
PARIS 1er OCTOBRE 1981 
Aff. PFIZER c/CEVAé SINTEX & UFAC 

Brevet n. 1 469 485 

Inédit 

DOSSIERS BREVETS 1981. V. n. 3 

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

BREVET : BREVETABILITE A TITRE DE PRODUIT INDUSTRIEL D'UN PRODUIT AYANT EGALEMENT 
DES PROPRIETES PHARMACEUTIQUES : NON * * 



I - L E S F A I T S 

- 8 septembre 1965 

- 3 décembre 1965 

- 16 décembre 1975 

PFIZER dépose la demande de brevet 1.469.485 décrivant 
une nouvelle série de base de Schiff, et notamment un 
composé dénommé Carbadox. 

PFIZER dépose, à titre de brevet spécial de médicament, 
une demande divisionnaire de la demande précitée. 

La société CEVA importe d'ITALIE, à titre de pré-mélan
ge médicamenteux, du Carbadox fabriqué par SINTEX et 
qu'elle revend, après conditionnement, à l'UFAC. 

PFIZER procède à une saisie contrefaçon dans les locaux 
de CEVA. 

- 29 décembre 1975 

9 mai 1978 

1er octobre 1981 

PFIZER assigne les sociétés CEVA, SINTEX et UFAC en con
trefaçon. 

CEVA, SINTEX et UFAC répliquent par voie de : 
- demande reconventionnelle en annulation du brevet 

1.469.485 comme décrivant une composition pharmaceu
tique exclue de la brevetabilité. 

- défense au fond pour absence de contrefaçon, le bre
vet invoqué étant un brevet sur le produit industriel 
alors que le produit est commercialisé à titre de mé
dicament vétérinaire. 

T.G.I. PARIS : - fait droit à la demande reconventionnelle 
- rejette la demande principale. 

PFIZER fait appel. 

La Cour de PARIS confirme le jugement. 

I I - L E D R O I T 

A/ LE PROBLEME 

1/ Fvêtentions des parties 

a) Les demandeurs en annulation (CEVA, SINTEX et UFAC) 

prétendent qu'un brevet qui couvre une application industrielle dans des condi
tions exactement identiques à celles d'un brevet de médicament est nul (*). 

b) Les défendeurs en annulation (PFIZER) 

prétendent que même à identité de mode opératoire, l'application industrielle 
du produit procure un résultat distinct de son effet médicamenteux et permet de distin
guer les deux applications. 

(*) Article 3 de la loi du 5 juillet 1844 modifié par l'ordonnance du 4 février 1959 : 
"ne sont pas susceptibles d'être brevetés : 1) les compositions pharmaceutiques ou 
remèdes de toutes espèces, sous réserve des dispositions relatives aux brevets spé
ciaux de médicament...". 



2/ Enonoê du problème 

Lorsque les conditions de mise en oeuvre d'un produit à titre de médicament et 
à titre d'application industrielle sont exactement identiques, est-il possible de dis
tinguer les deux applications pour valider le brevet couvrant l'utilisation vétérinaire? 

B/ LA SOLUTION 

1/ Enoncé de la solution 

"Considérant que le brevet ne fait aucune différence 
entre les conditions dans lesquelles le Carbadox est 
mis en oeuvre comme médicament anti-infectieux, cu-
ratif ou préventif comme facteur de croissance; 
que dans les deux cas le produit est administré par 
voie orale sous la même forme, dans les mêmes pro
portions de 1 à 100 mg/kg du poids de l'animal et 
par jour; qu'il s'en suit que la prétendue applica
tion industrielle se confond entièrement avec l'ap
plication thérapeutique non brevetable; qu'à bon 
droit les premiers juges, dont la Cour adopte les 
motifs ont prononcé la nullité du brevet en ce 
qu'il prétend couvrir un produit industriel nou
veau. " 

2/ Commentaire de la solution 

La solution adoptée vient infléchir les jurisprudences précédentes de la vitamine 
B12 (C.A. à PARIS, 20 juin 1969, MERCK C. VEGETADROG) et de la Nitrovine (C.A. à PARIS, 
20 janvier 1977, AMERICAN CYANAMID C. EXPANDÍA) et paraît conforme à la logique. 

