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I- LES FAITS

- : La Société PFIZER Inc est titulaire du brevet spécial de médicament
n.1.168 M et des brevets n.1.557.970 et n.74 034 35 relatifs a un
antibiotique, la doxycycline (6-épi-6--desexy-5-exy-tercycline) et a
ses procédés de préparation; les laboratoires PFIZER SARL sont
licenciés de ces brevets.

- : Les laboratoires PLANTIER et les laboratoires SARGET
commercialisent des médicaments a base de doxycycline, le principe
actif étant fabriqué et importé par la société portugaise HOVIONE.

- 10/20 novem.1980 Les sociéiés PFIZER assignent les trois sociétés ci-dessus en
contrefacon devant le TGI de Paris.

- ler juin 1988 : Le TGI rejette la demande en contrefagon des brevets n.1.557.970 et
n.74 034 35 et fait droit & la demande en contrefagon du B.S.M.
n.1168.

- 17 juin 1988 : Les sociétés PFIZER interjettent appel.

- 25 avril 1990 : La Cour de Paris infirme partiellement le jugement et condamne
HOVIONE en contrefagon pour fabrication et introduction en France
de la doxycycline, et PLANTIER et SARGET pour offre en vente et
vente des médicaments a base de doxycycline.

II - LE DROIT * L'invention de procédé : le brevet n.74 034 357

PREMIER PROBLEME (Nouveauté et si¢ge de l'invention)
A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en annulation (HOVIONE)

prétend que le procédé d'obtention de la doxycycline a partir de la méthacycline par
hydrogénation en présence d'un catalyseur constitué par un métal noble, le rhodium, était connu
par le brevet Pfizer n.1.430.86 tombé dans le domaine public et que la caractéristique constitutive
de l'invention réside uniquement dans le catalyseur qui est composé de trois €léments rhodium,
anion halogénure et une phosphine tertiaire dont la fonction est de stabiliser le rhodium et 'anion
halogénure, qui naturellement ne se combinent pas de fagon indissociable.

b) Les défendeurs en annulation (PFIZER)

prétendent que le procédé d'obtention de la doxycycline n'est pas connu en lui-méme,
alors que c'est le type de catalyseur utilisé qui est connu.




2°) Enoncé du probléme

L'invention réside-t-elle dans le procédé de réduction catalytique de la méthacycline en
doxycycline ou dans le catalyseur de réduction utilisé, et cette invention est-elle nouvelle ?

B - LA SOLUTION
1°) Enoncé de la solution

"~(...) Le procédé du brevet 74 034 35 consiste a provoquer dans des
conditions particuliéres I'hydrogénation de la méthacycline en présence
d'un tel caralyseur,

Qu'il convient de relever que le catalyseur du brevet 14 30 860 est un
catalyseur hétérogéne donc solide constitué de rhodium porté sur un
support de carbone tandis que dans le brevet en cause le catalyseur est un
complexe soluble composé de rhodium et d'une phosphine tertiaire;
Qu'ainsi, le moyen est différent dans sa forme;

Considérant qu'il I'est aussi dans sa fonction qui ne consiste pas comme le
prétend Hovione dans la réduction de la méthacycline en doxycycline mais
dans la sélectivité et la stéréospécificité catalytiques en faveur de l'épimére
alpha, érant observé que le procédé antérieur aboutit a l'obtention d'un
mélange d'épiméres alpha et béta, ...

Qu'ainsi le procédé, qui sélectionne a pratiquement 100 %, le seul épimere
alpha, est nouveau dans sa fonction; qu'il l'est également dans son
résultat”.

2°) Commentaire de la solution

L'argument dHOVIONE pouvait sembler ingénieux : puisqu'on connaissait déja l'emploi
d'un catalyseur constitué par le rhodium sur support de carbone et un procédé de préparation de la
doxycycline a partir de la méthacycline en présence d'un catalyseur a base de rhodium, I'invention
ne pouvait résider que dans la mise au point d'un catalyseur particulier, soit dans le cas d'espece, le
rhodium associ€ & une phosphine tertiaire et a I'anion halogénure.

Le rejet de cet argument par la Cour doit cependant étre approuvé car, d'une part, la
revendication portait sur le procédé de préparation de la doxycycline combinant les différents
moyens, dont ce catalyseur particulier, et, d'autre part, la description précisait le résultat commun
procuré par la coopération de ces différents moyens.

On notera surtout 'analyse fine par laquelle la Cour conclut & la nouveauté du moyen
constitué par le catalyseur. Elle explique de maniére claire les raisons pour lesquelles elle le
considere comme différent de l'art antérieur “dans sa forme, dans sa fonction et dans son résultat”.
Et c'est bien la nouveauté ainsi constatée du moyen qui confére A son tour une nouveauté a la
combinaison, dont il fait partie, c'est-a-dire au procédé.
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DEUXIEME PROBLEME (Contenu des revendications)

A - LE PROBLEME
I°) Prétentions des parties
a) Les demandeurs en annulation (HOVIONE, SARGET, PLANTIER)

prétendent que la revendication 1, qui porte sur 'emploi d'un catalyseur comprenant du
rhodium et une phosphine tertiaire sans mentionner un anion, procéderait d'une dénaturation du
brevet lequel décrit un complexe combinant trois éléments (rhodium, anion halogénure et ligand)
dont l'association est techniquement nécessaire pour former le catalyseur, les deux €léments de la
revendication 1 étant insusceptibles d'exercer la fonction technique prévue au brevet.

b) Les défendeurs en annulatioh (Les Sociét€ PFIZER)

prétendent que la revendication 1 correspond a la description du catalyseur qui en est faite
dans le brevet et que la présence de 1'anion halogénure est évidente pour 'homme de métier.

2°) Enoncé du probleme

La validit€ de la revendication 1 se trouve-t-elle affectée du fait qu'elle ne porte que sur les
€léments nouveaux caractéristiques de l'invention, le rhodium et la phosphine tertiaire, sans
mentionner un élément nécessaire mais évident pour I'homme de métier, 'anion halogénure ?

B - LA SOLUTION
1°) Enoncé de la solution

"Considérant sur la prétendue insuffisance de description qu'il a été
exactement jugé que le catalyseur caractérisé par la revendication 1
correspond a la description qui en est faite;

Qu'il suffit a cet égard de se reporter aux pages 8 et 9 du texte ou est
donnée la formule du catalyseur en précisant que l'anion halogénure ou tout
autre anion maintient la neutralité électrique, qu'il peut étre pris dans une
variété d'anions et qu'il n'est pas déterminant pour la présente invention;
Que les Sociétés Pfizer... sont fondées a faire valoir que cet élément de
maintien de la neutralité électrique est évident pour 'homme de métier et
que la validité de la revendication 1, qui n'en fait pas mention, ne peut en
étre affectée”.

2°) Commentaire de la solution

Alors que le grief habituel fait aux revendications est de ne pas étre suffisamment
supportées par la description; dans la présente espéce, on découvre un grief inverse : la
revendication 1 omet de mentionner un élément indispensable a l'efficacité du catalyseur, & savoir
un anion halogénure : sans cet élément, le catalyseur ne permet pas d'atteindre le résultat de
réduction stéréospécifique visé au brevet.

Pourtant, 1'objection procéde d'une confusion de principes; c'est I'exposé de l'invention qui
doit décrire de mani¢re suffisamment complete l'invention pour que I'homme de métier soit en




_5.

mesure de la reproduire. Le but des revendications est tout auire : elles servent & déterminer
I'étendue de la protection demandée. D&s lors que la correspondance entre l'objet de la
revendication et celui de la description qui, elle, mentionne bien 1'élément en question, ne souffre
pas d'ambiguité, la revendication remplit son but et n'encourt pas la nullité. Cela d'autant plus que la
nécessité d'un tel anion halogénure est connue de 'homme de métier.

La solution de l'arrét est & approuver; on peut d'ailleur la rapprocher de la décision Qe la
Chambre de recours technique de I'OEB du 7 juin 1983 (T 14/83, J.O.OEB 3/1984, 106) ‘Oltl il est
bien affirmé, dans un contexte différent, il est vrai, que la question de savoir si une invention a €té

exposée de fagon suffisamment claire et compléte ne saurait &tre tranchée uniquement sur la base de
la teneur des revendications.

TROISIEME PROBLEME (Activité inventive)
A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en annulation (HOVIONE)

prétend que le brevet est nul pour défaut d'activité inventive des lors qu'étaient connus :
- un procéd€ de préparation de la doxycycline faisant intervenir un composé de rhodium,
- la composition d'un catalyseur soluble constitué de rhodium, d'un atome de chlore et de la
triphény] phospine et son application a la réduction du groupe méthyléne exocyclique des
oléfines.

b) Les défendeurs en annulation (PFIZER)

prétendent que 'art antérieur aurait dissuadé I'homme de métier de 1'emploi de ce catalyseur
dans un procédé de préparation de la doxycycline, la réaction exigeant non seulement une réduction
mais une sélectivité vers une double liaison exocyclique d'une molécule complexe comme la
méthacycline et une stéréospécificité vers des épiméres alpha.

