
PARIS 17 OCTOBRE 1980 
Aff. BEECHAM cALLARD et U.T.T. 

BSM n. 3034 M et Brevet n. 69. 28824 

(Inédit) 

DOSSIERS BREVETS 1981, II, n. 2 

G U I D E D E L E C T U R E 

•BSM : INDICATION DES PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES :NON * 

• BREVET : INVENTION DE SELECTION : ACTIVITE INVENTIVE :NON ** 



I - LES FAITS 

-31 octobre 1963 

- 22 août 1969 

lOjuiUet 1978 

- 17 octobre 1980 

BEECHAM GROUP LTD dépose la demande de BSM n. 3034 M 
décrivant un «nouveau dérivé de la pénicilline». 

BEECHAM est titulaire du brevet n. 69. 28824 portant sur un 
perfecdonnement à l'invention précédente, r«amoxycilline». 

Les Sociétés ALLARD et U.T.T. utilisent l'amoxycilline pour la 
fabrication de médicaments. 

BEECHAM assigne ALLARD et U.T.T. en contrefaçon. 

ALLARD et U.T.T. répliquent par voie de : 
- demande reconventionnelle en annulation de BSM pour défaut 

d'indication de propriétés pharmacologiques (.), 
- défense au fond contestant l'appropriation par le brevet d'une 

quelconque application thérapeutique. 

T.G.LPARIS: . fait droit à la demande reconventionneUe, 
. rejette la demande principale. 

BEECHAM fait appel. 

La Cour de PARIS confirme le jugement. 

II - LE DROIT 

1er PROBLEME : (ANNULATION DE BSM) 

A-LEPROBLEME 

1/ Pré^ntpm des_parties 

a) Les demandeurs en annulation (ALLARD et U.T.T.) 

prétendent que l'indication insuffisante de propriétés pharmacologiques du produit et d'une application 
thérapeutique ne satisfait pas aux prescriptions réglementaires en matière de BSM. 

b) Les défendeurs en annulation (BEECHAM) 

prétendent que l'indication, fut-elle insuffisante, de propriétés pharmacologiques du produit et d'au 
moins une application thérapeutique satisfait aux prescriptions réglementaires en matière de BSM. 

2/ Enqncédu problème 

L'indication insuffisante de propriétés pharmacologiques d'un produit et d'une application thérapeu
tique satisfait-elle aux prescriptions réglementaires en matière de BSM ? 

(.j Décret du 30 mai 1960 sur les BSM, art 5-2 : « les propriétés pharmacologiques et au moins une application thé
rapeutique, diététique ou de diagnostic du médicament décrit ; et au moins un exemple détaillé pour chacune des 
applications décrites». 



B - LA SOLUTION 

Ij Enoncé deh solution 

«Considérant que les propriétés pharmacologiques comprennent né
cessairement, s'agissant d'un médicament, l'indication de la toxi
cité ou des contre-indications éventuelles à son utilisation, puisque 
sans une telle indication, il ne saurait être raisonnablement adminis
tré à un être humain ; 
Considérant que l'indication d'une activité contre des bactéries 
Gram - négatives et des deux micro-organismes où cette activité a 
été vérifiée après infection à des souris ne constitue pas une applica
tion thérapeutique en médecine humaine, c'est-à-dire l'indication 
d'une maladie, du mode d'administration et dam la mesure du pos
sible de la posologie du médicament, ainsi que de son action sur les 
fonctions du sujet, par exemple sur le système cardio-vasculaire ou 
rénal de celui-ci ; 
Qu 'au surplus il n 'est ni allégué ni en tous cas établi que les souches 
expérimentées chez la souris provoquent chez l'homme des affec
tions justifiant le recours à un traitement par antibiotiques ; 
Que ce brevet est, donc, nul pour insuffisance de description». 

2/ Co,rnmentaire_de la splutwn_ 

La solution retenue paraît conforme à la jurispmdence établie par l'arrêt rendu par la Cour de 
PARIS, le 20 mai 1972 (Ann. 1973.65, note P. AZEMA) dans l'affaire de r«éthambotol» et les jugements du 
Tribunal de PARIS des 11 février 1976, Dalloz 1976, 686 et 10 juillet 1978, PIBD 1979, n. 231,111,89 dans 
l'affaire de l'ampicilline et de l'amoxycilline. 

2éme PROBLEME (ANNULATION DU BREVET) 

A-LEPROBLEME 

1/ Prétentions des_pqrties 

a) Les demandeurs en annulation (ALLARD et U.T.T.) 

prétendent que l'invention brevetée ne comportait pas l'activité inventive exigéecar la position du problè
me et l'expérimentation de l'amoxycilline étaient évidentes. 

b) Le défendeur en annulation (BEECHAM) 

prétend que l'invention brevetée comportait l'activité inventive exigée car la position du problème 
et l'expérimentation de l'amoxycilline n'étaient pas évidentes. 

2/ ÊSoncedWjproft/èjMe 

L'invention de l'amoxycilline impliquait-elle l'activité inventive requise par la loi ? 

B-LA SOLUTION 

1/ Enonc£deJa solutìqn 

. «Considérant que si la manière de formuler le problème pourrait, 
dans certains cas, apparaître comme un élément propre à carac-



2/ Commentaire de lajqlution 

tériser l'activité inventive, il n 'en va pas ainsi en l'espèce où le problè
me à résoudre, c 'est-à-dire la sélection des pénicillines hémi-synthéti
ques ou synthétiques les plus actives possibles et les plus efficaces en 
thérapeutique, était clairement posé à tout homme de métier ; 

«Considérant que si, les résultats de r«amoxycilline, notamment 
quant aux concentrations plasmiques obtenues et à son comporte
ment pharmacinétique apparaissent certes comme remarquables (les 
laboratoires ALLARD, dans la brochure publicitaire qu'ils consa
crent à leur produit HICONCIL les décrivent comme sensiblement 
égaux à deux fois ceux de l'ampicilline), ces résultats n 'en étaient pas 