En effet, une solution inverse aurait abouti à transformer l'exclusion de fond de 
l'article 3 en une simple formalité administrative (dépôt d'une demande de brevet ordi
naire et d'une demande de brevet spéciale de médicament séparées) et aurait totalement 
vidé l'article 3 de son sens. A ce propos, il convient de noter que, pour rester logique, 
cette décision devrait s'étendre aux cas où les conditions d'application ne sont pas ri
goureusement identiques mais suffisamment proches pour jeter un doute sérieux sur l'exis
tence d'une application industrielle réellement différente de l'application thérapeuti
que, notamment lorsque l'application industrielle, soit disant différente de l'applica
tion thérapeutique peut en réalité être assimilée à une action de médicament préventif. 
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№ Répertoire Général : 

appel j g t . du ÏOI. PARIC 
3» CH/I» Sact lon du 9 . 5.1978 

1»r a r r ê t 
au fond 

AIDE JUDICIAIRE 

Admission du 
au profit de 

Date de l'ordonnance de 
clôture : 

4.06.91 

H r e page ivi« BOiVîMAKÏ . 
AVflyî A LA C5̂ X : 

11/ î's ci'̂\t'nèna3 ,'. 

COUR D'APPEL DE PARIS 

^^j^chambrè, section g 

ARRET DU 1W octobre 1 981 

(№ , pages 

PARTIES EN CAUSE 

t»-. La Sté d© dro i t aiAJrleain PTZZ^ l^o 
•organisée selon lea lois de l'Stat 
de DELAViHJS et dont le eiògn est èk 
KiTrf TÛKK ( Etat» Unie d'Aarfrlîiue ) 
255 East 42 ad street 

Appelante 
Représentée par M» PAUÎ BOMCOUR, Avoué 
Ass i s t ée de K* LSBEX Avocat 

2» - 1^ SA» PFIZEH FR-̂ BCB SA. 

dont l e Bihtf cat à ORSAT ( 91) 
86 , rue de PAillS 

Appelante 
Kepréseotée par H» PAULB03C0im»Avoué 
A e s i a t i e de H* LEB£L, Avocat 

3 * - 1^ SA. c m 
dont l e Bihs9 a s t à RSUILLÏ stur SKHB 
(92) - 1 0 , ru» LwaAa PMUppa 

dont l a s i ^ s * e s t à BSSASCOH (25) 
25 avenu» font.aln» Argtxxt 

dont 1« sièg» e s t à EGQnS?ILLÏ §78) 
17t m « d« 1 * Itépabli^a» 

6 * - l a SA. c m '̂ 
dont le Bilg* «st à KAJÌTI3 
(44) ~ Xhsâx4iihi0 

Int inge» l 
RejMPéaantéeaVr M* BOWAST.Avotsé 
AaAist4«B dajll« HATmY»Avocat 



î* la ЗА, CEVA ГЮЛС2 ' 

dont lo aibgtt est к (44) 
4f rue Dudr^s^ee 

Intervenante 
ReprëaeRt^e par H" BOHJiART, Avou< 
Aasiatée ie HATHZLÏ.Avocat 

8»  La SU.i/i. SIICTEX SRL UFF COAig 
aoclëté de droit italien dont lo siège 
est 44 Viale Lanbardia 20052 MONZA (ITALIE) 

intla^e 
Sepréaant̂ le pas* M* MOREAU,Avoué 
Aasiatée de H« COXB£UlU,Avocat 

9» ̂  La 5Xi U«7.A.C. "IJHIOM 05;̂  FABRIC HTS D'ALIKDfTS C0Î4P03BS 
d^t le sifeg» est à VIOIIY ( 95) 