2°) Enoncé du probléme

L'application particuli¢re d'un catalyseur connu mais jamais appliqué dans un procédé de
préparation d'une tetracycline peut-elle justifier de l'activité inventive ?

B - LA SOLUTION
1°) Enoncé de la solution

"Considérant que (...) connu depuis 1966, ce catalyseur n'avait jamais
avant l'invention en cause été utilisé dans ce domaine;

Considérant (...) qu'il y avait effectivement un double préjugé a vaincre :

- d'une part, (parce) que les groupes de béta-dicétone étaient connus avant
1973 comme formant des complexes avec les méraux (...)

- d'autre part (...) que les travaux de recherche décrits par Piers et Mitchell
indiquaient que la stéréochimie des produits d'hydrogénation résultait du
fait que le catalyseur transférant sélectivement ou spécifiquement
U'hydrogéne du cété le moins encombré du substrat (...)
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fait que le catalyseur transférant sélectivement ou Sspécifiquement
I'hydrogene du cété le moins encombré du substrat (...)

Que le document Augustine ne pose nullement une régle générale valable
pour une hydrogénation sur tout autre composé de départ,;

Considérant que ce document de l'art antérieur n'affecte pas le caractére
inattendu de l'importance du progrés technique réalisé par le procédé de
l'invention Pfizer...".

2°) Commentaire de la solution

Les deux arguments sur lesquels la décision se fonde : d'une part la durée relativement
longue de réalisation de l'invention alors que le catalyseur était connu dans son principe et, d'autre
part, la victoire sur des préjugés, paraissent tous deux faibles pour permettre de conclure. En effet,
le premier argument est discutable dans son principe méme (cf.le débat doctrinal sur ce genre
d'arguments in A.Chavanne et J.J.Burst, Précis Dalloz, 3¢me éd., n.57, pp.62-63) et, quant au
second, les préjugés ne s'appuient en fait que sur trés peu de documents (essentiellement sur le
document Piers et Mitchell), alors qu'en méme temps le document Augustine appelait la prudence !

Mais ce sont surtout les résultats obtenus dont la qualité plaide en faveur d'un apport
inventif et I'on retiendra comme point déterminant le "progrés technique” dont parle in fine I'arrét.

QUATRIEME PROBLEME (Contrefacon par équivalence)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le défendeur en contrefacon (HOVIONE)

prétend 1) que le catalyseur utilisé comporte deux ligands, la triphénylphosphine et
I'hydrazine, alors que celui du brevet ne prévoit qu'un seul ligand, cette différence de structure lui
permettant d'échapper au grief de contrefagon;

2) qu'il ne saurait y avoir d'équivalence des procédés des lors que le brevet ne

divulgue pas une fonction nouvelle.

b) Les demandeurs en contrefacon (PFIZER)

prétendent que la différence de catalyseur est inopérante pour échapper au grief de
contrefagon et que la fonction du brevet est nouvelle. ‘

2°) Enoncé du probleme

Un catalyseur comportant deux ligands constitute-t-1l la contrefagon d'un catalyseur a un
seul ligand ?

La fonction couverte par le brevet est-elle a considérer ‘comme nouvelle et y a-t-il
contrefagon par équivalence des procédés ?




B - LA SOLUTION
1°) Enoncé de la solution

"Considérant en ce qui concerne la présence de 'hydrazine qui n'est pas un
des éléments constitutifs du catalyseur Pfizer, il convient de rappeler que la
contrefagon est réalisée deés que les éléments essentiels de l'invention sont
reproduits, une adjonction n'écartant pas nécessairement ce grief car deux
produits peuvent étre équivalents tout en comportant un nombre d'éléments
différents, ...
Qu'Hovione persiste a soutenir que la fonction, savoir :@ hydrogéner le
groupement méthyléne exocyclique de la méthacycline et opérer cette
hydrogénation de fagon sélective en vue de l'obtention de I'épimére alpha de
la doxycycline était connue;
Or, considérant qu'il a été ci-avant retenu que la fonction du procédé réside
dans la sélectivité et la stéréospécificité catalytiques en faveur de I'épimére
alpha.
Que cette fonction étant couverte par le brever 74.034 35, il peut en droit y
avoir contrefagon par équivalence, laquelle est réalisée en fait puisque les
moyens de forme différente remplissent la méme fonction dans une
application identique en vue d'un résultat de méme nature; qui en l'espéce
est de surcroit de méme degré”.

2°) Commentaire de la solution

En droit, la décision se contente de suivre les régles bien admises en la matiere. Ainsi, pour
réfuter la premicre objection - présence de I'hydrazine dans le catalyseur - elle se fonde sur le vieil
adage qui veut que la contrefagon se juge d'apres les ressemblances et non d'apres les différences.

Quant a la seconde objection, le défaut de nouveauté de la fonction du moyen est, comme
on I'a vu, une question de fait déja tranchée par la Cour.

Bien entendu, si le défaut de nouveauté avait été retenu, le débat sur la contrefagcon par
¢quivalence aurait ét€ autrement plus difficile et plus délicat, 1'équivalence pouvant encore résider
dans la forme du moyen. Mais ceci est une autre histoire...

** I 'invention de médicament : le BSM n.1168 M

PROBLEME (Insuffisance de description)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Les demandeurs en annulation (PLANTIER et SARGET)

prétendent que le brevet est nul car il ne décrit aucune vérification in vivo de l'action du
médicament, non plus que ses propriétés pharmacologiques, et n'informe pas sur sa toxicité.
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b) Les défendeurs en annulation (PFIZER)

prétendent que le brevet décrit de maniére suffisante le médicament car il fournit des
indications sur son action in vivo et in vitro, donne des chiffres sur sa posologie et précise que les
sels de I'antibiotique que couvre également l'invention doivent étre préparés avec des acides ou des
métaux pharmaceutiquement acceptables.

2°) Enoncé du probleme

Un brevet qui fournit des indications sur l'action irn vitro et in vivo d'un antibiotique, sur sa
posologie et sur la préparation des sels pharmaceutiquement acceptables décrit-il de mani€re
suffisante ledit médicament ? '

B - LA SOLUTION
1°) Enoncé de la solution

"Considérant qu'il est admis que c'est l'indication et non la démonstration
des propriétés pharmacologiques et au moins d'une application
thérapeutique illustrée et précisée par un exemple détaillé qui est exigé et
que la description des expériences ne s'impose pas ...

Que sur les indications pharmacologiques il est indiqué : ... "les b-épi-
desoxy-S-oxytetracyclines selon l'invention sont particuliérement actives
contre une grande variété de micro-organismes a la fois in vivo et in vitro";
Le tableau suivant résume l'activité in vitro (...) page 2, col.gauche : une
liste d'essais in vitro, page 2, col.droite : une indication relative a la toxicité
en ces termes : les sels que couvre également linvention doivent éire
préparés avec des acides ou des métaux "pharmaceutiquement acceptables”
c'est-a-dire n'augmentant pas sensiblement la toxicité de [l'agent
antimicrobien amphotére”.

Qu'en ce qui concerne I'application thérapeutique, le brevet comporte :

"une indication sur la posologie et les voies d'administration du
médicament...

étant observé que ces indications posologiques ne peuvent découler que des
observations in vivo pa ailleurs mentionnées sans description de celles-ci;
page 3 : cing exemples, page 2 et résumé l'indication de la maladie que le
médicament se propose de guérir (...).

Considérant que si la mention de la toxicité n'est faite qu'a titre incident,
s'agissant d'un produit a activité antibiotique dont la toxicité est en général
connue (...), il ressort suffisamment de l'ensemble des indications ci-avant
rappelées une description suffisante dans les termes du décret de 1960".

2°) Commentaire de la solution

La décision est classique; elle concerne un titre de propriété industrielle désormais disparu.
Se plagant dans une ligne jurisprudentielle "bien établie”, elle insiste sur la nécessité de fournir des
indications précises sur les propriétés pharmacologiques et sur une application thérapeutique du
médicament, en rappelant & juste titre qu'indication n'est pas démonstration. La mention d'une
préparation de sels "pharmaceutiquement acceptables” est une clause de style que l'on retrouve
dans des centaines de brevets. Mais, s'agissant d'un antibiotique d'une famille aussi connue que les
tetracyclines, l'expression se place dans un contexte précis qui lui confere un sens concret et
suffisant. ’
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les lois de 1'Etat de Delaware(USA)do
le siepe social est 235 East 42 ND
Street b NEW YORK N.Y.10017
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représentées par Me MOREAU, avoué,
assistées de Me COMBEAU, avocat,

3)La Société LABORATOIRES SARGET,
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Président: Madame ROSNEL,

Conseillers:Monsieur POULLAIN et
Madame MANDEL,

GREFFIER
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Président, qui a sioné la minvte avec Monsieur LACORTE,
Greffiers

LA COUR,

Statuant sur l'apnel formé le 17 juin 1988 nar 1a
Socidtd PFIZER INC. et 1a SARL LABORATOIRES PFIZXit d'un

jugement rendu le ler juin 1988 par le Tribunal de Grande
Instance de Paris (3bme Chambre, lére Section) dans le
litige les onmosant notamment aux Socidtés LABCRATOILES

PLANTIER S.A., LABORATOIRES SARGET S.A. et HOVIONE Sociedade

Quimica Lda, ensemble sur les amnels incidents des intimées
et sur les demandes incigdentes Aes parties.