• moins, au moins dans une certaine mesure, prévisibles ; qu'en effet, 
dans le cas voisin de l'ampicilline, antibiotique de référence, l'addi
tion n. 12 CAM au brevet spécial de médicament 246 M enseignait 
déjà que c'était précisément l'épimère le vogyre (-) qui s'est révélé 
le plus actif en thérapeutique ; 

Considérant qu'en tous cas rien n'établit l'existence d'un quelconque 
obstacle d'ordre psychologique ou technique ayant pu dissuader 
l'homme de métier, ni que celui-ci n'ait pas été orienté vers l'expé
rimentation de ce produit ; 
Considérant qu 'il résulte des passages précités du texte même du bre
vet que, le dernier état de la technique étant révélé par le brevet spé
cial de médicament n. 3034 M, un choix n'a eu à s'exercer en fait 
que parmi les six pénicillines hémi-synthétiques ou synthétiques dé
crites sous forme de trois putes d'épimères par ce dernier brevet 
spécial de médicament, c 'est-à-dire parmi l'amoxycilline et les cinq 
autres corps isomères précédemment décrits ; 
Considérant que la sélection ainsi opérée parmi une série de six corps 
seulement découle d'une manière évidente de l'état de la technique». 

L'arrêt apporte aux deux démarches permettant d'apprécier l'activité inventive requise d'une inven
tion brevetable : 

. formulation duproblème : l'arrêt prend à son compte l'observation des Directives européennes 

«Une invention peut, par exemple, découler de l'une des démarches 
suivantes : 

i) la formulation d'une idée ou d'un problème à résoudre (la solution 
paraissant évidente dès lors que le problème est clairement expo
sé» (C.IV.9.4.). 

• formulation de la solution : en matière chimique, l'évidence doit être recherchée au niveau de l'ex
périmentation et du choix de son objet. La Cour prend en compte la prévisibOité du résultat à attendre du type 
de composé retenu pour expérimentation, l'absence de contre-indication dans l'état de la technique (critère du 
préjugé vaincu qui avait joué dans l'affaire du chlortoluron) et le faible nombre (6) de composés entre lesquels 
l'inventeur a eu à choisir celui qu'il expérimenta avec succès ; l'information sera particulièrement utile pour 
apprécier la brevetabilité de toutes les inventions de sélection. 



COl.iR D 'APPEL DE PARIS 

ARRET DU 17 OCTOBRE 1980 

Le jugetnent c r i t i q u é , rendu le 1 0 . 7 . 78 par l e T r i b u n a l de Grande 
I n s t a n c e de PARIS (Sème chambre l ë r e S e c t i o n ) : 

1) d é c l a r e nul pour i n s u f f i s a n c e de d e s c r i p t i o n l e b reve t s p é c i a l de médicament 
n° 3034 M, demandé le 3 1 . 1 0 . 6 3 , s o u s l e béné f i ce d ' une p r i o r i t é b r i t a n n i q u e 
2 . 1 1 . 6 2 , dont e s t p r o p r i é t a i r e l a s o c i é t é BEECHAM GROUP L IM ITED et d é c r i v a n t un l 
"Nouveau dé r i v é de la p é n i c i l l i n e " ; 

2) d i t que l e b reve t n° 69 28824 demandé le 2 2 . 8 . 6 9 , sous l e béné f i c e d ' u n e - p r i o -
r i t e b r i t a n n i q u e du 2 3 . 8 . 6 8 , dont e s t p r o p r i é t a i r e l a S té BEECHAM GROUP L IM ITED 
e s t i n oppo sab l e aux s o c i é t é s ALLARD et U.T.T. 

3) déboute l a s o c i é t é BEECHAM GROUP L IM ITED de l ' a c t i o n en c on t r e f a çon de b reve t s 
par e l l e d i r i g é e cont re l e s s o c i é t é s ALLARD et U . T . I ; 

L e T r i b u n a l ayant a i n s i s t a t u é , aux m o t i f s , e s s e n t i e l l e m e n t : 

1) que l e b reve t s p é c i a l de médicament n° 3034 M ne s a t i s f a i t pas aux o b l i g a t i o n s 
d ' i n d i c a t i o n des p r o p r i é t é s ;:.harmaceutiques e t d ' a u moins une a p p l i c a t i o n t h é r a 
peu t i que imposées par l ' a r t i c l e 5 , 2 ° / du déc re t du 3 0 . 0 5 . 1 9 6 0 ; 

2) que l e b reve t n° 6 9 - 2 8 8 2 4 , se p ré sen te comme,un pe r fec t i onnement du B.S.M 
n° 3034 M, d é c r i t une p é n i c i l l i n e , et dans sa d e s c r i p t i o n , mais non dans ses 
r e v e n d i c a t i o n s p ré sen te son p r o d u i t comme un médicament ; 
que dans l ' e s p r i t comme dans l e t ex te de l a l o i de 1968 , l e s r e v e n d i c a t i o n s 
c o n s t i t u e n t l ' é l é m e n t e s s e n t i e l du b r e v e t ; 

que dès l o r s l e s s o c i é t é s ' i n t i m é e s , qui n ' u t i l i s e n t l ' a m o x y c i l l i n e 
(ou a m o x i c i l l i n e ) que pour l a f a b r i c a t i o n de médicaments s o n t b i e n fondées à 
s o u t e n i r que l e b r e ve t f r a n ç a i s ne l e u r e s t pas o p p o s a b l e , en a p p l i c a t i o n de 
l ' a r t i c l e 30 de l a Lo i du 2 , 1 . 6 8 ; 

En cause d ' a p p e l , l a S o c i é t é BEECHAM, t a n t dans s e s é c r i t u r e s 
q u ' à l a B a r r e , s o l l i c i t e q u ' i l p l a i s e à l a Cour ; 

1) d i r e que l a d e s c r i p t i o n f i g u r a n t au BREVET s p é c i a l de médicament 3034 
M s a t i s f a i t aux e x i gence s de l ' a r t i c l e 5 du Décret du 30 .05 1960 

