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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société de droit anglais ABER INSTRUMENTS comgcaiéveloppe, fabrique et
commercialise des instruments de mesure de biongasgeouvent une application dans le
contrOle des processus de fermentation dans lesaidem de la pharmacie et de
l'alimentation.

Pour ce faire, elle bénéficie d'une licence exegkigie deux brevets européens dont est
titulaire la société ABERTEC Ltd, également de tamiglais :



¢le brevet déposé sous le N° 87.905.955.8 le 1@s#pt 1987 sous le bénéfice
d'une priorité anglaise du 22 septembre 1986, ekt publié le 27 mars 1991 sous le N°
0.281.602.

Ce brevet désigne la France et a été publié eers@on francaise a I'INPI le 31 mai 1991.

*le brevet déposé sous le N° 87.905.954.1 le 16esdpre 1987 sous le bénéfice
d'une priorité anglaise du 22 septembre 1986, ¢y publié le 15 décembre 1993 sous le
N° 0.282.532.Ce brevet désigne la France et audtiépen sa version francaise a I'INPI le 4
mars 1994. Il a fait I'objet d'une opposition davbl@EB qui I'a, dans une décision de la
Chambre des Recours, maintenu sous une forme eddies brevets portent tous deux le
méme titre "détermination de la biomasse".

La licence exclusive des deux brevets concédémparciété ABERTEC a la société ABER
INSTRUMENTS a été publiée au registre National Blesvets le 20 décembre 2000.

La sociéetée FOGALE NANOTECH a congcu et développépuocédé de mesure de la
biomasse et un équipement mettant en oeuvre uregogui a fait I'objet d'un dépdt de
demande de brevet le 14 avril 2000 sous le n° 0D®4@livré en France le 18 octobre 2002
et aux Etats-Unis le 22 juillet 2003 sous le n° @&5 .

La société ABER INSTRUMENTS a eu connaissance dicgaté élaboré par la société
FOGALE NANOTECH et a suggéré dans une lettre durif 2000 un rapprochement entre
les deux sociétés pour le cas ou la société fraagauhaiterait breveter son procédeé qui est
"capable de mesurer des concentrations beaucosgases que la technique ABER".

La société FOGALE NANOTECH a répondu par courrerammandé du 26 juin 2000 que
son procédé ne contrefaisait pas les droits dedgte® ABER. Une action en contrefagcon a
éte introduite aux Etats-Unis devant la Cour durizisde Columbia a I'encontre des brevets
ABERTEC déposés aux Etats-Unis qui sont les mémedeas brevets européens.

Un protocole d'accord de désistements réciproqées signé en juin 2005.

Estimant que la société FOGALE NANOTECH fabriquéfreo en vente et vend des
appareils pour la mesure de la biomasse confornues ravendications des brevets
européens qu'elle exploite, la société ABER INSTRENMS a été autorisée a agir en
contrefacon contre cette derniere par la societERRBEC par courrier du 19 avril 2004.

Le 21 avril 2004, une saisie-contrefacon a étéis@al dans les locaux de la société
FOGALE NANOTECH.

Par acte du 11 mai 2004, la societé ABER INSTRUMENA fait assigner la SARL
FOGALE NANOTECH en contrefacon devant le tribunalgtande instance de Paris.

Dans ses derniéres conclusions du 24 février 2208pciété ABER INSTRUMENTS a
contesté I'exception d'irrecevabilité soulevée aotifmgu’elle n'aurait pas respecté la
procédure visée a l'article L 615-2 du Code dertgpmété intellectuelle puisqu'elle a été
formellement autorisée, en sa qualité de liceneMmusive, a agir a la place de la société
ABERTEC titulaire des brevets.

Sur le fond, elle a développé les revendicationssege brevets, contesté les nullités
soulevées par la société défenderesse, soutendeguappareils vendus par la société



FOGALE NANOTECH reproduisent les revendications desix brevets et réalisent une
contrefacon de ces brevets.