FATTS ET PROCEDURE.

A. 17 est exnressiment fait référence au jucement
déféré du ler juin 1988 pour un exnosé comnlet des faits
et de la procédure antérieurs dont il suffit seulement

de ranpeler ce gni suit:
La Société américaine PFIZER Inc. etla SARL LABORA.

TOIRES PFIZER (c¢ci-anrés les Sociétés PFIZER) ont, en se
fondant sur les constatations de saisies contrefacon
effectudes & leur reoudte dans les locaux des Sociétés
LABOUATOIRES SARGET et LABORATOIRES PLANTIER » Mérienac
puis dans cenx de« Dtablissements Pharmaceutioues BOURELY
4 Paris, fait assiecner devant le Tribumal de Grande Ins-
tance de Paris,

~dfabord les deux vremiéres aui ont fait intervenir la
Soeiété vortupaise HOVIONE fournisseur du princine actif du
médicament par elles distribué,

—puie la Spcidté BOURELY et enfin 1'0Office Commercial
Pharmaceutique dans les locaux dunuel une saisie avait
dpalement été effectuée.

Ces diverses procédures ont été jointes.

Dans le dernier état de leurs écritures, les Sociétés
PFIZLR invoauaient trois brevets dont est titulaire 1la
Société américaine qui en a donné licence & Laboratoires
PFIZER par des contrats répguliérement inscrits au fepistre
des brevets, savoir:- le brevet 74 03435 dévosé le 14

féyrier 1974, en ses revendications 1, 2, 5 et 9

~-le brevet 1 557 970 déposé le 13
Pévrier 1968 dans le point ! du résumé de ce brevet

- le brevet snécial de médicament
n® 1168 M dévnosé 1e 23 mai 1961.

klles faisaient grief & HOVIONE d'avoir nar la
fabrication, 1'importation et la vente aux Laboratoires
SARGET de la Aoxvevline nolvvohosnhate contrefait les deux
premiers brevets et aux Laboratoires SARGET et PLANTIER

4
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d'avoir contrefait ces trois brevets.

Anreés déndt Au ranport de l'exmertise techniaue
ordonnée le 22 mai 1982 e+ rendue commune & HOVIONE,
les demanderesses reprenaient leurs demandes initiales
tendant 8 la condamnation des défenderesses & une
indemnité provisionnelle de 250.000 F in golidum pour les
faits qui leur sont communs , 250.000 F pour les Taits
nui leur sont pronres outre les mesures habituelles
d'interdiction, confiscation et puhlication.

Les défenderesses opprosaient des movens de procédure:
incomnétence du Tribunal en raison du lieu princinal de
la contrefacon dans le ressort du Tribunal de Grande
Instnce de Bordeaux, nullité des assignations et des
conclusions du 9 octobre 1986 comme ne contenant nas un
exPosé suffisant de la demande, nullité des saisies
3 défaut pour celle effectuée le 4 novembre 1980
d'assignation dans le délai de ecuinzaine et en raison
pour celle nratiquée aux Etablissements BOUKELY je ler
décembre 1980 Au fait qufelle 1%a été au vu d'une or-
donnance du 22 octobre 1980 dont les effets dtaient
épuiséss

Elles concluaient sur le fond & la nullité du brevet

74 03435 en les revendications invoquées, & lea nullité

du brevet 1168 M, & 1'absence de contrefacon des trois
brevets, BOURELY concluant pour sa part & sa mise hors

de cause em raison de sa bonne foi n'étant aqu'un prossiste
révartiteur de nroduits nharmaceutinues n'avant aucune
connaissance de la nature et des procédés d'ohtention des
produits incriminfés.

B~ Par jupement du ler juin 1988, 1le Tribunal,relevant
aue des faits susceptibles d'&tre retenus au titre
d'actes de contrefacon ont été commis & Paris, a rejeté
1'excepiion d'incomp’tence. Constatant vpar ailleurs qu'il
avait été remédié aux irrdgularités initiales de forme
conformément avx dispositions de 1'article 115 du notvesu
code de procédure civile, il a épalement rejeté les
exceptions de nullité des assipnations et corclusions.
Admettant les griefs des défenderesses sur les saisils,

il a constaté la nullité de celles effectuées le 4 no-
vembre 1980 » MERIGNAC dans les locaux des Laboratsres
PLANTIER et SAUGET et nrononcé ka nullité de celles vra-
tiqu.des le ler décembre 1980,

Sur le fond il as ‘
dit valable le brevet n® 74 03435 dans ses revendications
1, 2, 5 et 9,
débouté les Sociétés PFIZER Inec. et Laboratoires PFIZER
de leurs demandes en contrefacon du brevet n® 74 03435
et du brevet n® 1. 557 970,
dit valable le brevet n® 1168 M dénosé le 23 mai 1961,
dit aue les Sociétés Laboratoires SARGET et Laboratoires
du Docteur PLANTIER ont commis des actes de contrefacon
de ce brevet jusqu'au 23 mai 1981, date & laquelle il
est tombé dans le domaine Ppublic,
les a condimnées & paver chacune la somme de 100.000 F gux
sociétés demanderesses & titre de dommapes-intéréts,

4ame
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dihouté les Soci ‘tés PFIZER de leurs deman'es & l'encontre
des Etabliscements BOUZELY et de 1'OFFICE COMrRCIAL
PHARMACEUTIQUE |

reieté toutes autres demandes tant princinales aue recon-
ventionnelles,

ordonné 1'exdcution provisoire de la d<cision,

condamné les Sonciétés Laboratoires SAKGET et dv Dreteur
PLANTIZR aux entiers démens.

C~ Appelantes suivant déclaration du 17 juin 1988,
les Sociétés PFIZER demandent par conclusions du 13 mars
1989 ru'il leur soit donné acte de ce qu'elles entendent
limiter exnressément leur appel aux dispositions du
jugement leur faisant grief, puis par conclusions
motivées du 16 février 1990, elles sollicitent la confir-
mation du jugement en ce qu'il a:

a)rejeté les exceptions d'incomrétence et de nullité des
assirnations, '

bgg%t valable le brevet PFIZER n© 1168 M dénosé le 23 mai
1
dit que les LABOATOIRES SARGET et 1les LABO:ATOIRES DU
Docteur PLANTIER rnt commis des actes de contrefacon
de ce brevet jusau'au 23 mai 1981, date & laauelle il est
torbé dans le domaine puhlic,

condamné lesdits Laboratoires & paver chtacun la somme
de 1006.000 F qux sociétés concluantes h» titre de dommaces—
intéréts,

déclaré le brevet PFIZER 74 03435 wvalable dans ses
revendications 1, 2, 5 et 9.

Elles demandent de:l'infirmer en ce qu'il £ reconnn 1la
contrefacon de ce brevet par les socifétés LABORATOIRES DU
DOCTEUR PLANTIEZ:, LABORATOIRES SAIGKT et HOVIONE,

dire cve le moven utilisé mar la Société HOVIONEL
Porr traiter la méthacveline étant identique & celui de
l1'invention nrotépée par lesdites revendications,
HOVIONE a donc contrefait ces revendications,

dire cue le catalvseur particulier utilisé vpar HOVIONE
étant différent de celui des r«vendications 5 et 9 du
brevet PFIZEL, le procédé que la Socifté HOVION!' appliaue
et a touiours appliqué réalise néanmoins la méme fonction
que le moven du brevet PFIZER en vue du m&me résultat
et qu'a tout le moins, la Société HOVIONE a donc cortrefit
les revendications 1, 2, 5 et 9 dudit brevet par énuiwa-

lence,

dire qu'en introduisant en France la doxvevcline ainsi
fabriquée par la Société HOVIONE et em offrant en vente
et en vendant sur le territoire francais un médicament
dont le principe actif est constitué nar cette doxvecveline,
les Sociétés LABORATOIRES DU DOCTEUR PANTIER et LABORATOIRE;
SARGET ont également contrefait les revendications 1, 2, 5
et 9 dudit brevet.

Elles demandent contre les 3 sociétés des mesures
d'interdiction sous astreinte, de confiscation et de
publication ainsi qu'une exnertise aux fins d'#valuation
de leur nréjudice resmectif et 1'allocation 2 chacune
d'elles d'une nrovision de 500.000 F,

U4
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Elles concluent en~fin au rejet de toutes les »ré-
tentions Aes intimées.