2) d i r e que l e s prétendues a n t é r i o r i t é s p r o d u i t e s ne d i v u l g u e n t p a s , dans l e u r s 
s t r u c t u r e s et dans l e u r s p r o p r i é t é s p a r t i c u l i è r e s , l e s composés d é c r i t s e t 
p ro tégé s par ce b reve t s p é c i a l de médicaments; 

3) d i r e que le b reve t n° 69 28824 revend ique e t p ro tège 1 ' a m o K y c i l l i n e à t i t r e 
de p r o d u i t i n d u s t r i e l nouveau, notamment dans son a p p l i c a t i o n à t i t r e de médica
ment, qui y e s t su f f i s amment d é c r i t e ' . t a n t dans ses p r o p r i é t é s pharmaceut iques 
que dans son a p p l i c a t i o n t hé r apeu t i que ; 

4) d i r e q u ' e n l ' a b s e n c e de t ou te a n t é r i o r i t é t o t a l e , l ' a m o x y c i l l i n e e s t un p r o 
d u i t nouveau, q u ' e n r a i s o n notamment de s e s p r o p r i é t é s remarquab les e l l e im 
p l i q ue une a c t i v i t é i n v e n t i v e ; 

5) d i r e que , con t ra i r ement à l ' a p p r é c i a t i o n du T r i b u n a l , l ' a r t i c l e 30 de l a l o i 
n 'emporte aucune e x cep t i on aux p r i n c i p e s a p p l i c a b l e s en l a mat iè re e t a d ' a i l l e u r s 
été abrogé à compter du 1 .7 .79 . 

6) d i r e que l e s s o c i é t é s i n t i m é e s i r r e c e v a b l e s et mal fondées à i n voque r le b é n é f i 
ce d ' une l i c e n c e de b r e v e t s c ouv ran t 1 ' AMOXYC ILL INE , ce que l a Chambre des Lords 
a j u gé l e 2 6 . 1 0 . 7 7 , par un a r r ê t q u i , par a p p l i c a t i o n de l a conven t i on f r a n c o -
b r i t a n i q u e du 1 8 . 1 . 1 9 3 4 , a , en F r a n c e , l ' a u t o r i t é de l a chose jugée ; 



AM 
7) d i r e que l e s s o c i é t é s i n t imées i r r e c e v a b l e s mal et fondées à s o l l i c i t e r 
l e béné f i ce d ' une l i c e n c e o b l i g a t o i r e a l o r s d ' a i l l e u r s que l a s o c i é t é BEECH 
j u s t i f i e d i t - e l l e d ' une ^excuse;. 

8) d i r e que l e s s o c i é t é s ALLARD ET U.T. I ont commis des acte s de con t re f açon des 
deux b reve t s de l a s o c i é t é appe l an te , l e u r i n t e r d i r e sous a s t r e i n t e de r é c i d i v e r 
et l e s condamner " i n s o l i d u m " à des dommages- intérêts p r o v i s i o n n e l s , a i n s i q u ' à 
une i ndemnité à f i x e r S d i r e .-"r-xperts ; 

En v o i e c o n t r a i r e l e s s o c i é t é s i n t imées s o l l i c i t e n t q u ' i l p l a i s e 
à l a Cour : 

1) annu le r l e b reve t s p é c i a l de médicament n° 3034 M, comme l e T r i buna l l ' a 
exactement f a i t , pour i n s u f f i s a n c e de d e s c r i p t i o n ; 

2) l ' a n n u l e r encore pour absence de nouveauté et ce à r a i s o n des i n d i c a t i o n s 
f i g u r a n t notamment au breve t s p é c i a l de médicament n° 246 M de l a s o c i é t é BEECHAM; 

3) annu le r l e b reve t n° 69.28884 Pour i n s u f f i s a n c e de d e s c r i p t i o n et ce c o n f o r 

ment aux d i s p o s i t i o n s des a r t i c l e s 29 et 30 de l a l o i du 2 . 1 . 68 et de l ' a r t i c l e 
7 du décret du 5 . 12 . 1968 ; 

4) l ' a n n u l e r pour défaut de nouveauté ; 
l ' a n n u l e r encore pour défaut d ' a c t i v i t é i n v e n t i v e , compte tenu des données de 
l ' é t a t de l a techn ique r é s u l t a n t notamment du b reve t s p é c i a l de médicament 
n° 246 M, de son c e r t i f i c a t d ' a d d i t i o n J ° 12 C.A.M. et du breve t s p é c i a l de 
médicament n° 3034 M s u s v i s é ; 

5) S u b s i d i a i r e m e n t , comme l e T r i b u n a l l ' a exactement f a i t , d i r e que l e b reve t 
n° 69 28824, qui ne comporte aucune r e v e n d i c a t i o n à t i t r e de médicament, e s t 
i n oppo sab l e aux s o c i é t é s i n t imée s qu i u t i l i s e n t uniquement l ' a m o x y c i l l i n e 
pour l a f a b r i c a t i o n d ' u n médicament ; que l ' i n t e r v e n t i o n de l o i du 1 3 . 7 . 7 8 , 
qui a abrogé l ' a r t i c l e 30 de l a l o i du 2 . 1 . 6 8 , n ' a r i e n changé à ce t t e 
s i t u a t i o n j u r i d i q u e ; 

6) s u b s i d i a i r e m e n t d i r e que l e s s o c i é t é s i n t imées t i r e n t de l e u r l i c e n c e du breve t 
s p é c i a l de médicament n° 246 M et de l e u r s c o n t r a t s l e d r o i t d ' i m p o r t e r , de 
f a b r i q u e r et de vendre en FRANCE l ' a m o x y c i l l i n e ; qu^en tou te hypothèse -les 
b reve t s en cause s o n t des per fec t i onnement s du b reve t s p é c i a l de médicament n° 
246 M dont U.T . I e s t l i c e n c i é e ; 

7) S u b s i d i a i r e m e n t et f au te par BEECHAM de j u s t i f i e r d ' une e x c u s e , l e u r acco rde r 
une l i c e n c e o b l i g a t o i r e des b r e v e t s en c a u s e ; 