Elle a demandé au tribunal de :

Dire qu'en sa qualité de licenciée exclusive deolaété ABERTEC, elle a qualité pour agir
en contrefagon.

Dire que l'appareil ayant fait I'objet de la saisbmtrefacon du 28 avril 2004 reproduit
notamment les caractéristiques des revendicati@is4la 6 de la partie frangaise du brevet
européen 0 281 602.

Dire que l'installation de I'appareil ayant fastjet de la saisie-contrefacon du 28 avril 2004
avec un fermenteur reproduit notamment les canatitgres des revendications 7 et 10 a 12
du brevet européen 0 281 602, et les caractérestiges revendications 3 et 6 de la partie
francaise du brevet 0 282 532.

Dire que le procédé ayant fait I'objet de la satsiBtrefacon du 28 avril 2004 et la mise en
oeuvre de l'appareil ayant fait I'objet de la mé&assie reproduisent les caractéristiques de
la revendication 1 de la partie francaise du breuebpéen 0 282 532.

Dire qu'en fabriquant, détenant, vendant et offeald vente, livrant et offrant de livrer sur
le territoire francais des appareils et leurs cosapts et des procédés de mesure de
biomasse identiques et/ou similaires a ceux visepraces-verbal de saisie du 28 avril
2004, la société FOGALE NANOTECH a commis des adescontrefacon des parties
francaises des brevets européens précités dateyiess des articles L 615-1, L 613-3 et L
613-4 du Code de la propriété intellectuelle.

En conséquence, interdire a la société FOGALE NABOH de fabriquer, détenir, vendre
et offrir a la vente, livrer et offrir de livrer sde territoire francais tout ou partie des
appareils et procédés de mesure de la biomasskgiges et/ou similaires a ceux visés au
proces-verbal de saisie du 28 avril 2004 et de ampiareil ou procédé reproduisant et/ou
mettant en oeuvre les caractéristiques protégédepeevendications des brevets européens
0281 602 et 0 282 532, et ce, sous astreinte @ 20ros par jour de retard a compter de la
signification du jugement et 35.000 euros par ttfcan constatée.

Dire que lesdites astreintes seront liquidéesepaidunal de grande instance de Paris.
Ordonner la confiscation des objets contrefaisant® aux fins de destruction.

Nommer tel expert qu'il plaira au tribunal de désig lequel en cas d'empéchement ou de
refus, sera remplacé par ordonnance rendue sulesieguéte, afin de permettre au tribunal
de déterminer le montant global des dommages étéist dus par la société FOGALE
NANOTECH en raison des faits de contrefacon.

Condamner d'ores et déja la société FOGALE NANOTEXHuUi payer la somme de
150.000 euros a titre de provision sauf a parfeti@ compléter.

Ordonner la publication judiciaire du jugement &emenir dans dix journaux au
périodiques au choix de la société ABER INSTRUMEN®&Saux frais de la société
défenderesse mais dans la limite d'un budget ghid&0.000 euros HT.

Dire que les condamnations porteront sur tous aés fllicites commis jusqu'au jour du
prononcé du jugement a intervenir.

Ordonner en raison de la nature de l'affaire I'etén provisoire du jugement a intervenir,
Subsidiairement et en tout état de cause,

Ecarter des débats les pieces et/ou extraits dmgpién langue anglaise produits par la
société FOGALE NANOTECH N° 3,4,15 a 19, 21, 22,28,a 30 qui ne sont pas traduits
en francais.

Constater que la loi francaise n'est pas applicaipkefaits prétendus de dénigrement aupres
des distributeurs étrangers invoqués par la sodifenderesse.



Déclarer la société FOGALE NANOTECH irrecevablesabsidiairement mal fondée en
toutes ses demandes et moyens.

Débouter en conséquence la société FOGALE NANOTE®H I'ensemble de ses
prétentions.

Plus subsidiairement,

Dire que la société FOGALE NANOTECH ne prouve maprgjudice qu'elle allegue.
Rejeter ses prétentions a cet égard.