D. La Société des Laboratoires SARGET et la Société
des Laboratoires Pi.ANTIER (ci—aprés SARGET et PLANTIER)
concluent & 1a confirmation du juecement en ses disposi-
tions relatives aux saisies du 4 novembre 198C & MEKIGNAC
et du ler décembre 1980 ainsi ocu'en ce qu'il a débonté
les Sociétés PFIZER de leurs demarndes en contrefacon du
brevet 74 03435 et du brevet 1 557 970.

Concluant » son infirmation sur la wvalidité du brevet
1168 M et sur 1a condarnation & 100.000 F de dommages-
intéré+s, elles demandent & l1a Cour de dire ce brevet nul
pour induffisance de description en application de 1'ati-
cle 5 du décret du 30 mai 1960, de leur donner acte
au'elles font leurs les écritures signifiées au nom

dA' HOVIONE et de condamner les Sociétés PFIZER & leur
paver une indemnité de 200.000 F en réparation du pnréju-
dice subi du fait de leur appel abusif et une somme

de 200.000 F au titre de l'article 700 du novveau code

de procédure civile-

E~ HOVIONE conclut & 1'infirmation du jursement en
ce nu'il a déclaré valable le brevet 74.03435 dans ses
revendications 1, 2, 5 et 9.

Eile fait & cet égard valoir:

-que la revendication ! doit &tre prise en combinaison
avec la revendication 3,

—~oue le brevet PFIZER n® 1 430 860 gu 23 mai 1961 4
divulgué un nrocédé d'obtention de la doxveveline,
consistant ® mettre en contact la méthacveline et 1'hvdro-
géne en présende d'un catalvseur fait d'un composé de
rhodium, procédé dont la fonction est A'hvdrogéner
sélectivement et stéréo-snécifiquement le groupement
méthyléne-exocveclique de la matiére de départ,

-que le brevet PFI%ER 74 03435 ne neut décrire et reven-
diauer que 1'annlicption & titre Ae catalvseur d'un
composé particulier de rhoedium dans la fornction connue
d'hydrogéner sélectivement et stéréo-spécifinuement le
groupement méthvléne-exocvclique de la méthacyeline en
vue d'obtenir la doxveveline,

~qu'un tel emploi est dépourvu d'activité inventive au
sens de 1'article 9 de la loi du 2 janvier 1968,

—-que le brevet 74 03435 est donc nul et g"'en tout cas
il ne neut protéger que 1l'emploi du catalvseur particulier
qu'il décrit et revendique.

Outre la nnullité de la revendication 1, elle conclut
% celle des revendications 2 & 10 qui en sont dépendantes
et elle conteste la contrefacon , son catalvseur étant
différent dans sa comnosition,; sa structure et ses prn-
priétés de celui de PFIZEKR.

Elle demande en conséauence la confirmation du
jugement qui a ddbouté les Socidtés PFIZER de leur demande
en contrefacon de ce brevet et épgalement de leurs
demandes fondées sur le brevet 1 557 970, deman”ant acte

date
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nue sur ce dernier noint les apnelantes n'ont ras critiqué
le jurement.

Enfin elle sollicite la conda~nation solidaire des
Sociétés PFIZER a Jui naver en remboursement de ses frais
non récunérables de procédure la somme de 250.000 Fy

DISCUSSION:

I. Syr la vrocédure:

Considérant ~u'il sera 2 titre nréliminaire ohservé
que les Sociétés PFIZtR demardent la confirmation du
jurement en ce aqu'il a rejeté les exceptions d'incomndé—
tence et de nullité des assignations opposées en
premiere instance par PLANTIER et SARGET, lesouelles

ne critiaquent mas le jugement snur ces p01nts;

Oue par ailleurs si les Sociétés FFIZER ont 1limité
leur appel aux dispositions leur faisant grief, elles
n'ont nas exrressément visé celles relatives & la nullité
des saisies pratiquées 3 leur reauéte le 4 novembre 1980
h MERIGNAC et le ler décembre 1980, au vu de 1l'ordonnance
du 22 octobre 1980 oui avait épuisé ses effets, -
Aisnositions dont PLANTIER et SEKiXGLT demandent la confir-

mationg

Considérant oue relativement & ces divers points
de rrocédure, le Trihunal a justifié ses décisions par
des motifs nertinents q e la Cour adonpte;

Bue le jugement sera de ces chefs confirmé:

II.. Sur le hrevet 74 03435:.

A~ Sur 1»s nortée du brevet et 1n vr1idité des reven-
dications invoouées:

Considérant cue ce brevet dénos< le ler février 1974
sous le titre "RAduction de 6-méthvleénetétracvelines nar
catalvse homoeéne" bénéficie de la nriorité de d~mandes
de hrevets dévosées aux Etads Unis d'Amérique le ler
féyrier 1973 n® 328.514, 1e 8 juin 1973 n°® 368.060 et
le 26 décembre 1973 n® 428,278 aux noms des inventeurs;

Qu'il est en conséouence soumis au régime de la loi
du 2 janvier 1968 non modifiée;

Que 1'invention concerne un procédé d'hvdrogénation
du grounement méthvline exocvcliaue de la méthacvcline
pour ohtenir la doxveveline au moven d'un catalvseur
homogéne constitué per un comnlexe de rhodium avec une
phosphine tertiaire auquel est adjoint un anion chlore
pour assurer la neutralité électrique;

Gue doxvevcline est le nom générioune d'un comnosé
chimisue Aont la dénomination exacte est —6- éni 6-
desoxvtétra_cvcline qni a d'imnortantes prorriétés anti-
biotiaques en son épimére alpha:

Ou'apres avoir pnssé en revue les méthodes de

réduction de la techninue qntorleure, le brevet indiaue
(page 3 liones 15 % 25 et & travers les exemples donnés)

........... 65me . page
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les avantaces de son nrocédé:

-une amélioration du rendement tant quantitative que
qurlitative par la transformation totale de la méthacvcling
en une 6-déso—xvtétracveline,

~une snécificité tres ecrande car la réduction norte
uninuement sur le orouve méthvléne exocvclicrue en
énargnant les doubles liaisons endocveliques cui sont
potentirllement sensibles & 1'hvdrogénolvse,

-une stérfospécificité exceptionnelle au cours de la
réduction oui produit nratiquement 3 100% 1'épimére alpha
désiré avec une formation de moins de 1% d'épiméres héta
thérapeutiaquerent inactifs;

Considérant que HOVIONE soutient que la technique
consistant en 1'obtention de la doxvecyecline en martant
de 1a méthacveline par 1'hvdrogénation{ ou réduction)
en présence d'un catalvseur conditué par un métal noble
le rhodium conduisant préférentiellement a l'épimeére alnha
avait été brevetée par PFIZER par son hrevet 1 430 860
du 23 mai 1961, brevet tombé dans le domaine nublic et
dont PFIZER cherche & prolopger artificiellement la
protection;g

Que le procédé du brevet 1 430 860 était le méme
dans sa forme et dans sa fonctiony que la awractéristiaue
prétendument constitutive de l'invention nouvelle réside
dans le catalvseur emplové qui est composé de 3 éléments:
rhodium, anion halogénure, ligand constitué par une
une phosnhine tertiaire dont la fonction est de stabiliser
le rthodium et 1'anion halogénure, oui naturellement
ne se combinent nas de facon indissociables

Mais considdérant que les Sociétés PFIZER objectent
avec raison que HOVIOﬁE ne saurait prétendre que le
procédé breveté et connu en lui-m&me alors que c'est le
tvne de catalyseur utilisé qui est connug

Qu'en effet le procédé du brevet 74 03435 consiste
% nrovoauer dans des conditions particulitres l'hvdrogé-
nation de la méthacvcline en présence d'un tel catalvseurs

Ou'il convient de relever que le catalvseur du hrevet
1 430 860 est un catalyseur = hétéropéne donc solide
constitué de rhodium porté sur un support de carbone
tandis que dans le brevet en cause le catalyseur est un
complexe soluble composé de rhodium et d‘*une phosphine

tertiaire:

Qu'ainsi le moyen est différent dans sa formes

Considérant qu'il 1'est aussi dans sa fonction qui ne
consiste pas comme le nrétend HOVIONE dans la réduction
de la méthacvcline en dexveveline mais dans la sélectiwité
et la stérédo smécificité catalvtiques en faveur de 1'éni=
mere alpha, étant observé que le procédé antérieur aboutit
4 1l'obtention d'un mélange dépimdres alpha et hétag
aue dans ce brevet le seul exemple 33 faisant apparaitre
une nronortion importante d'épimeéres alvha (pronortion
de 2,3: 1) n'évite pas l'onération sunnlémentaire d'une

date ...................
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sdvaration An mdélance en ses constituants:

OQu'ainsi le nroc”dé aqui sélectionne » praticuement
100% le seul énimére alpha est nouveau dans sa fonction;
au'il 1'est également dars son résultat{ nouveauté qui
n'est nas sur ce mo‘nt crntestéed;

Considérant ,,e les premiéres otjections de HOVICKE
anpar~iscsent donc mal fondées sur la divulgation du
procédé du brevet 74.03435;

