et la chloromycétine stimulent la croissance des jeunes
volailles, des dindes et des porcs" ; '

Considérant que l'argumentation de EXPANDIA a été retenue par le Tribunal
qui a jugé que l'application de NITROVINE comme stimulateur de croissance constituait un
simple emploi nouveau d'un moyen connu ;

Considérant que cette solution ne peut &tre retenue ;

Considérant sars doute que le rapport LUCKEY présente un intér@&t certain en
ce sens que, non seulement il résume les resultats consignés en 2,000 documents, fruit
d'un travail de 6 années consistant en expérimentations faites sur des animaux porteurs
de germes, mais que LUCKEY a procédé a un travail personnel complémentaire en étudiant les
effets de 5 antibiotiques (& savoir la Streptomycine, la Chloromycine, la Pénicilline (pp),
la Bacitracine et la Terramycine-HCL) sur des volailles exemptes de germes ; que, de ce
dernier travail aussi bien que des documents visés par le rapport, il résulte que l'appli-
cation de doses relativement élevées de certains antibiotiques a des animaux exempts de
germes, a un effet stimulateur de croissance ; que l'on peut aussi en déduire que les
antibiotiques employés ont 2 la fois une action directe sur l'assimilation intestinale,
indépendamment de l'effet exercé sur la flore ;

Mais considérant que le rapport LUCKEY ne comporte aucun autre enseignement
et ne peut notamment servir de fondement & une régle générale concernant l'effet stimula-
teur de l'ensemble, ou, a tout le moins, du plus grand nombre des antibiotiques ; que,
pour le démontrer, les Sociétés appelantes versent aux débats un affidavit Kiser aux termes
duquel non seulement certains antibiotiques ne stimulent pas la croissance, mais qu'ils

ont un effet inhibiteur de croissance ;



Considérant d'ailleurs et surtout gue la Société intimée n'établit pas la
réalité de la reégle générale qu'elle alledgue ; qu'on lit en effet dans un affidavit de
LUCKEY, quejgi%% 2,000 documents visés par le rapport, 10 antibiotiques seulement ont été
mentionnés, ce que ne conteste pas la Société EXPANDIA ; que si l'on note gu'antérieure-
mept au 26 janvier 1962 . date de la priorité japonmaise, il existait plusieurs cemtaines
diantibiotiques, ainsi que le révyeéle 1'ouvrage du Professeur KAUFMANN "Médicaments de
synthése" édité en 1967 (pages 732 et suivantes) des expériences, bien que concluantes,
faites seulement sur 10 produits, ne peuvent permettre de dégager une loi générale, étant
en outre observé qu'en matiére de biologie, chaque produit a une action spécifique ; que
la méme remarque peut &tre faite en ce qui concerne les 5 antibiotiques expérimentés par
LUCKEY sur des volailles sans germes ;

Considérant qu'en cet état, EXPANDIA ne démontrant, ni n'alléguant que le
NITROVINE ait été, antérieurement au 26 janvier 1962, utilisé comme stimulateur de crois-
sance, une telle utilisation doit, dans les termes du brevet et de l'avis de nouveauté,
&écre tenue pour une application nouvelle d'un moyen connu ; gue le brevet 1,562,751 est »
ainsi valable, contrairemepnt 3 ce gu'a dit le Tribunal dont_ la décision doit &tre infirmée ;

SUR LA CONTREFAGON

Considérant que deux saisies ont été effectuées entre les mains de la Société
EXPANDIA les 22 et 25 septembre 1972 ; que ces saisies ont établi que EXPANDIA vendait un
produit alimentaire pour animaux contenant du NITROVINE dans des proportions allant de 2,4

-~

a2 25 % et que ces ventes ont été faites a des négociants d'aliments pour animaux ;

Considérant que la Société EXPANDIA fait valoir les moyens de défense sui-
vants

1° - Le produit vendu ne comporte pas la proportion de NITROVINE prévue par
la revendication des appelantes, de sorte que ledit produit ne peut, en aucune fagon, cons-
tituer l'additif prévu par le brevet ;

2° - Les compositions alimentaires contenant des proportions de NITROVINE
telles que prévues par le brevet étaient dans le domaine public en vue notamment du trai-
tement de la coccidiose. EXPANDIA n'a, dés lors, commis aucune contrefacgon ;

3° - EXPANDIA doit bénéficier de l'exception prévue par l'article 51 alinéa
7 de la loi du 2 janvier 1968 comme n'ayant pas agi en connaissance de cause ;