Encore plus subsidiairement,

Dire que l'introduction de I'action n'est pas abesi

Rejeter les prétentions de la société FOGALE NANQOTMHEA cet égard.

Condamner la société FOGALE NANOTECH a payer aokété ABER INSTRUMENTS
la somme de 60.000 euros a titre de remboursemestpdines et soins du proces,
conformément aux dispositions de l'article 700 duuweau Code de procédure civile.
Condamner la société FOGALE NANOTECH aux entiengetdé dont distraction au profit
de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET VIEVILLE & ASSOCIESAvocat par
application de l'article 699 du nouveau Code deédxtare civile.

Dans ses dernieres conclusions récapitulativespdeété FOGALE NANOTECH a soulevé
I'irrecevabilité des demandes de la société ABERTIRUMENTS au motif que celle-ci n'a
pas mis en demeure la société ABERTEC d'agir etrefagon et que seule a été produite
une autorisation d'agir donnée par cette dernigeel@enciée.

Elle a fait valoir que la saisie-contrefacon raadispar la seule société ABER
INSTRUMENTS est nulle pour défaut de respect deidla L 615-2 du Code de la
propriété intellectuelle.

Sur le fond, elle a précisé que les instrumentsligufabrique et vend ne reproduisent pas
les revendications des brevets exploités par l@é®odemanderesse au motif qu'ils mettent
en oeuvre un autre procédé de mesure ; que celaiestai que la société ABER
INSTRUMENTS lui avait proposé de faire breveteresmble cette nouvelle méthode de
calcul et que la procédure en contrefagon inteat&eEtats-Unis s'est soldée a l'initiative de
la société demanderesse par un protocole d'accord.

Elle a indiqué que le brevet européen N° O 281 @8R partiellement nul en ses
revendications 1 et 7 et dit que le brevet 0 282 B8tait pas valide du fait de la destruction
de nouveauté par le procédé divulgué en 1987 parsHet Kell. Elle a ajouté que la
procédure initiee par la société ABER INSTRUMENTS&vait pour seul objectif que de
permettre une entreprise de dénigrement des afypaesidus par elle auprés de ses clients
en les informant de la procédure en cours et geedeété demanderesse avait commis des
actes de contrefacon de la marque FOGALE et ducmmmercial de la société en utilisant
ce terme comme lien hypertexte pour faire appa&ratin site en référencement sur le site de
FOGALE

Elle a sollicité du tribunal de :

Vu les articles L 615-2 du Code de la propriét@llattuelle et 31 du nouveau Code de
procédure civile,

Dire la société ABER INSTRUMENTS irrecevable a gmur défaut de qualité.

Vu l'article L 615-5 du Code de la propriété irgetuelle,

Dire nulle la procédure de saisie-contrefacon enige par la demanderesse et annuler en
conséquence le proceés-verbal de saisie-contrefhc@8 avril 2004.

SUBSIDIAIREMENT

Dire que I'appareil de la société FOGALE NANOTECé#laonstitue pas une contrefagcon du
brevet européen 0 282 532 ni du brevet européed1 ®Q2 de la société ABERTEC dont la
société ABER INSTRUMENTS est licenciée.



Débouter en conséquence la société ABER INSTRUMENIES I'ensemble de ses
demandes.

Vu l'article L 613-25 du Code de la propriété ilgefuelle,

Déclarer nulles les revendications 1,3 et 6 du diresuropéen 0 282 532 et les
revendications 1 et 7 du brevet européen 0 28leb@2donner l'inscription du jugement a
intervenir sur le registre national des brevets.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Vu les articles 1382 11383 du Code civil,

Condamner la société ABER INSTRUMENTS a payer solciété FOGALE NANOTECH

la somme de 1.100.000 euros en réparation du peéjusaibi au titre de la concurrence
déloyale en raison des actes de dénigrement dénomatée celle de 15.000 euros en raison
du caractere manifestement abusif de la procédligerttée par la demanderesse.