Intiaée 
Représentée par M» TSYï.iUî), Avoué 
Assistée de H« P. PIPFAULT,Avocat 

С(ЖР0:ЛТ108 DK LA COU!.I 
( lors dos débats et du déli.rfré ) 

Président » Й. FOULOH 
Conseillers1 Klle CAR'A^oONNä 

Й. E. FOKTAÎJA 

SgCRE?AlRSGIt::;F?I'JR; 
Kae Т0и;]ЗА1ИТ 

KIKISTSRE RJBLICt représenté aux ddb.ts par K. LLVf,Avocat Général 
DEBATSlà l'audience publique du 18 JUIN 1981 

_AHRET; contradictoire  prononcé publiquaent par • FOULON, ?réal> 
dent lequel a signé la minute avec Mae T0U:3SAINT, Secrétaire 
Greffier. 

EXPOSS DSS FAITS ET D.: LA PROCEDURE 

Pramibre instrnee 

La Sté de droit américain PPIZES Inc. a asaigné 
quatre sociétés anonjxes dénoaoées CEVA ayant siàf^ respectivonent 
à BSSANCON, i :c ;DîTILLT, .AJ-rrES et NEUILLY sur SSL^iK ainsi que la 
société de droit italien . INTSX et la SA. UîlIOS DES PABHICAÎJîa 
D'ALI;1E:?T3 C0MP02B3 ( U . r.A . C . ) on contrefaçon du brevet numérot 
1 469.405, denumdé le ö septembre 1965» dont elle est propriétaire 



3 Pa«e 
ot raya nul 

et en vertu duquel elle revendique l'invention d'un produit dits 
CARBADOX" utilisable conce mádicaiuent vétérinaire et сошше 

facteur de croioaanoe dea aniaauxj et d'\m procédé do fabrication 
de ce produit \ 

La УЛ. PFIZÏR FDXNCE, bénéficiaire d'une licence 
exclusive d'exploitation de ce brevet est intervenue dans l'instaneej 

Le Jxieeoônt critiqué rendu le 9 riai 1S78 par le 
Tribimal ¿0 3rande Instancia de PARIS ( /ème Chaobre  Ibre Section) 
a : 

 prononcé la nullité du brevet «n ce qu'il décrit le produit 
et со au laotif que l'application industrielle du CARBADOX est 

indissociable de oon application aédicaraentouse ellemême exclue d® 
la brevetabilité en vertu de l'article 3 de la loi du 5 Juillet m 4 | 

 ordonné une expertise aux fins de réunir les éléraenta d'appré» 
ciation de la nouveauté da procédé et ce avec exécution provisoire! 

Devant la Cour» 

Les Booiétés PFIZSH Inc. et PFIZER FRAKCR, appelantes 
suivant déclaration enrej'ir̂ trfée soua le F 10 197 du Hépertoire 
Général, ont précisé dans leurs conclusions déposées le 4 avril 
1 979 que leiir appel ne critiquait pas la partie du jugement as»
sortie de l'exécution provisoire ayant ordonné une mesure d'ins
truction \ 

i 
Í 

Elles affirment que le facteur de croissance 
•JAR3AD0X. se manifeste choz les aniaaux placés à l'abri de tout® 
contamination bactérienne, en déduisent que l'appli.ation industrl®!»» 
le du produit procure un résultat distinct de son effet taédicafficn" 
taux» ce qui suffit d'après elle à diatin^er les deux applicationB 
au regard du texte précité j lea doux dociétéa concluent en con
séquence h l'infirmation du ju/;einent, îi la validité du brovet en ce 
qu ' il couvre le produit dans зоп application indristriello, deraan
dent à la Cour de constater la contrefaçon de ce produit et de 
condasiner en conséquence les intimées dans les teraes dûaent reité« 
rés des actes inroductlfo d'instance ; 

Suivant exploit enrecistré sous le G 12735 du 
Répertoire Général, lee appelantes ont appelé en intervention 
forcée la SA. CEVA FRAIfCS, ayant alèco à KAliTi::3, qui a absorbé les 
SA. CEVA de BHSAliCOÎÎ, SÏQuaiLLY et У/Л'ГЕУ | 