Considérant_au fond, que, le produit litigieux est vendu, non pour une utili-
.ion médicamenteuse, mais en vue de l'alimentation du bétail ; et que, d'autre part, les
rigeclants qui traitent avec EXPANDIA ne peuvent revendre le produit qu'en le diluant

iasqu'a obtenir une concentration de NITROVINE de 12 parties par million, ainsi que le leur
imaose la réglementation en vigueur, ce qui rentre dans la fourchette du brevet ; qu'il
xésulte de ce qui vient d'@tre dit que si EXPANDIA vend un produit qui, en lui-méme, est

en dehors de la fourchette du brevet, ses ventes sont faites en vue de la mise en oeuvre
de l'invention dans les termes du brevet ; que ce fait constitue une atteinte aux droits

de la Société propriéraire du brevet dans les termes de l'article 29 de la loi du 2 jan-
vier 1968, et en conséquence, une contrefacon ;

Considérant, sand doute, que EXPANDIA soutient qu'elle n'a pas agi en con-
anaissance de cause ; qu'en voie contraire, les appelantes font valoir que EXPANDIA a été
mise en demeure de cesser ses fabrications par une lettre du 10 mai 1972 ; qu'au demeurant
la gualification de EXPANDIA aussi bien que les conditions de commercialisation du produit
ne lui permettent pas d'invoquer son ignorance ;

. Considérant que le document dont font état les appelantes est une lettre
en date du 10 mai 1972, adressée & EXPENDIA par le Cabinet BEAU DE LOMENIE au nom de la
Société AMERICAN CYANAMID et de sa filiale frangaise et qui est ainsi congue



"Megsieurs - Protection du brevet francais n° 1.562,751

o "Nous intervenons auprés de votre Société a la requéte et pour le compte des
"Sociétés AMEN :UAN CYANAMID COMPANY {Wayne, New-Jersey, U,S.A.) et CYANAMID (Laboratoire
"Lederle-Novalis, jmmeuble Sogaris, Avenue de Versailles, RUNGIS (val de Marne),

"Nog clientes, bénéficiaires de l'exclusivité des droits d'exploitation du
"brevet frangais ir]562,751 demandé le 25 janvier 1963, ont eu connaissance de la commer-
"cialisztion, »ar yotre Société, du produit dénommé "NITROVIN" qui entre dans le domaine
“orotégé par ledit brevet.

. "Fn conséquence, nous sommes chargés de vous mettre en demeure de cesser la
Moommercialisat son du NITROVIN qui porte atteinte aux droits des Sociétés AMERICAN CYANAMID

"Dins 1'éventualité ol votre Sociéié ne tiendrait pas compte de la présente
T A
mise en demeuve, {1 gera recouru & tous les moyens de droit permettant de sauvegarder les
"intéréts de g ¢ljentes,

; "lin toute hypothése, ces Sociétés n'entendent renoncer 3 aucune demande en
dommages et intdrarg qu'elles pourront formuler au titre de l'activité de votre Société

n i = », . - - s -

qui leur a év= préjudiciable',

Considérant qu'EXPANDIA scutient que ses adversaires ne peuvent tirer argu-
ment de cette ‘etire, car le contrat de licence consenti par TOYAMA & CYANAMID a été enre-
gistré DOSCéergrument au 10 mai 1972, de sorte gu'l cette derniére date, CYANAMID n'avait
pas qualité pouy adresser une mise en demeure & un prétendu contrefacteur '

Gonsidérant que ce fait est exacht puisque le contrat de licence de CYANAMID
n's €té enregizird que le 25 aodt 1972, mais qu'il p'en reste pas moins que la Cour est en
droit de retea:r |a lettre précitée comme en élément de fait établissant que, le 10 mai

1972, 1a Socifi& 1iXPANDIA avait été tenue informée de 1'existence du brevet TOYAMA concer-

nant le NITROVINE  de son exploitation et du fait que le NITROVINE rentrait dans le champ
d'application Judiy brevet;qu'elle ne pouvait ignorer  qu'une action en contrefacon pou-
valt €tre engecée 3 son encontre : qu'elle a néanmoins poursuivi l'exploitation commerciale
de_son produit . sans méme avoir pris la précaution de solliciter de plus amples renseigne-
ments aupres d¢'un gpécialiste ; qu'elle a donc agi en connaissance de cause au sens de