Interdire a la société ABER INSTRUMENTS l'usagerdot-clé "FOGALE" sous astreinte
de 1.500 euros par infraction constatée.

La condamner a lui payer la somme de 100.000 er@éparation du préjudice occasionné
par la contrefacon de la marque "FOGALE" et la senai@ 100.000 euros en réparation des
actes de contrefacon et de publicité trompeuse neinge par l'utilisation du mot-clé
FOGALE.

Ordonner la publication judiciaire du jugement geimenir dans quatre journaux au choix
de la société FOGALE NANOTECH et aux frais de laié@® demanderesse, sans que le
colt de chaque insertion puisse excéder 5.000 .euros

Ordonner I'exécution provisoire du jugement a weair.

Condamner la société ABER INSTRUMENTS a lui pagesdmme de 20.000 euros sur le
fondement de l'article 700 du nouveau Code de pireécivile. Condamner la société
ABER INSTRUMENTS aux dépens dont distraction aufiprde M° Yoram LEKER,
avocat, par application de l'article 699 du nouv€ade de procédure civile.

La clbéture a été prononceée le 28 février 2006.

MOTIES

Il convient de constater a la lecture du procédalede saisie-contrefagon du 28 avril 2004
en sa page 3, que M. L, responsable administratifnancier de la société FOGALE
NANOTECH, a confirmé a I'huissier qUkappareil de mesure de biomasse construit en ces
lieux est effectivement conforme & la descriptiensdn brevet francais 2 812 725 et
notamment a sa figure 1€t a remis une copie de son brevet.

Dans les écritures des parties, il semble acqais que ce fait soit explicitement précisé et
discuté, que l'appareil argué de contrefacon esdtodt selon la description du brevet mais
il n‘est pas préciseé s'il I'est selon les reveridioa du brevet francais de la société FOGALE
NANOTECH.

Il convient en conséquence de rabattre I'ordonnalecel6ture et de rouvrir les débats,
conformément aux dispositions de l'article 6 d€tmvention Européenne de Sauvegarde
des Droits de 'Homme et dans le respect du caotoace, afin de permettre a la société
FOGALE NANOTECH de préciser si son appareil de megle biomasse est bien réalisé
selon les revendications de son brevet et a l&@®@BER de conclure en indiquant les



raisons pour lesquelles elle agit en contrefacomn dappareil construit selon les
revendications d'un brevet dont par ailleurs el@lemande pas la nullité et les conséquence
juridigues qui peuvent étre tirées de cette absdademande de nullité.

Il sera également demandé aux parties de bien woo@nclure sur la validité des
revendications dépendantes 4a6etl0al2 pour le bi@ve81 602 et de la revendication
dépendante 6 pour le brevet 0 282 532 pour le tak® demandes de nullité partielle
évoquées par la société défenderesse seraientesten

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoireet en premier ressort,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de cloturdéaetéouverture des débats. Donne
injonction :

* a la société FOGALE NANOTECH de préciser si sonaapip de mesure de
biomasse est bien réalisé selon les revendicatiers®n brevet.

* a la société ABER de conclure en indiquant lesoraspour lesquelles elle
agit en contrefacon d'un appareil construit et dhmocédé pouvant reproduire les
revendications d'un brevet dont par ailleurs, elle demande pas la nullité et les
conséguences juridiques qui peuvent étre tiréeeile absence de demande de nullité.

* aux deux parties de conclure sur la validité as&ndications dépendantes 4 a
6 et 10 a 12 du brevet 0 281 602 et de la revetidicdépendante 6 du le brevet 0 282 532
pour le cas ou les demandes de nullité partielbgjéges par la société défenderesse seraient
retenues.

Renvoie l'affaire a l'audience du Juge de la mis&tat du 6 septembre 2006 a 14 heures
dans la salle du conseil pour conclusions de |[@80EOGALE NANOTECH.

Réserve les dépens.

FAIT ET RENDU A PARIS LE 21 JUIN 2006