Enfin dans le dernier état de la procédure elles 
indiquent que l'expert commis par lee premiers Ji:geo a déposé son 
rapport, 4cmandant à la Ccur d'évoquer le litige relatif au pro
cédé, de prononcer la validité á et de constater la contrefaçon de 
la partie correspondante du brevet et de condasiner en coneéquenee 
les intimées dans les ternes, dûment réitérés , dans dea actes 
inttoductifo d'instance } 

Bn sans contraire, 

La société SINTÎX et la Sté Anonyrae CEVA de MeruHlf 
Sur Seine, intimées, ainsi que la SA. ¿T/A FRANCE, appelée an « 
intervention forcée, concluent à la confirmation du jugeaent an. 
ce qui concerna le produit et, arguant de ce que l'appel ne 
critiquait раз к l'orifjine lea chefs do ce jugemont relatifs au 
procédé, à l'irrecevabilité de la demande d'évocation \ 



¡ R 

i ¡K 

• 1 » 

4® f t ^ 

La Sté ÜcFsAsCj t a t l a é s j conalut à la oooflriûatloa 
^ „ subaidiais-píHont au débouté de la domande dlçigée contre 

©lie ®t c® au B i o t i f qu'oll® n'a^ dit-ella dÜTuaé le CARBADOX qu«ea 
qualité ÛM Kédieas«t % 

oatlon I 

Cela 

Eli® s'en rapport® f à justioa sur la demande d'é«o •» 

La Cour 

qui e© rufèra pour un plus 
et de la procédure, au jugoœent critiqué\ 

^S.^1.IL.jonction dea, proa (.''dures 

pia exposé des faits 

Considérant qu'il y a lieu, en raison de leur indi
visibilité, de joindre les procédures L« F 1 0 197 et G 12 735; 

«• Sur 1« produit 

Considérant que le br«vet no fait aucune différence 
entre les conditions dana lesquelles la CARBAJiOX est ais en oeuvre 
coase ffit'dicaasnt anti infectieux curatif ou préventif et comae 
facteur d« croiastmee $ que dans lea lei« cas le produit est admi«» 
Bistré par voie orale, sous la môme forme, dana les mêmes proportion 
de 1 à 100 mg par kilo du poida de l'animal et par jou* % qu'il 
a'ensviit tue la prétendue application industrielle se confoad'Tâwbaf 
»¿w»emsat avec l'application thérapeutique non brevetablej 
qu'à bon droit les preuicrs Juges, dont lu Cour adopte les motila 
oat prononcé la nxillité du brovet an c8 q.û 'il prétend Côuwi^r tss, 
un produit industriel nouveau | 

Conaiùér&nt qu'en application des diapositions 
des articles 562 alinéa ler et 56& du nouveau Code de Procédure 
OivUs une solution définitive » par vole d'évocation, na peutji^tre 
dome® à la parti® du litige ayant fait l'objet d'ime aesur® d'ine 
truotloB ordonnée par 1® "ribunal d è s lors que la Cour n'est pas sai' 
aie du chef du Jugeaient qui a prescrit cette mesurai 

PAI Caii HOTIPiJ 

e t ceux non contraire» des Premiers Jxiges, 

« IVononce la Jonction des procédures M® ? 10197 et 
0 12 735 du Répertoire Général| 

« C0NFIR;:B le Jugement critiqué en ce qui concerne 
la partie du litige relative au produit % 

« Dit trrecavftblo la denande d'évocation de la par
tie du litige relative au precé'lé ; 

Condamne les Sté PPIZBH Inc. et PPI2SH vRAHCB aux 
dépans d'appel j dit que «» KORSAU, M» SO-JART et M« TÉTTAUD,Avoués 
pourront recouvrer directement ceux des -.iépens dont ils auraient 
fait l'avance aana avoir reçu provision» 


