PARIS 1er OCTOBRE 1981 DOSSIERS BREVETS 1981.V.n. 3
Aff. PFIZER c¢/CEVAé SINTEX & UFAC

Brevet n. 1 469 485

Inédit

GUIDE DE LECTURE

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




I - LES FAITS

8 septembre 1965 : PFIZER dépose la demande de brevet 1.469.485 décrivant
une nouvelle série de base de Schiff, et notamment un
composé dénommé Carbadox.

3 décembre 1965 : PFIZER dépose, a titre de brevet spécial de médicament,
une demande divisionnaire de la demande précitée.

- : La société CEVA importe Q'ITALIE, & titre de pré-mélan-
ge médicamenteux, du Carbadox fabriqué par SINTEX et
qu'elle revend, aprés conditionnement, a 1'UFAC.

PFIZER procéde & une saisie contrefacon dans les locaux
de CEVA.

16 décembre 1975

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

29 décembre 1975

- : 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 contrefagon, le bre-
vet invoqué étant un brevet sur le produit industriel
alors que le produit est commercialisé & titre de mé-
dicament vétérinaire.

- 9 mai 1978 : T.G.I. PARIS : - fait droit a la demande reconventionnelle
- rejette la demande principale.

- : PFIZER fait appel.

~ ler octobre 1981 : La Cour de PARIS confirme le jugement.

IT - LE DROIT J

A/ LE PROBLEME

1/ Prétentions 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 a celles d'un brevet de médicament est nul (*).

b) Les défendeurs en annulation (PFIZER)

prétendent que méme & 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 1l'ordonnance du 4 février 1959 :
"ne sont pas susceptibles d'étre brevetés : 1) les compositions pharmaceutiques ou
remédes de toutes espéces, sous réserve des dispositions relatives aux brevets spé-
ectaux de médicament...".




2/ Enoncé du probléme

-

Lorsque les conditions de mise en ceuvre d'un produit a titre de médicament et
a4 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 et comme facteur de croissance;
que dans les deux cas le produit est administré par
vote orale sous la méme forme, dans les mémes pro-
portions de 1 & 100 mg/kg du poids de 1'animal et
par jour; qu'il s'en suit que la prétendue applica-
tion industrielle se confond entiérement avec 1'ap-—
plication thérapeutique non brevetable; qu'd bon
droit les premiers juges, dont la Cour adopte les
motife 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. & PARIS, 20 juin 1969, MERCK C. VEGETADROG) et de la Nitrovine (C.A. a PARIS,

20 janvier 1977, AMERICAN CYANAMID C. EXPANDIA) et parait conforme & la logique.

En effet, une solution inverse aurait abouti & transformer 1l'exclusion de fond de
l'article 3 en une simple formalité administrative (dépdt 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 ot 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 1l'applica-
tion thérapeutique peut en réalité &tre assimilée & une action de médicament préventif.
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EXPOSE DsS FAITS ET 9 LA PROCEDURE

ol

Premidre inst:nce

La Sté de droit américain PPIZER Inc. a asoaigné
quatre sociétén anonymes dénommées CEVA ayant sidge respectivenment
A BESANCON, SCIUSVILLY, CANTES et VEUILLY sur SZINK ainsi que la
société de droit italien . INTEX et la SA. UNIOX DE3 FASRICANTS
D'ALIME:NTY CONPOSE3 ( Uel.a.Ce) on contrefagon du brevet muméros
1 469.485, demandé le & peptembre 1965, dont elle est propridtaire
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et en vertu duquel elle rsvendigque 1'invention d'un produit dits
* CARBADOX" utilisable comre mddicament vétérinaire et comme
facteur de croissance des animaux, ot d'un procédé de fabrication
de ce produit

La SA. PFIZER FEANCE, bénéficiaire d'une licence
exclusive d'explpitation de coe brevet est intervenue dans 1'inatance;

Le Jugement critiqué rendu le 9 mai 1978 par 1le
Tribunal ¢ 3rande Instance de PARIS ( dme Chambre - 1dre Section)
a s :
- prononcé la nullité du brevet en ce qu'il décrit le produit
et ce au motif que l'application industrielle du CARBADOX est
indissociable de son application médicamentouse elle-m@me exsclue de
la brevet tabilité en vertu de 1'article 3 de la lol du 5 juillat 18443

- ordonnd une expertise aux fins de réunir les éléments 4°'appré-
ciation de la nouveautd du procddé et.ce avec éxécution proviscires