Consid4rant aqu’en la priése~te irstance sont on~osées
gquatre des dix revendications du brevet,savoir les reven-~

dieations 1, 2, 5 et 9;

Considérant que HOVIONE- dong 1l'arcrumentation est
adontée nar SAUGET et PLANTIER qui font leurs ses demandesd
réitere devant la Cour sa demande reconventionnelle
tendant au nrononcé de la nullité de 14 revendication
T (nrise en comhinaison avec la revendication 5) et
demande fgpalement la nullité des "revendications

N

dénendantes 2 » 10v,

Considérant nue 1oz intimées ne sont ras recevables
& demanfer la nnllité de revendications dont la contre-
facon n'est nas invoquée 3 leur encontre;

Ou'il s'ensuit oue seule 1la validit® des cruatre
revendications ci-avant énumérées sera examinée;

Conzidérant que selon la revendication ! 1'invention
consiste en un " procédé de rfduction de 6-mfthvleéne-
tétracvelines nar catalvse homogéne, caractérisé en ce
gu'on traite un Addrivé de tétracveline comportant un
groupement méthvleéne exocveclique avec de 1'hvdroeséne en
nrésence d'un catalvsenr qui est un comnlexe de rhodium
avec une nhosphine tertiaire de formule: PR1 R2 R3
o RT et R2 sont chacun choisis dans le grouve formé des
grounements nhénvle et nhénvle substitué on le substituant
est choisi dans le proune formé des atomes d'halopgéne et
des grounements alkvle, alcoxv et dialkvlamine; et R3 est
choisi dans 1o groumre formé des groupements i1, alkvle et
benzavle,
dans un milieu solvant dans lequel le dérivé de 1la
tétracveline et le catalvseur sont solubles';

Considérant que HOVIONE reldve que PFIZER pnrétend
que la caractéristique de 1'invention selon la revendica-
tion 1 est 1'emmloi d'un catalvseur comnrenant du rhodium
et une vhosnhine tertiaire notamment la triphénvlnhosnhineL
prédtention qui procéderait d'une dénaturation du brevet:

Outelle rappelle ove selon les dispositions de 1'ar-
tiele 28 aliréda 2 de la loi du 2 janvier 1968 en sa
rédaction initiale, annlicable & 1'espéce, une revendi-
cation ne peut s'étendre au deld de la descrinptiong
gu'on ~r peut revendiquer aque ce qui est décrit et tel
auve ddécrit;

4ae
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Qu'en 1'espace le breve! décrit un com™plexe combinant
3 éléments (rhodium, anion halogénure et ligand) dont
1'association est techniquement nécessaire nour former
le catalvseur, la simnle juxtaposition d'un ataome de
rhodium et d'ur lirand tel que la triphénvinhosphine
étant insuscentible d'exercer la fonction technique prévue

au brevet:

Qu'elle conclut qne la revendication 1 ne peut &tre
prise au'en combinaison avec la revendication 5 (incluant
l'anion chlore dans la formule du complexe), la reven-
dicrtion 9 (portant sur la forme nréférée du catalvseur):
qu'elle ajoute que le débat sur cette portée du brevet
est vain car la revendication ! est nulle qu'elle soit
prise isolément oun en compinaison avec les revendications

5 et 9

Que HOVIONE soutient encore aque le brevet en ses
revendications invoquées est nul pour défaut d'activits
inventive:
~puisaqu'il était connu de 1'homme du métier par le brevet
PFIZER 1.430.86C "que le procédé d'obtention de 1la
doxvevecline utilisait un comnosé de rhodium et notamment
un chlerure de rhodium?

—qu'en 1965 le Professeur britannique WILKINSON a divulgué
un catalvseur comnosé de rhodium, d'un atome de chlore

et d'un licand crnstitué par la triphénvirhosphine,
catalyseur divulgué non seulement dans se composition mais
encore dans sa fonction d'hygrogénation des oléfines

et des acétyleéenes,

~que ce catalvseur était soluble et par conséguent
forctionnait en catalyse homogéne,

—aue ce catalvseur avait été appliqué & 1'hvdropgénation
de molécules portant un groupe méthvléne exocvelique
(document AUGUSTINE 1969 e+ PIERS AMERICAN CHEMICAL
SOCIETY 1971), :

~qu'il avait encore été divulgué ove le mtalyseunr de
WILKINSON nossédait un trés fort degré d'efficacité et
qu'il était fortement sélectify :

Qu'HOVIONE conclut gqne cet état de la technique
cité par PFIZER elle-mé&me permettait % 1'homme du métier
sans faire oeuvre inventive de réaliser l'invention en
ne mettant en oeuvre que ses capacités professionnelles:

Mais considérant gsur la prétendue insuffisance de
description qu'il a é+é exactement jugé que le catalvseur
caractérisé par la revendication 1 correspond & 1la
description qui en est faiteg

qu'il suffit & cet égard de se reporter aux pages 8 et 9
du texte ol est donnée la formule du catlvseur en pPré-
cisant que l'anion hologénure ou tout autre anion meintient]
la neutralité électrique, qu'il vneut &tre pris dans une
grande variété d'anions et ou'il "n'est pas déterminant .
pour la présente invention"g

43me
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ue les Seci“*ds PFIZLi, qui ont <+ suivies sur ce
points nar 1o Tribunal sont fondées » faire valoir aque cet
é1ément de maintien de 1la neutralité 4lect—ique est
édvident pour l1'homme du métier et aque la valifité de la
revendication ', rui n'er fait pas mention, ne neut en
&tre affectée;

Quter effet les deuv constituants rhodium et
triphénvlphosphine sont définis dans le brevet comme
combinés pour former un comnlexe et c'est 1'utilisation
de ce comnlexe d~ns son application a la méthacvcline
gui définit le moven breveté dans sa nature et sa fonctiong
que {'anion n'est pes nécessaire pour définir le moven de
1'invention mais 1l 'est seulement dans la patique indus-
4+rielle pour la mise en oeuvre de celle-ci mour maintenir
1a neutralité électrique du milieu réactionnel et
deyilibrer les charges édlectriques des cations ocui cons-
tituent le comnlexe pronrement dit; ce Pourocunoi dans la
consultation du Professeur BASSET produite nar HOVIONE,
c'est toviours la nartie cationicue du catalvseur aqvi est
1'obiet de ses explications;

Considérantinar ailleurs HOVICN® ne neut nrétendre
restreindre la portée du brevet 3 1'emnloi du catalvseur
de WILKINSON, ani n'eést qu'un exemple particulier de
catalvseur visé aux sous revendications 5 et 9 dans
lesquelles le catalvseur est un complexe contenant en outrd
du chlore( revendication 5) ou est un comnlexe halogéné
de rhodium et trinhépvl-nhesphine ( revenficaticn 9);

Que 1a description du brevet fournit tovtes précisions
sur diverses formules de catalvseurs utilisahles selon

1%inventions

Ow®i' n'est pas sans intéré&t de noter ru'alors cue le
catalvseur de WILKINSON est cornstitué d'un atome de
rhodium pour 3 molécnles de triphénvlnhosphine et un
atome de chlore, il est précisé dAans le bhrevet francais
WILKINSON:" I1 est préférahle que le crmplexe soit neutre
duv point de vue électronique... mais il vpeut &tre¢e un ion
# charge positive";

Que par ailleurs dans le brevet francais PLURICHEMIE
87.00869 qu'HOVIONE dit mettre en oeuvre, la définition
du catalvseur est donnée sans référence % 1l'anion
nitrate (cui v assure la neutralité électrique);

Considérant ove le moyen tiré de l'article 28 alinéa 2
de 1a loi a été evactement écarté comme mal fondé;

Considérant ou'en ce cui a trait & 1'activité inven-
tive, HOVIONE ne peut &tre suivie dans sa prétention
aue tountes les dornées étaient connues & la date d» déndt
du brevet et que le résultat nouveau était nrévisible;

Considérant que le moven de dffaut A'rctivité i ventive
est invoqué non seulement pour la revendication 1 mais
s'applique aussi aux revendications 2, 5 et 9 qui en sont
dérendantes:

que-/-

4&me
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Consi“érant que sans contcster que le catalvseur
selon ces revencdications soit du tvpne du catalvseur
WILKINSON, enseigné dans les public=tions citées, les
Sociétés PFIZER soutiennent que 1'art antérieur,loin de
sugg ‘rer 1'apnlication & 1'hvdrogénation de la méthacv-
cline nour 1l'ohtention de la doxvcvecline, en aurait
dissuadé 1'homme du métier car les enseignements de ces
documents décrivant 1'emploi de catalvseurs de WILKINSUN
dans des réactions sur des comvosés de dénart différents
sont en contradiction avec la sélectivité vers une
double liaison exocvclique d'une molécule complexe comme
la méthacvcline et avec la stérdosnécificité vers des
épiméres alphag