8) débouter >1a s o c i é t é BEECHAM GROUP L IM ITED t a n t de son appel que de t o u t e s 
ses demandes f i n s et c o n c l u s i o n s ; 

SUR QUOI LA COUR 

qui r é f è r e , pour un p l u s ample exposé des f a i t s e t de l a p r o c é d u r e , t a n t au 
jugement c r i t i q u é q u ' a u x c o n c l u s i o n s échangées en cause d ' appe l ; 

I - SUR LA VAL ID ITE DU B.S.M № 3034 M 

Con s i dé r an t que l e s s e u l e s i n d i c a t i o n s f o u r n i e s par l e t ex te du 
brevet (déposé s u r l a p r i o r i t é b r i t a n n i q u e d ' u n c e r t i f i c a t d ' a d d i t i o n au b r e v e t 
co r re spondant au B.S.M n° 246 M ) dans le sens des ex i gence s de l ' a r t i c l e 5 , 
2 ° / du décret du 3 0 . 5 . 6 0 s o n t l e s s u i v a n t e s : 

1) en page I colonne 2 , i l e s t i n d i q u é , à propos des v a r i é t é s de p é n i c i l l i n e de f o r 

mule (1 ) , c ' e s t à d i r e ayant f a i t l ' o b j e t d ' u n précédent B . S .N . № 246 M du 
5.1C . 1969 



"Ces d i v e r s e s v a r i é t é s de composés s on t impor tan te s en t an t q u ' a g e n t s a n t i -
b a c t é r i e n s , ( . . . ) agents t hé r apeu t i que s pour l 'homme ( . . . ) E l l e s permettent 
s péc i a l ement de t r a i t e r c e r t a i n e s malad ies i n f e c t i e u s e s causées par l e s 
b a c t é r i e s G r a m - p o s i t i v e s e t G r a m - n é g a t i v e s . " 

2) Le t e x t e du b r e ve t p o u r s u i t e n s u i t e : 

" I l e s t ma intenant r é v é l é que c e r t a i n e s v a r i é t é s de composé répondant à l a 
fo rmule g é n é r a l e ( I ) c i - d e s s u s po s sèdent des p r o p r i é t é s p a r t i c u l i è r e m e n t 
i n t é r e s s a n t e s du f a i t , s péc i a l ement de l e u r a c t i v i t é cont re l e s b a c t é r i e s 
G ram-néga t i ve s ; 

" C ' e s t a i n s i que l a p r é sen te i n v e n t i o n v i s e une n o u v e l l e p é n i c i l l i n e de formule 
g é n é r a l e ( I I ) ( . . . ) e t se s d i v e r s e s v a r i é t é s a i n s i que l e u r s s e l s non t o x i q u e s 
Les s e l s en q u e s t i o n comprennent des s e l s méta l i que s non t o x i q u e s , t e l s que s e l s de 
s od i um, de p o t a s s i u m , de ca l c i um e t d ' a l u m i n i u m , l e se l d'ammonium e t l e s s e l s 
d'ammonium s u b s t i t u é s , pa r exemple l e s s e l s d 'ami nés non t o x i que s comme l e s 
t r i a l c o y l a m i n e s e t c . . " 

3 ) E n f i n , en page 3 , co lonne 2 , f i g u r e l e t a b l e a u d ' e s s a i s c ompa ra t i f s de deux 
des mélanges d é c r i t s e t de 1 ' a m p i c i l l i n e , par v o i e o r a l e ou s ou s cu tanée , s u r 
deux é c h a n t i l l o n s de m i c r o - o r gan i sme s G ram-néga t i f chez l e s s o u r i s ; 

C o n s i d é r a n t que , r ep r enan t e t déve loppant devant l a Cour son 
a r gumenta t i on non a c c u e i l l i e par l e s P remie r s Juges l a s o c i é t é appe lante 
ten te de f a i r e admettre : 

1) q u ' i l f a u t d i s t i n g u e r l a demande de v i s a d ' e x p l o i t a t i o n e t l ' i n v e n t i o n dont 
l a n u l l i t é n ' e s t encourue que dans l e cas d ' une absence d ' i n d i c a t i o n ; 

2) que l e déc re t e x i g e seulement que l e b reve t donne : "une i n d i c a t i o n " ( c ' e s t 
à dnre : "montre l a d i r e c t i o n " des p r o p r i é t é s Pharmaco log iques et d ' une a p p l i 
c a t i o n t h é r a p e u t i q u e ) , e t non : " des e x p l i c a t i o n s , des i n f o r m a t i o n s ou des 
e n s e i g n e m e n t s ) " ; 

3 ) q u ' o n ne s a u r a i t p ré tendre que l e s p r o p r i é t é s pharmaco log iques comprennent 
l e s p r o p r i é t é s éven tue l l ement t o x i q u e s du médicament e t l e s c o n t r e - i n d i c a t i o n s 
à son emploi ; 

4 ) que l ' a p p l i c a t i o n t hé rapeu t i que s ' e n t e n d de l a dé te rm ina t i on de l a malad ie 
que l e médicament se prjppose de g u é r i r ou de p r é v e n i r ; 

Ma i s c o n s i d é r a n t q u ' a u x termes de l ' a r t i c l e 5,2 / du déc re t 
du 3 0 . 5 . 6 0 , l e s b r e ve t s de médicament d o i v e n t i n d i q u e r à pe ine de n u l l i t é l e s 
p r o p r i é t é s pharmaco log iques du p r o d u i t e t au moins une a p p l i c a t i o n t hé r apeu t i que 
d iétér . ique ou de d i a g n o s t i c ; 