‘Devant 1lg Couxs

Les Booidétés PFIZER Inc. et PFIZER FRAKCE, appelantes
suivant déclaration enregiziwée sous le :° F 10 197 du Bépertoire
Céndral, ont précird dans leurs conclusions ddposées le 4 avril
1979 que leur appel ne oritiquait pas la partis du jugement as-

sortie de 1l'exdcution provisoire ayant ordonnd une mesure i'ing-

truction ;
{
' Elles affirment qus le facteur de croissance
CARBADOX se uanifeste chez les animaux placés 2 1'abri de toute
contanination bactérienne, en déduisent que l'appli.-ation industriele
le du nroduit procure un résultat distinct de son effot wmédicamen=
teux, ce qui suffit d'aprds elle A distinjuer les deux applications
au regard du texte précité ; lea doux dociétés concluent on con-
séquence X l'infirmation du jusement, & la validité du brovet en ce

qu'il couvre le produit darns son application induestrielle, deman-

dent 3 2a Cour de constater la contrefacon do ce produit et de
condanner on conséquence les intimées dens les ternes diment réitée
rés des actes inruductife d'instence ;

Suivant oxploit enregistré sous ‘le %° G 12735 du
Répertoire Général, les appelantss ont appeld en intervention
forcde la Si. CEVA FRANCZ, ayant aidge 2 NAUTZS, qui a absorbé les
BA. CEVA de BESANCON, SRQUZVILLY et W/NTES 3 .

Enfin dann le dernier état de la procédure olles
indiqunnt que l'expert commis par les premiem juges a déposé son
rapport, lemandant A la Cour d'évoquer le litige relatif au pro-
0édé, de prononcar la validité & at de constater la contrefagon de
1a partie correspondante :ju brevet et de condamner en conséquencs

lea intimées dans les termes, dfiment réitérés , dxnm des actes

inttoductifs d'inatance }
- Bn sens contraire,

La soci&ts SINTEX et 1a Sté Anonyme CEVA de Newilly |

Sur Seine, in*imées, ainsi que le SA. ZVA FRANCE, appelde en e
intervention forcée, concluent & la confirmation du jugement en
ce qui concerna le produit et, argusnt de ce que l'appel ne
critiquait pas & 1'origine les chefs do ce jugement rclatifs au
procédé, & l'irrecevabilité de la demande d'évocntion }
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qualitéd de médicament

La 8té U.F+A.C, intimée, conolut & la confirmation
du jugenent, subsidiaivemont au ddboutd de la domande dirigée contrs
elle ot ce au motif qu'eclle n'a, dit-slle diffusé le CARBADOX gqu'en

Ells s'en rapporte ¢ A justice sur la domande 4'éwo =
catlon § : .

Cold dtant exposé, la Cour
B S R T O R TS DGR R S TR S 55 s TR SR

qui se r¢ftre pour un plus ample exposé des falts
ot de la proc&duxa, au jugemant critiqué;

<

= Sur lp jonotion des procédures

Consildrant quil y a lieu, en raison de leur indi-
visidilitd, de joindre les procidures L® F 10 197 et € 12 7353

 2épens d'appel j dAt que X° MOREAU, M® 30.-ART et M® TEYTAUD,Avouds

= Sur le produit

Conplddérant gue le brevet ne feit aucuns différence
entre les conditions dans lesquelles le CARBADOX est mis en ogeuvre
cocre milicanent eanti infecticux curatlif ou préventif et comme
facteur de croinsance § que dans les Jeux cas le produilt est admie
nistré par voie orale, souzx lg mlme forms, dans les mlmes proportion
de 1 & 100 mg per kilo du poids Je 1%snimal et par joud § qu'il
senpuit que la prétendue application industrielle se contondTasbde
shsuremand avec l'application thérapeutigque non brevetadblej
qu® bon droit les premlcrs Juges, dont la Cour adopte les motils
on% prononcéd la pullité du brevet en ce quil prétend couvrigr tm
un produit industriel nouvean §

= Sup 1'évocation de la par-ie du litige rels

Consicérant gu'en npplication des dispositions
des articles 562 alinda fer et 568 du nouveau Code do Procédure
Civile une solutisn définitive, par vole d'évocation, ne peutrdtre
dornde X la partie du litige ayant fsit 1l'objet d'une mesure d'ins
truoction ordonnde par le Tribunal dés lors que la Cour n'est paa sai-
sie du chef dn Jugemant qui a prescrit cetie mesure}

PAR Cas HOTIPS

8% ceux non contraires Jdes Premiers Juges,
kA COUR, -~

- Pronomee 1a jonction des -rooddures N® F 10197 et
G 12 735 du Répertoire Générals

= CONFIR“E lo jugement critiqué em ce qui concerne
1a partie du litige relative au produit g

« Dit drraecevablo la demande d'dvocation de la par-
tie du l1itige relative au procé:é ;
Condamne les 0té PPIZER Ino. et PPIZER YRAGCE aux -

pourront regouvrer diresctement ceux des dépens dont ils aurajent
fait l'avanco sans avelr regu provision.
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