Considérant oue les narties ont produit *» 1'arpui de
leurs theses respectives des consultations de snrécialistes
particulierement qualifiés en matiere de chimie et de
catalvse qui,sur le noint de la non évidence caractérisant
l'activité inventive, parviennent & des conclusions
opposées;

Considérant ru'il convient de ne pas verdre de vue
que 1'activité inventive doit s'anprécier A 1'énoaue
précédant le brevet en nfoubliant nas acue les emSeigne=~
ments de celui-ci ne sont mas connus de l1'homme du métiers

Considérant qu'il est constant qu'étaient alors connus:

1°) que la réduction de la méthacvcline en doxvevecline
pouvait &tre favorisée nar l'emploi d'un catalyseur
constitué pmar un métal noble tel le rhodium; qu'il
s'agissait d'un catalvseur hétérogéne donc solide et
insoluble conduisant & un mélange d'épiméres alpha et héta
avec une sélectivité nulle ou faible et une stéréo-
spécificité nulle ( ou trés faihble dans 1'exemple 33 du
brevet PFIZER 1430860) pour 1°*épimére alvha; cue c'est
bien ce nui est admis par 1'cxposé de 1'4tat de la techni-
que dans le brevet PLURICHENIE en ces termes:" Avant 1972
il n'était enseigné que 1l'utilisation des catalvseurs
hétérogénes qui étaient non spécifiques..¥

2°) que le catalyseur de WILKINSON, catalvseur homogéne

constitué var un comnlexe combinant rhodium et trinhénvl-
phosnhine comme ligand était canable de favoriser 1'hvdro-
génation d'oléfines et marticulidrement du groune méthyl éne
exocvclique de certaines molécules mais il ne s'était
jamais agi de la méthacycline ni méme de molécules nroches
de la famille des tetracyclinesg

Considérant gue les Sociétés PFIZER reldvent comme
une indication non négligeable le fait gque, connu devuis
1966, ce catalvseur n'avait jamais avant, 1'invention en
cause, été utilisé dans ce domaines

Considérant que les études invoquées démontrent qu'il
0 2 * Y& »
v avait effectivement un double nréjugé a vaincres

Que le Professeur OSBORNE ~ui a contribué a 1a décou-
verte et 1'exnloimtion des catalvseurs dits de WILKINSON,
conclut & la non évidence:
~d'une part, apreés avour releve que la méthacvcline a une
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struecture cornrléxe, comportant de norhreux proures fonc-
tionnels dont certains, nlus narticuliérement les grounes
de b8ta-dicétone, étaient connus avant 1973 comme formant
des compnlexes avec les métaux... On savait éegalement cue
les catalvseurs de tvpe WILKINSON étaient inhihés nor

des prounes qui liaient fortement les métaux.... I1 n'état
done pas évident que ces catalvseurs seraient effiecrces
dans l1'hvdrogénation de la mdéthacveline”.

~d'auntre mnart,“cu'en 1973 la stéréochimie de 1'addition
d'hydrogdne aux doubles liaisons exocveliques, catalvsée
nar les catalvseurs de tvpe WILKINSON était connue comme
dtant trés sensible aux effets stériques. C'est pour cela
gue les travauv de recherche décrits mnar PIERS et MITCHELL
indiouanent que la stéréochimie des produits d'hvdro-
génation résultait du fajt oue le catalvseur transférait
séleéectivem~nt ou spécificnemenrt 1'hvdrogéne du coté le
moins encombré du substrat. Ces résultats auraient done
vrédit la formation sélective ou snécifiacue du héta énimére
non d*@iré, méme si la méthacveline avait été hvdroocénée
aveec succes au moven de catalvseurs de tvpe WILKIN IS0,
aque méme dans 1'étude du Professeur

par HOVIONE, i1 est mentionné " qu'il

de vouloir prévoir la stéréochimie de
1*hvdrogénation de 1a méthacvecline uniquement sur des
bases d'anproche du catalvseur dv c8té le moins encombré",
recherchant une evplication de la réaction catalvtigue

par les états semi-hvdrogénés;

Considérant
BASSET vroduite
était il'usoire

Mais considérant que les documents cités ,notamment
1'article de MITCHELL, montrent au'il était fermement
admis que 1'addition d'hydrogéne se fait du cdté 1le
moins encombré du pla- de la double liaison; qu'il en est
de m8me de l'article de PIERS qui n'est pas moins caté-
gorique:" On s'sattend totalement & ce que le produit
A'hydrogénation rosséde la stéréochimie montrée dans la
structure 17 et, er effet, le fait aue le proupe méthvle
secon’aire de ce composé est dans la configuration héta
a ét¢ €tabli subséquemment sans aucune arbiguité";

Que le critére de prévision de l'art antérieur
concernant le catalvseur de WILKINSON était donc de
1'attacue de 1'hvdrogéne du c8té le moins encombré de 1la
moldcules

Or considérantque le résultat constaté par PFIZLR
sur la métigcveline montre au contraire que 1l'attaaue de
1t'hvdrogene se fTait du cdté le plus emcombré de la moldcule
Considérant cue HOVIONE jnsiste sur un document
AUGUSTINE pour soutenir au'un catalvseur au rhodium a
la méme stéréosnécificité qu'il apgisse en catalvse
homoréne ou en catalyse hétéropéne et aqu'en l'espeéce
1*hésitation ecui aurait mu &tre insvriréde » 1'homme du
métier mar la publication de PILS &tait corrieée nar
1'enseion~ment d'AUGUSTINE gu'il ne nouvait ignorer:
au'en conséouence il nouvait par une simple exnérimentafion
relevant de la technique ordinaire, narvenir & la nrdtendue
invention du brevet 74.03435;

oT
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Mais considérant oue le document AUGUITINE n'gst
nullement aussi décisif que 1'affirme HOVIONE;

Ou'en effet s'il indique une similitude entre les
stérfosnécificités de catalvseurs homogeéenes et hétérorénes,
elle n'a nas été formulde de telle sorte au'elle ait
suffi & écarter le préjuré & vaincres que ce document
indique tout d'ahord:"les comparaisons entre catalyseurs
homogénes et catalvseurs hétérogénes doivent &tre faites
avec nrécaution, en varticulirr quand la comparaison
faite est entre un comnlexe de rhodium et un oxvde de
platine réduit;" qu'il ranpelle aue seules quelques
études de 1'hvdrogénation d'oléfines ont été effectudes
et au'elles " conduisent a des conclusions contradictoires
en ce nui concerne les ressemblances entre catalvseurs
solubles et catalyseurs insolubles"; aue c'est seulement
plusieurs pases plus loin au'il dit "Avec le catalvseur
au rhodium, les donndes stéréochimiques du »nroduit sont
tréd sembla.bles & celles obtenues avec le rhodium sur
charbon" et enfin " Avec le catalvseur au rhodium les
résultats de stéréochimie du produit sont trés semblables
a ceux obtenus avec le rhodium sur charbon®”;

Mais considérant au'il convient d'ohbserver gue la
similitude qu'il constatecmvvnesnécifinuement 1'hvdro-
éhation du méthvlbutv]cvclohexane, corposé du document
MITCHELL qui, mis en présence du catalyseur de WILKINSON,
favorise 1l'obtention de 1'isomére CIS par atteque de
1'hvdrogéne sur le c8té le moins encombre~(l'1somére CIs
étant 1'isomére héta):

Que AUBUSTINE ne pose nu'’ement une régle générale
valable nour une hvdroeénation sur tout autre composé
de départ;

Considérant que ce document de 1'art entérieur
n'affecte nas le cractere inattendu de 1'importance du
proores technique réalisé var le nrocédé de 1'invention
PFIZER qui ne se résume pas ainsi aue 1'observent les
appelantes ® une stéréospdcificité " similaire" & celle
constatée avec le catalyseur hétérogéne: le résultat
étant une srientation » presque 100% vers les épimdres
alpha, imprévisible et surprenante eu égard aux documents
constitutifs de 1'étst de la technlque aul vnortaient
1'homme du métier 2 s'attendre % une produé¢tion privilégiée
de 1'isomére bétag

Considérant que pour 1'homme du métier il n'était
nullement évident d'utiliser 1le catalyseur constitué
par le complexe rhodium-phosphine tertiaire aveec anion
chlore pour réduire la méthacvcline en doxvcyvclineg

Ou'il s'ensuit nue le moven de défaut d'activité
inventive n'es* pas non nlus fondé et que le brevet a Et¥
en ses revendications invoquées déclaré valable par une
décision nui mérite confirmationg

B~ Sur la contrefacon:

Considérant qulainsi que 1l'a retenu le Trilunal -~ que 1s

L

il est constant
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substance active (doxvcvecline) offerte en vente et vendue
par PLANTIER et SALGET a été livrée nar HOVIGNE qui la
fabriaue ? partir de méthncvcline mar un nrocsdé de
catalvse imnliquant du rhodium et de la trivhénvlnhosrhiney