C o n s i d é r a n t que l e s p r o p r i é t é s pharmaco log iques a i n s i v i s é e s s o n t 
c e l l e s en r e l a t i o n d i r e c t e avec l ' a p p l i c a t i o n t hé r apeu t i que mentionnée au b r e ve t 
que s e l o n le .texte p r é c i t é , l e s mots : " a p p l i c a t i o n t h é r a p e u t i q u e " v i s e n t l ' e m p l o i 
du p r o d u i t dans des c o n d i t i o n s déterminées pour g u é r i r une ma lad ie ou en a t t énue r l e s 
e f f e t s , que par " p r o p r i é t é s p h a r m a c o l o g i q u e s " , i l f a u t entendre l e s a c t i o n s 
p h y s i o l o g i q u e s " , ou l e s p e r t u r b a t i o n s de mécanismes p h y s i o l o g i q u e s , y compr i s 
l a t o x i c i t é é v e n t u e l l e q u ' u n e f 'rogiie exerce s u r un ê t r e v i v a n t avec leque l e l l e 

e s t mise en c o n t a c t , e t qu i s on t dues à l ' e m p l o i du médicament ; 



C o n s i d é r a n t que s i l a demande de v i s a peut ce r te s n é c e s s i t e r 
un d o s s i e r p l u s complet que l a demande de b r e v e t , l a s eu l e q u e s t i o n qui se pose 
présentement e s t de s a v o i r s i cet te de rn i è r e réponei ou non aux d i s p o s i t i o n s 
r é g l e m e n t a i r e s i m p é r a t i v e s concernant l e breve t s p é c i a l de médicament ; 

Con s i dé r an t que l ' i n s u f f i s a n c e dans l e s ment ions ex i gée s du 
déposant équ i v au t à l e u r défaut et e n t r a i n e quant à l a v a l i d i t é du breve t 
s p é c i a l de médicament l a même s a n c t i o n ; 

C o n s i d é r a n t que l e tex te du 2 ° / de l ' a r t i c l e 5 ex i ge non pas 
seulement : "une i n d i c a t i o n " des p r o p r i é t é s pharmaco log iques et t h é r a p e u t i q u e s , 
mais d i s p o s e c l a i r emen t que l e breve t e s t nul s ' i l n ' a pas i n d i q u é l e s d i t e s 
p r o p r i é t é s pharmaco log iques et au moins une a p p l i c a t i o n ' - t h é r a p e u t i q u e s c ' e s t à d i r e 
e x i g e : " r i n d i c a t i o n " d e c e l u i - c i " ; 

Con s i dé r an t que l e s p r o p r i é t é s pharmaco log iques comprennent 
néce s sa i r ement s ' a g i s s a n t d ' u n médicament, l ' i n d i c a t i o n de l a t o x i c i t é ou 
des cont re i n d i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à son u t i l i s a t i o n , pu i sque san s une t e l l e 
i n d i c a t i o n , i l ne s a u r a i t ê t r e r a i sonnab lement adm'f.nistré à un ê t r e humain ; 

Con s i dé r an t que l ' i n d i c a t i o n d 'une a c t i v i t é contre des b a c t é r i e s 
Gram-négat i ves et des deux micro orgar i i smes où cet te a c t i v i t é a été v é r i f i é e 
après i n j e c t i o n à des s o u r i s ne c o n s t i t u e pas une a p p l i c a t i o n t hé rapeu t i que 
en médecine humaine, c ' e s t à d i r e l ' i n d i c a t i o n d 'une malad ie du mode d ' a d m i 

n i s t r a t i o n et dans l a mesure du p o s s i b l e de l a p o s o l o g i e du médicament, a i n s i 
que de son a c t i o n s u r l e s f o n c t i o n i d u s u j e t , par exemple s u r l e système 
c a r d i o - v a s c u l a i r e ou réna l de c e l u i - c i ; 

Qu ' au s u r p l u s i l n ' e s t ni a l l é g u é ni en tous cas é t a b l i que l e s 
souches expér imentées chez l a s o u r i s provoquent chez l 'homme des a f f e c t i o n s 
j u s t i f i a n t l e recou r s à un t r a i t e m e n t par a n t i b i o t i q u e s ; 

Con s i dé r an t q u ' e n l ' e s p è c e , l e T r i b u n a l a exactement app réc i é 
par des mi,itifs que l a Cour adopte ; 

1) que s i le b reve t mentionne l ' u t i l i s a t i o n de s e l s n o n - t o x i q u e s , i l ne 
c o n t i e n t aucune i n d i c a t i o n s u r une quelconque recherche t o x i c o l o g i q u e ni s u r 
d ' é v e n t u e l l e s c o n t r e - i n d i c a t i o n s ; 

2) q u ' i l n ' i n d i q u e pas davantage une a p p l i c a t i o n t h é r a p e u t i q u e , d i é t é t i q u e -

ou de d i a g n o s t i c , et ne f o u r n i t au s u r p l u s aucune i n d i c a t i o n d ' o r d r e p o s o l o g i q u e 
pour 1'homme ; 

3) que l e s e s s a i s " i n v i v o " s u r des s o u r i s , p o r t a n t s u r d e u x v v a r i é t é s seu lement 
de microo rgan i smes (mais on ne s a i t s u r combien d ' é c h a n t i l l o n s ni combien 
de s u j e t s ) s on t t r op succ inc tement r e l a t é s pour q u ' o n en p u i s s e t i r e r des 
ense ignements s i g n i f i c a t i f s , et en tous cas pour q u ' o n p u i s s e s a v o i r s i c e u x - c i 
son t éventue l lement e x t r a p o l a b l e s à 1''homme ; 

4) que l e s i n d i c a t i o n s f i g u r a n t au b reve t e t précédemment r appe lée s ne 
c o n s t i t u e n t donc pas l ' i n d i c a t i o n des p r o p r i é t é s pharmaco log iques et d ' une 
a p p l i c a t i o n t hé rapeu t i que ex i gée par l e s d i s p o s i t i o n s s u s v i s é e s du déc re t 
du 3 0 . 5 . 1 9 6 0 ; 

5) que ce breve t e s t dès l o r s nul pour i n s u f f i s a n c e de d e s c r i p t i o n ; 
Con s i dé r an t q u ' i l n ' y a donc l i e u pour l a Cour , pas p l u s que pour l e 