Alagticle 51 parapraphe 2 de la loi du 2 janvier 1968

Congidérant qu'il convient en définitive de déclarer EXPANDIA contrefactrice
du brevet l.5¢: ;.1

Jvonsidérant que la contrefacon a causé un préjudice, non seulement 3 la

Socidcé TOYAM . tjrylaire du brevet, mais a la Société AMERICAN CYANAMID, licenciée dudit
brevet ; que ls Cour n'ayant cependant pas en l'état, de précisions suffisantes pour évaluer

le préjudice, -1 \ a lieu de commertre un expert dans les termes du dispositif en accordant
dlores et déja e provision de 20,000 francs & chacune des deux Sociétés TOYAMA et CYANAMID |
qu'’ titre dé ..aplément de réparation il convient d'autoriser la publication de l'arret et
dlerdonner en -c.utre des mesures d'interdiction et de confiscation aimsi qu'il sera dit au

dispositif ;

SUR L'APPEL INCIDENT DE LA S0CIETE EXPANDIA

vousidérant que, devant les premiers juges, EXPANDIA a sollicité la condamna-
tion de ses aivevgaires 100.000 francs de dommages intér&ts pour procédure abusive et
VEXALOIre ; qve le Tribunal 1'en ayant déhoutée, 2lle a formé un appel incident ;



Mais considérant que la solution intervenue sur l'appel principal implique
ie rejet de l'appel incident, et la confirmation du jugement de ce chef, le motif qui vient

-~

d'étre énoncé devant cependant &tre substitué & celui des premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

Regoit en la forme l'appel principal des Sociétés TOYAMA et AMERICAN CYANAMID
COMPANY et l'appel incident de la Société EXPANDIA ;

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la Société EXPANDIA de sa
demande reconventionnelle ;

Déboute cette Société de son appel incident ;

~

Infirme le jugement pour le surplus et statuant & nouveau :
Déclare valable le brevet 1,.562.751 ;

Dit que la Société EXPANDIA a porté atteinte aux droits de la Société TOYAMA
sur ledit brevet, ainsi qu'aux droits de la Société AMERICAN CYANAMID, licenciée dudit
brevet ; dit qu'elle doit réparation aux deux Sociétés pour tous faits de contrefagon commis
jusqu'au jour du prononcé du présent arrét ainsi que le requiert TOYAMA ;

Avant dire droit sur le montant des réparations ;

» Commet Gérard VOISIN, 16, rue de Sévres & BOULOGNE-BILLANCOURT, en qualité
d'expert, avec migsion, en s'entourant de tous renseignements, en consultant tous documents
méme aux mains de tous tiers ou services, notamment livres, piéces comptables et documents
fiscaux, de rassembler tous les éléments propres i éclairer la Cour sur le préjudice subi
par les Sociétés TOYAMA et CYANAMID COMPANY depuis le 9 octobre 1973 jusqu'ad la date du
présent arrét ;

Dit que l'expert répondra a tous dires et observations des parties; consta-
tera s'il y a lieu leur accord, & défaut, dressera rapport de ses opérations et le déposera
au secrétariat greffe de la Cour d'Appel de Paris dans 1es quatre mois du jour ol il aura
regu copie de la présente décision ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empéchement de l'expert commis, il sera remplacé
par simple ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat ;

Dit que, dans le délai d'un mois & compter de la significétion du présent
arrét, les Sociétés TOYAMA et AMERICAN CYANAMID consigneront au secrétariat-greffe de la
Cour la somme de 4,000 francs 3 valoir sur la rémunération de l'expert ;

Condamne la Société EXPANDIA 3 payer & chacune des Sociétés TOYAMA et
CYANAMID a titre de provision la somme de 20,000 francs ;

A titre de complément de réparation, autorise la publication du présent
arrét, par extraits dans deux journaux au choix de la Société TOYAMA et aux frais de
EXPANDIA, sans que le cofit total de chaque insertion excéde la somme de 4,000 francs

-
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Fait défense a l'avenir & la Société ESPANDIA de renouveler ses agissements,
sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

Ordonne la confiscation et la remise & la Société TOYAMA des produits contre-
faisants en quelque lieu et en quelque main qu'ils se trouvent ;

Condamne la Société EXPANDIA aux entiers dépens de premiére instance et
d'appel exposés jusqu'id ce jour ; dit que Me BONNET, avoué, pourra recouvrir directement
contre la Société EXPANDIA, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir regu provision,