Considérant gue HOVI: NE a déclaré dans des conclusiens
dénosées le 21 mars 1988 au cours d'une procédure intro-
Auite » son encontre par PFIZER sur la base du méme
brevet devant le Trihunal de Lvon, aue 1e nrocéré et le
catalvseur qu'elle vtilise sont décrits dans le brevet
Prancais 87.09869 PLURICHEMIE;

Considérant aue les Sociétés PFIZER, % avi incombe 1la
nreuve de la contrefacon, n'étant nas en mesure de le
Paire par d'autres éléments, il convient de rechercher
gi, ainsi au'elles le soutiennent, les différences de
structure du catalvseur de ce hrevet invoquées nrar
HOVIONE 1ui nermettent d'échanper au prief de contrefacon,
les appelantes afrfirmant qu'elles sont inonérantes au
regard du contenu des revendications 1 et 2 Au brevet
PFIZER, qu'elle< ne nourraient #tre vrises en considé-
ration qu'au repard des revendications 5 et 9 et que dans
tous les cas, la fonction étant la mére ainsi que 1le
résultat, i1 v aurait 2 tout le moins une contrefacon

-
=4

par dquivalence des revendications 1, 2, 5 et 9;

Considérant que deux procédés méme différents Aans
leur forme neuvent &tre écuivalents quand ilsexercent la
m&me fonction et nroduisent le m8me résultat:

Considérant au'est inopérante 1l'affirmation du
princive de 1'identité irr<ductible en matiere de produits
chimiques » laanelle fait réfirerce HOVIONE sui ne veut
nrendre en considération aue la différence de structure
des catalvseurs en cause alors aqu'i® s'acit de rechercher
si 1le nrocédé arpué de contrefacon reproduit les caracté-
ristigues des revendications du brevet 74.03435;

Consitérant aque la diffdérence dans la forme du
catalvseur n'est nas contestée; rue le catalvseur du
brevet PLURICHEMIE dont il est admis qu'il est celui
utilisé par HOVIONE est un catalyseur homogéne qui est
un comnlexe de rhodiurm avec de la triphénvlinhosphine
et de 1'hvdwagine a 1'état pur, avant "une activitd
stéréosnécifique et régiosélective élevée, cue l'on reut
utiliser er treés petite quantité dans 1 'hvdrogénation
de la méthacvcline vnour donner de 1'&=6 désoxv-5-hvdroxv-
tétracvcline avec des rendements élevés, nroches du
rendement stoechiométrique"; cue selon la formule Aéve-
lonpée qu'en donne le brevet, il comporte: 2 atomes
de rhodium, chacun d'eux étant relié » deux nhosphines
tertiaires et & denx hvdArazines, 1'ion devant assurer
la neutralité élecctriaue étant un nitrate;

Considérant cu~ HOVIONE insiste sur le fait cue ce
catalvseur comporte deux licands ( la trivnhénvlivhosnhine
et 1'hvdrazine lacuelle dans le brevet PFIZER n'est
mentionnée que comme source d'hvdrogéne) et aue son anion

4eme
Ch ambrp A ......




imp. Grefte C.A. PARIS

8@ 178

est un nitrate et non un halogénure ot en particulier
un chlorure comme d~ns le catalvseur de PFIZER;

Mais considdérant qu'ainsi qu'il a été dit nrécédemment
l'anion n'entre ras dans la composition du ctalvseur
deveont seulement assurer la neutralité electricue du miliev
réactionnel, étant de surcoit observé que PFIZER
prévoit exnressément qu'il "neut &tre rris dans une
grande variété d'anions" si l'anion préféré est le
chlorure;

Considérant en ce aui concerne la nrésence d' hvdrazine
qui n'est pas un des éléments constitutifs du catalvseur
de PFIZER, i1 convient de ranpnreler que la contrefacon
est réalisée dés que les éléments essentiels de 1'invention
sont reprodutts , une adionction n'écartant nas nécessire-
ment ce grief car deux produits peuvent 8tre équivalents
tout en comportant un nombre dA'éléments différents;

Qu'il n'a nas été répondu & 1a conclusion du Pro-
fesseur OSBORNE qui dans sa deuxiéme consultation affirme:
"I]1 m'apparait en outre manifeste que la présence sunplé-
mentaire d'hvdrazine dans le catalvseur utilisé mnar
HOVIONE ne perturbe en rien la fonction du catalyseur
dans le procédé inventé par PFIZER, quand le catalvseur
HOVIONE est utilisé er remnlacement du catalvseur de
WILKINSON®

Considérant aue 1'essentiel de 1'argumentation de
HOVIONE tend 3 démontrer qu'il ne saurait v avoir d'égui-
valence des procédés dés lors que le brevet 74.03435
ne divulpgue pas une fonction nouvelle et . que dés lors
1'identité de fonction et de résultats~ qui ne sont pas
formellement contestées et résnltent suffisamment du
texte de son brevet de référence comme des con=tatations
du raprort d'exnertisey ne sauraient caractériser la
contrefacon reprochées :

Ou*HOVIONE persiste & soutenir que la fonction,savoir:
hvdrogéner le grouvmement méthvléne exocyclique de la
méthacvcline et opérer cette hvdrogénation de facon
gélective en vue de l'obtention de 1'épimére alpha de la
doxveveline, #tait connwe par le brevet 1.430.860 de
PFIZER

Or considérant eu'il a été ci-avant retenu que la
fPonction du procédé réside dans la sélectivité et la
stéréosnécificité catalvtiques en faveur de 1'énimere
alphas

Que cette fonction étant couverte nar le brevet
74.03435 i1 peut en droit v avoir contrefacgon par
équivalence, lanuelle est réalisée en fait puisque les
movens de forme différente remplissent la m&me fonction
dans une anplication identique en vue d'un résultat de
mé&me naturey qui en l'espece est de surcroit de mé&me
degré;

Considérant en effet qu'il est sans incidence sur la
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fonction du nrocédé aue le catalvseur dA'HOVIONE nermette,
nour traiter une m&me masse de méthacvcline, l'utilisation
d*'une masse moindre ce catalvseur; qu'il ne reut davantage
8tre tenu comovte dans l'annréciation de la cortrefacon

du fait gue le catalvseur A'HCVIONE ne serait n2s él8ctri-.
auement neutre; qu'il s'agit en e“fet d'avantage (ou de
désavantage) sur le plan de 1l'exnloitation de 1'invention
agui n'influe mas sur la reproduction “es caractéristiaues
essentielles nrotécées par le brevet;

Considérant cue le grief de contrefacon étant dtabli,
i1 eonviendra de recourir & une exnertise aux fins
d*évaluation du nréjudice subi par les Sociétés PFIZLR,
en allouant dés » présent aux apnelantes une indemnité £
provisionnelle de 40C.000 F & la charce de la Société et des Socistés
HOVIONE#et A'ordonner les mesures de confiscation, SARGE;ei ;LANYP:
interdiiction et publication ci-aprés fix“fes au disvositif; o
oy
IIT. Sur le brevet spécial de médicament n® 116& M

dénosé le 23 mai 1967

Considérant aue FLANTIER et SARGET concluent d 1'in-
firmation du iuge~nt aui, dfeclarant valable le brevet
snéeial 1168 M les a condamndées vpour la contrefacon de
ce brevet aul selon elles comporte une insuffisance
notoire de descrintion tant sur 1'incdication des pronrié-
tés pharmacolrricues cue sur lgs applications théraneu-
tiques, ne décrivant aucune vérification in vivo, ne
définissant pas 1'action nhvsiolopique particuliére du
médicament s»r leocuel n'est donnée aucuyne nrécision
guant & la toxicité et aux contre-indications;

Qute’les font grief au juremert de s'€tre 1limité
& renroduire intforalement sans les analvser les affir-
mations des Socidtés PFIZEL;

Considérant cue les Sociétés PFIZER reldvent cue
PLANTITR et SANGET reprennent devant 1~ Cour la thése
discutéfe et reietée mar le Trihunal et elles demandent
1a eonfirmation du jurement entrenris sur ce points

Consi“érant cue le brevet snécial de médicament n°
1168 M a pour titre "6-épi-désoxv-> oxvtetracvclines &
aetivité antibiotique” nroduit obtenu par hvdrogénation
de la méthacvycline et dont le nrocédé de fabrication
a Pait 1'objet d'une demande de brevet de m&me date
déposé sous le n® 1.43C.860;,

Considérant cue les propriétés curatives de ce nroduit
épalement dénommé doxvcvcline ne sont nmas contestées;

Que les critiques portent sur la validité du hrevet

(2]

% | spéeial 1168 Moau recard des exigences de 1'article 5

< (du décret dv 30 mai 1960 qui dit nuls les “revets spéciaux 4eme

e de médicament lorsaqu'ils portent sur une 4 écouverte "dont Chambre A ...... ..