T r i b u n a l , d ' examine r l e g r i e f t i r é de l ' a b s e n c e de nouveauté du d i t b r e v e t ; 
I I - SUR LA VAL ID ITE PU BREVET № 69 28824 

Con s i dé r an t que l e second b reve t d ' i n v e n t i o n d é c r i t comme i l s u i t 
l ' i n v e n t i o n d 'une p é n i c i l l i n e hémi syn thé t ique qui e s t connue sous l a dénomina t i on 
d ' amoxi ci 11i ne ) : 



I - (page 1) " La p ré sen te i n v e n t i o n concerne l e s p é n i c i l l i n e s e t apporte des 
pe r fec t i onnement s à l ' i n v e n t i o n d é c r i t e dans l e b reve t s p é c i a l de médicament 
f r a n ç a i s n° 3034 M. 
On a d é c r i t dans ce b r e ve t f r a n ç a i s n° 3034 M, une c'Jasse d ' a l p h a ami no - a lpha 
( h yd roxyphény l ) m é t h y - p é n i c i l l i n e s de formule géné ra le ( I ) ( . . . ) e t l e u r s 
s e l s non t o x i q u e s . Cette c l a s s e de composés comprend t r o i s i somères s t r u c t u r e l s l e 
s u s t i t u a n t h yd roxyé tan t en p o s i t i o n o r t ho méta ou pa ra . L ' e x i s t e n c e d ' u n atome 
de carbone " "asymétr ique ( r epé ré par un a s t é r i s q u e ) dans l a cha ine l a t é r a l e i nd i que que 
chacun des t r o i s composés à s u b s t i t u a n t hydroxy peut e x i s t e r s e l o n deux formes 
i somères opt iquement a c t i v e s . Ces formes i somères s on t des épimères e t non des énan-
t iomorphes , é t an t donné que l ' a c i d e 6 - a m i n o p é n i c i l l a n i q u e u t i l i s é pour l a 
s yn thè se e s t lui-même un composé opt iquement a c t i f . A i n s i , l e b reve t f r a n ç a i s n° 
3034 M couvre s i x d é r i v é s d i f f é r e n t s de p é n i c i l l i n e s , mais ceux c i s on t d é c r i t s 
en f a i t que sous forme de t r o i s p a i r e s d ' ép imère s e t non pas comme des composés 
i n d i v i d u e l s " 

2) Page 4) 
" La comb ina i son d ' une f o r t e a c t i v i t é a n t i - b a c t é r i e n n e et d ' une f o r t e a b s o r p t i o n 
o r a l e chez l 'homme confère à l ' é p i m è r e ( . . . ) du composé pa r a - h yd roxy dénommé i c i 
ac ide 6 ( - ) a lpha amino- pa ra -hyd roxyphény l acé tam ino p é n i c i 11an ique " un avantage 
remarquable r e l a t i v e m e n t aux c inq a u t r e s i somères mentionnés dans l e b reve t f r a n ç a i s 
n° 3034 M, de même q u ' à t o u t e s l e s au t r e s p é n i c i l l i n e s , " à l a r g e s p e c t r e " . 

L ' i n v e n t i o n concerne en conséquence, à t i t r e de médicament nouveau, 
l ' a c i d e 6 - a l p h a amino para - hudroxy phény lacétamido - p é n i c i l 1 a n i q u e et se s 
Sels non t o x i q u e s . . . " 

3 ) q u ' e n page 20 s on t revend iqués ce même ac ide e t se s s e l s non t o x i q u e s ; 

C o n s i d é r a n t que l a s o c i é t é a p p e l a n t e , r ep renan t et déve loppant sa 
thèse de première i n s t a n c e , s o u t i e n t : 

1) que l ' a c t i v i t é i n v e n t i v e , a u s s i b i e n que dans l a s o l u t i o n d ' u n problème , P^'-'t 

comme en l ' e s p è c e r é s i d e r dans l a p o s i t i o n de c e l u i - c i . 

2) Que l'homme de m é t i e r , ne pouvan t , sans f a i r e oeuvre d ' i n v e n t i o n , d e v i n e r l e s 
p r o p r i é t é s : " r e m a r q u a b l e s , i n a t t endue s e t surprenante^ ' de l ' a m o x y c i l l i n e , n ' é t a i t 
Pas o r i e n t é ve r s l a découverte d ' u n t e l p r o d u i t ; 

Ma i s c o n s i d é r a n t que, s i l a manière de f o rmu le r l e problème 
p o u r r a i t , dans ce r ta ims cas a p p a r a i t r e comme un élément propre à c a r a c t é r i s e r 
l ' a c t i v i t é i n v e n t i v e , i l n ' e n va"; pas a i n s i en l ' e s p è c e où le problème 
à r é s o u d r e , c ' e s t à d i r e l a s é l e c t i o n des p é n i c i l l i n e s hém i - s yn thé t i que s ou 
s y n t h é t i q u e s l e s p l u s a c t i v e s p o s s i b l e s e t l e s p l u s e f f i c a c e s en t h é r a p e u t i q u e , 
é t a i t c l a i r emen t posé à t ou t homme de mét i e r ; 

C o n s i d é r a n t que, s i l e s r é s u l t a t s de l ' a m o x y c i l l i n e , notamment 
quant aux c o n c e n t r a t i o n s p l a smiquesobtenues e t à son comportement pharmac inét ique 
a p p a r a i s s e n t c e r t e s comme remarquables ( l e s l a b o r a t o i r e s ALLARD, dans l a b rochure 
p u b l i c i t a i r e q u ' i l s c on sac ren t à l e u r p r o d u i t HICONCIL l e s d é c r i v e n t comme 
s en s i b l emen t égaux à deux f o i s ceux de 1 ' a m p i c i 1 1 i n e , ces r é s u l t a t s n ' en é t a i e n t 
pas mo i n s , au moins dans une c e r t a i n e mesure , p r é v i s i b l e s ; q u ' e n e f f e t , dans l e 
cas v o i s i n de 1 ' a m p i c i l l i n e , a n t i b i o t i q u e de r é f é r e n c e . l ' a d d i t i o n n" 12 CAM 
au b reve t s p é c i a l de médicament 246 M e n s e i g n a i t déjà que c ' é t a i t p réc i sément 
l ' é p i m è r e le vogyre (-) qu i s ' e s t r é v ê l é l e p l u s a c t i f en t hé rapeu t i que ; 