5 fon n'a pas indiqudé les propriétés nharmacologiques et au

¢ {moins une apnlication théraveutiaue"s } ooy
-et de l'article 9.2° du m&me décret qui date ...
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une annlication théraneutique, diététiaque ou de diaconos—
tic"
Y

Considérant ocue selon 12 jurie~nruv’ence, auv sens du
décret les pronriétés nharmacologiques d'un médicament
sont les actions nhvsiologiaques ou nerturbatrices des
mécanismes phvsiologioues révélées ou confirmées pénérale~
ment par des exvériences en laboratoire, in vivo et in
vitro, qu'une drogue(ou substance ou composition) exerce
sur un &tre vivant avec leruel elle est mise en contact
et aui sont lides directement & 1l'emploi du médicament
pour guérir telle maladie humaine ou en atténuer les
effets; aqu'on doit v com»rendre 1'absence de toxicité ou
la faihlesse relative de la toxicité,étant toutefois
noté que dans la littératuvre elle ~st le plus souvent
étudide & nart et rarement rangée mnarmi les provriétés
vpharmacologinues;

Lonsidérant au'il est admis aue c'est 1'in”ication
et non la démonstration des pronriétés pharmacologidaues
et au moins d'une avnplication thérapeutique illustrée
et préciséde mar un exemple détaillé qui est exipde et
que la description des exnrériences ne s'impose mas en
raison de la procédure de visa aui précédera ltautori-
sation de mise sur le marché du nroduit, 1'exnloitant du
brevet n'avant essentiellement besoin de connaitre que
le mode de fabrication du médicaments

Considérant qu'il apparait des critiques sévéres et
des inquiétudes manifestées vnar les Laboratoires PLANTIER
et SARGET qu'allant au-deld des exigences du décret
telles nu'exnlicit’es par cette jurisnrudence bien établie,
ces sociétés trouvvent au B S M en cause des insuffisances
oui seraient sans doute justifiées dans 1la procédure d*AMM
mais qui ne neuvent &tre retenues * llencontre du brevets

Oue sur les indications nharmacologiques il est indiqué
L.nage 1 colonne droite naragranhe 2: "Les 6-éni-désoxv-5-
oxvtetracveclinetselon 1'invention sont particulidrement

actives contre une prande variété de micro-~orpganismes &

la fois in vivo et in vitrog

_ Le tableau svivant résume 1'activité in vitro de la
6-épi-desoxv-5> oxvtetracvcline comparée & celle du
chlorvArate de 6-dexoxv-5-oxvtetracveline contre une
grande variété de microorcanismes pathogéness

Lpage 2 col. gauche: une 1iste d'essais in vitro,

.page 2 col. droites une indication relative & la toxicité
en ces termes les sels que couvre également 1'invention
doivent 8tre vréparés avec des acides ou des métaux
"pharmaceutiquement accevtables" c'est 5 dire n'augmentant
nas sensiblement la toxicité de 1'acgent antimicrobien
amphotére";

Qu'en ce cui concerne l'apnlication thféraneutique
le brevet commorte:
une indication sur la posolocie et les voies dtadministra-
tion du médicament:— vace 2 1 co) droite "En théraneu~ .
tique humaine la dose guotidienne par voie prale est

4
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dtenviron 0,7 » environ 2 g pour 1'adulte moven (rroduit
nrésenté en ecansules).... Pour l'administrntion narentdéralg
intramrusculaire ou intraveineuse la dose avotidienne est
réduite » environ C,(5 & 1 g
édtant obhse~vé aue ces indications nosologiaues ne neuvent
découler que des observations in vivo mar ailleurs
mentionndes sans descrintion de celles-ci:

-nage 3: cing exemmles,

-npage 2 et résumé 1'indication de la maladie que le
médicament se propose de cudrir: infections des soucnes
de microbes résistant arx antibiotiques telles oune celles
de "mierococcus pvogens var.aurens'", avec mention d'une
narticulieére efficacité contre ceux de la vpneuronie(rage 3)

Cons ‘dérant aue si la mention de la toxicité n'est
faite qu'd titre incident, s'agpissant d'un produit ?
activité antibiotique dont la toxicité est en egénéral
connue et si nar ailleurs les Sociftés FFIZEX sont mal
venues » faire état d'une application comme stimulant
de crvoissance qui vise manifestement non la thiranmeutique
humaine mais 1'annlication du produit en matiére v4étéri-
naire, il ressort suffisamment de 1'ensemhle des indi-
cations ci-avant ranpelées une descnntion suffisante
dans les termes du décret de 1960 tels qu'internrétés
par une jurisprudence hien établie;

Considérant c-e c'est en conséquence avec raison que
le Tribunal a rejeté la demande de nulli*é du B S Mg

Consiférant sur la contrefacon aque PLANTIER et SARGET
ne contestent vpas la ratérialité “des faits ni la “écision
des preriers jueses crui, par des motifs aue la Conr
edopte, 2 retenu lour responsbilité et les a condarnds
% indemniser PFIZER nar 1'allocation A'une somme de
100.000 F exactement annrécide euv épard & 1a durdie des
faits incriminés, le brevet dtant Aenuis 1981 tom»é dans
le domaine mublic;

IV.. Sur les deman‘es du chef de 1'arpel abusif et sur
1e fondementide 1'article (00U du nouveau code de
procédure civiles

Considérant que HOVIONE |, PLANTIER et SARGET swccombant
en leurs nrftentions, il ne saurait 8tre fait droit & leur
demanie en dommapes—intérdts vpour avnel abusif;

Que pour la méme raison elles devront conserver
1'entitre charge des frais non comnris dans les Aépens
par elles exposéds tant en premiére instance au'en appel;

Que 1'éauité commande de faire apnlication des disno-
sitions de l'article 700 dn novveau code de procédure
civile en faveur des Sociétés PFIZEi dont la demande est
justifiéde 3 hauteur d'une somme de 3G.00C F pour chacune
d'elles % la charge in solidum des Sociétés FLANTILE
SARGET et HOVIONL:

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers
juges,

Statuant dans 1les li~ites des appels,~—————n -
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Confirme le jurement déféré du Tribunal de Grande
Instance de Paris (3e¢me Chambre lére Section) du ler juin
1988 sauf en ce qu'il a:

~déboutd les Sociftds PFIZSR INC. et LABORATOINRES PFIZER
de leur demande en contrefacon du brevet n® 74.03435,

~rejeté leur demonde dv chef de l'article 700 du nouveau
coie de nrocédure civilejmmmmmmm—m :

Réformant de ces chefs, statvant & nouveau et ajoutant
au jugement :————e———

Dit qgue la Société HOVIONE par la fabrication et
1'introduction en France de la doxveveline fabriquée
selon un procédé reproduisant par équivalence les carac-
téristiques essentielles des revendications 1, 2, 5 et 9
du brevet PFIZER 74.03435 et les Sociétés LABOuatOI.ES
PLANTIER et LABORATOIRES SARGET par 1'offre en vente et
la vente sur le territoire francais d'un médicament dont
le princine actif est constitué nar cette doxveveline
ont contrefait ce brevet en ces revendicationsj-mewme—x

Fait défense aux Sociétés HOVIONT, LABORATOIRES
PLANTIER et LABOi.ATOI!:.S SARGET Ae movrsnivre leurs
actes de contrefacon, ce sous as*reinte de 50 F vpar unité
de six gélules de produit contrefaisant;——eeeen=.

Ordonne la confiscation et la remise aux Sociétés
PFIZER INC. et LABORATCIRES PFIZER de tous les pnroduits
contrefaisants se trouvant en la possession des trois
sociétés intiméesjemmmmmmcum—=-

Désipne comme exp-rt Monsieur Philippe GUILGUET,
14 avenue de Breteuil & Paris (7&me) avee mour mission
de rechercher et fournir & la Cour tous éléments oui lui
npermettront de déterminer le nréjudice et de fixer le
montant des indemnités & allouer & la Sociétés PFIZER INC.
brevetée etdla Société LABORATOIRES PFIZER SARL licencides

Dit gque de ses ovnérations et faute de constater l'2ccord
des narties, 1'exnert dressera un ranrnort qu'il déposera
au greffe de cette Cour avant le 15 décembre 1990 cee-

Dit que les frais d'exvertise devront 8tre avancés par
les Sociétés PFIZER et fixe & 15.000 F 1a provision
2 valoir sur la rémunération de l'exmert qu'elles devront
consigner au greffe de la Cour avant le 31 mai 1990;

Dit cue le contrdle de 1'egnertise sera exercé nar
Monsieur le Conseiller POULLAINGg e

Condamne in solidum les Sociétés HOVIONE, LABGKATOI:LES
PLANTIER et LABORATOIRES SARGET » paver aux Sociétés
PFIZER: 1°) une indermnité provisionnelle de 400.000 F,

20)
taxables de
anpel

leurs frais non
instance qu'en

une somme de 60.000 F pour
procédure tant en premiére
Avntorise les Sociétés PFIZER » faire nublier le

présent dispositif dans trois journaux ou revues de leur
choix aux frais in solidum des Sociétés HOVIONE,
LABCRATOIRES PLANTIER et LABORATOIRES SARGET dans la

limite d'une somme globale de 30.000 Fjemucun

Condamne in solidum les intimdes aux dépens d'anvel et

........... 198mebage
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