Que d ' a i l l e u r s , l e s documents non c o n t e s t é s p r o d u i t s pa r l e s i n t imés 
é t a b l i s s e n t : 

1) que dès le I I . 9 . 6 2 l e s chercheur s de BEECHAM é t a i e n t convenus que d e v r a i e n t 



être préparées et purifiées les deux formes épimères dont l'une est 1'ampicilline ; 

2) que dès ju i l l e t - août 1964, les mêmes procédaient sous la référence 2333 
à des essais comparatifs " in vivo " de l 'amoxycilline ; 

Considérant qu'en tous cas rien n'établit l 'existence d'un 
quelconque obstacle d'ordre psychologique ou technique ayant pu dissuader 
l'homme de métier, ni que celui-ci n 'a it pas été orienté vers l'expérimentation 
de ce produit ; 

Considérant qu ' i l résulte des passages précités du texte même du 
brevet que, le dernier état de la technique étant révélé par le brevet spécial 
de rtiédicament n° 3034 M, un choix n'a eu à s'exercer en fa it que parmi, les 
s ix pénici l l ines hémi-synthétiques ou synthétiques décrites sous forme de trois 
patres d'épimères par.ce dernier brevet spécial de médicament, c 'est à dire 
parmi l 'amoxycilline et les cinq autres corps isomères précédemment décrits ; 

Considérant que la sélection ainsi opérée parmi une série de six 
corps seulement découle d'une manière évidente de l 'état de la technique; 

PAR CES MOTIFS 

et ceux non contraires des Premiers Juges, 

CONFIRME le jugement critiqué en ce qu ' i l : 

1) déclaré nul pour insuffisance de description le brevet spécial n° 3034 M; 

2) débouté la société BEECHAM GROUP LIMITED ; 

Y ajoutants déclare nul faute d'activité inventive le brevet № 69 28824 ; 

Condamne la société BEECHAMM GROUP LIMITED aux dépens d'appel ; 
Dit que M° VARIN, Avoué pourra recouvrer directement à son encontre ceux des 
dépens dont i l a fa i t l'avance sans avoir reçu provision. 

- OoOoO -



COMM. CH.B 

COUR DE CASSATION 
Audience publique du 10 novembre 1982 

B 
M. SAUVAGEOT, Président Rejet 

Arrêt n° 932 
Pourvoi n° 81.11.142 
en date du 27 février 1981 

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE C O M M E R C I A L E , a 
rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par la société de droit 
anglais "BEECHAM GROUP LIMITED", dont le siège est è 
Beecham House Greet West Road, Brentford Middlesex 
( G r a n d e - B r e t a g n e ) , représentée par ses représentants 
légaux en e x e r c i c e , domiciliés audit s i è g e , 

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1980 par 
la Cour d'appel de Paris (Aème chambre B ) , au profit s 

1 ° / de la "SOCIETE DES LABORATOIRES ALLARD". 
société anonyme, dont le siège est à Paris (Sème ) , 
10 avenue de Messine, prise en la personne de ses prési 
dent-directeur général, administrateurs, et tous repré
sentants légaux en e x e r c i c e , domiciliés audit s i è g e , 

2 ° / de la société "UNION TECHNIQUE INDUSTRIELL 
dont le siège est à Paris ( 8 è m e ) , 32 rue de l'Arcadej 
prise en la personne de ses représentants légaux en 
e x e r c i c e , domiciliés audit siège, 

défenderesses à la cassation. 

La demanderesse invoque à l'appui de son 
p o u r v o i , le moyen unique de cassation suivant : 

"Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir 
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déclaré n u l , faute d'activité inventive, le brevet 
d'invention n° 6 9 . 2 8 . 8 2 4 , aux motifs que si la maniè
re de formuler le problème pourrait, dans certains 
c a s , apparaître comme un élément propre à caractéri
ser l'activité inventive, il n'en va pas ainsi, en 

^ Qyi (9 3 l'espèce, où le problème à résoudre, c'est-à-dire la 
sélection des pénicillines hémi-synthétiques, était 

P\ l<! clairement posé à tout homme de métier, que si les 
' résultats de 1'amoxycilline notamment quant aux con-

/O n ^ centrations plasmiques, obtenues et à son comportement 
L. O T CA pharmacinétique apparaissent comme remarquables, ces 

résultats n'en étaient pas m o i n s , au moins dans une 
« ^ certaine mesure, prévisibles ; qu'en effet, dans le 
peV> \ Q Ì j i K \ ^ cas voisin de 1 ' ampicilline, antibiotique de référence, 

~™" l'addition n° 12 CAM au brevet 246 M enseignait déjà 
que c'était précisément le lévogère (-) qui s'est ré
vélé le plus actif en thérapeutique ; qu'en tout c a s , 
rien n'établit l'existence d'un quelconque obstacle 
d'ordre psychologique ou technique ayant pu dissuader 
l'homme de métier ou que celui-ci n'ait pas été orien
té vers l'expérimentation de ce produit, que la sélec
tion ainsi opérée parmi une série de six corps seule
ment découle de l'état de la technique, alors, d'une 
part, que, aux termes de l'article 9 de la loi du 
2 janvier 1968, "une invention est considérée comme 

"impliquant une activité inventive si elle ne découle 
"pas, de manière évidente, de l'état de la technique" ; 
d'où il suit que la Cour, qui, pour déclarer le brevet 
nul faute d'activité inventive, se borne à faire état 
du problème d'ordre général posé aux chercheurs, sans 
vérifier in concreto si la recherche par l'exposante 
d'une propriété particulière et spécifique résultait, 
de façon évidente, des connaissances antérieures ou 
des propres recherches de l'exposante, a entaché sa 
décision d'un manque de base légale au regard de ce 
texte ; qu'elle a ainsi confondu le problème posé 
d'une façon générale à tous les chercheurs et la maniè
re de le résoudre, qui pouvait caractériser l'activi
té inventive, alors, d'autre part, que la Cour recon
naît elle-même les propriétés remarquables du produit 
par rapport à ceux obtenus antérieurement, et le ca
ractère imprévisible, "au moins dans une certaine me
sure" des résultats ; qu'il s'évince de ces constata
tions que l'invention ne découlait p a s , de façon évi-
dentç de l'état de la technique ; d'où il suit qu'en 
déclarant cependant le brevet nul faute d'activité 
inventive, la Cour n'a pas déduit les conséquences 
légales de ses propres constatations et a entaché sa 
décision d'un manque de base légale au regard de l'ar
ticle 9 de la loi du 2 janvier 1968, la prévisibilité 
dans une certaine mesure impliquant également l'im
prévisibilité et excluant, par là-même, l'évidence, 
a l o r s , en outre, que l'exposante avait rappelé, dans 
ses conclusions devant la Cour (conclusions signifiées 
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le 8 mai 1980, p. 1 3 ) , que les résultats obtenus 
étaient en contradiction avec la substitution opérée 
pour parvenir à 1'amoxycilline ; d'où il suit que la 
Cour ne pouvait déclarer qu'il n'existait aucun obs

tacle technique ou psychologique sur ces conclusions 
qui invoquaient un obstacle précis, confirmé par des 
observations de spécialistes versées aux débats ; 
qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Nouveau Code 
de procédure civile" ; 

Sur q u o i , LA COUR, en l'audience publique 
de ce jour ; 

Sur le rapport de M. le Conseiller Bonnefous, 
les observations de Me Choucroy, avocat de la société 
de droit anglais "Beecham Group Limited", de la so

ciété civile professionnelle Riche et Blondel, avocat 
de la "Société des Laboratoires Allard" et de la 
société "Union Technique Industrielle", les conclusion' 
de M. Laroque, Avocat g é n é r a l , et après en avoir immé

diatement délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique, pris en ses trois bran

ches : 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt atta

qué (Paris, 17 octobre 1980) d'avoir prononcé, pour 
défaut d'activité inventive, la nullité du brevet 
d'invention n° 69.28.824 déposé le 22 août 1969. sous 
bénéfice d'une priorité britannique du 23 août 1966, p 
la société "Beecham Group Limited" (la société Beecham 
et ayant pour objet un dérivé particulier de pénicil

line, "l'acide 6 jT  ) alpha  amino  para  hydroxyphé 
ny1acétamidq]  pénicillanique et ses sels non toxiques 
connu sous la dénomination "d'amoxy сi11ine", alors, 
selon le p o u r v o i , d'une part, qu'aux termes de l'arti

cle 9 de la loi du 2 janvier 1968 "applicable à la 
"cause, une invention est considérée comme impliquant 
"une activité inventive si elle ne découle p a s , de ma

"nière é v i d e n t e , de l'état de la technique" ; d'où il 
suit que la Cour d'appel, qui, pour déclarer le brevet 
nul faute d'activité inventive, se borne à faire état 
du problème d'ordre général posé aux chercheurs, sans 
vérifier in concreto si la recherche par la société 
Beecham d'une propriété particulière et spécifique ré

sultait, de façon é v i d e n t e , des connaissances anté

rieures ou des propres recherches de cette société, 
a entaché sa décision d'un manque de base légale au re 
gard de ce texte, qu'elle a ainsi confondu le problème 
posé d'une façon générale à tous les chercheurs et la 
manière de le résoudre, qui pouvait caractériser l'ac



tivité inventiv/e, alors, d'autre part, que la Cour 
d'appel, reconnaît elle-même les propriétés remarqua
bles du produit par rapport à ceux obtenus antérieu
rement, et le caractère imprévisible, "au moins dans 
une certaine mesure" des résultats, qu'il résulte 
de ces constatations que l'invention ne découlait p a s , 
de façon évidente, de l'état de la technique ; d'où il 
suit qu'en déclarant cependant le brevet nul faute d'ac
tivité inventive, la Cour d'appel n'a pas déduit les 
conséquences légales de ses propres constatations et 
a entaché sa décision d'un manque de base légale au re
gard de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1 9 6 8 , la 
prévisibilité dans une certaine mesure impliquant é-
galement l'imprévisibilité et excluant, par là-même, 
l'évidence, alors, enfin, que la société Beecham avait 
rappelé, dans ses conclusions devant la Cour d'appel, 
que les résultats obtenus étaient en contradiction avec 
la substitution opérée pour parvenir à 1'amoxycilline ; 
d'où il suit que la Cour d'appel ne pouvait déclarer 
qu'il n'existait aucun obstacle technique ou psycholo
gique ayant pu dissuader l'homme de métier, sans se 
prononcer sur ces conclusions qui invoquaient un obs
tacle p r é c i s , confirmé par des observations de spé
cialistes versées aux débats j qu'elle a ainsi violé 
l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; 

[•lais attendu, que c'est dans l'exercice de 
son pouvoir souverain, que la Cour d ' appe1» répondant 
aux conclusions invoquées, a retenu que l'invention 
revendiquée découlait, pour un homme de métier,de ma
nière évidente de l'état de la technique ; qu'en 
l'état de cette constatation, elle a pu décider que le 
brevet litigieux était n u l, faute pour la prétendue 
invention d'impliquer une activité inventive ; que 
le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu 
le 17 octobre 1980 par la Cour d'appel de Paris ; 

Condamne la demanderesse, envers les défen
d e r e s s e s , aux dépens liquidés à la somme de en ce 
non compris le coût des significations du présent ar
rêt ; 

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de 
Cassation, Chambre commerciale, en son audience publi
que du dix novembre mil neuf cent quatre vingt deux ; 


