FAITS ET PROCEDURE

La société LABORATOIRE INNOTHERA est titulaire d'lomevet francais déposeé le 23
septembre 1994 et délivre le 24 janvier 1997 seus94.11381. Ce brevet concerne une
association thérapeutique vitamino-calcique, socguté d'obtention et son utilisation.

Le 4 ao(t 1995, elle a, pour ce méme produit, d&psamus le n°95.927758.3, une
demande de brevet européen désignant la Franesg.eflaia renoncé a la désignation de
la France par ce brevet.

Elle a constaté, a la lecture du journal officielldt décembre 1996, que la société des
LABORATOIRES DOMS-ADRIAN avait obtenu une autorigat de mise sur le marché
d'une spécialité CALPEROS D3 présentant sous fadate comprimés a sucer une
association vitamino-calcique que reprenait leaaaristiques de ses brevets.

Aprés avoir informé la société des LABORATOIRES DSMDRIAN de I'existence de
ses brevets et de sa volonté de faire respectereiés de propriété industrielle, elle I'a,
par acte du 14 avril 1997, attraite devant le tiddude céans, aux fins de constatation
judiciaire de contrefacon de I'ensemble des revations de son brevet francais
n°94.11381 et de sa demande de brevet européen.

Dans le dernier état de ses écritures, elle pré&jande CALPEROS D.3 reproduit les
revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13 et 15atebrevet n°94.11381. Elle sollicite avec
exécution provisoire, outre les mesures habituelesonfiscation, d'interdiction, de
publication, une indemnité provisionnelle de 2 000 francs a valoir sur son préjudice a
déterminer a dires d'expert et l'allocation d'urdeimnité de 100 000 francs en
application de Il'article 700 du Nouveau Code deé&dtare Civile.

La société des LABORATOIRES DOMS-ADRIAN conclut débouté, elle invoque
I'exception de possession personnelle antériegnaupra l'article L.613.7 du Code de la
Propriété Intellectuelle. En tout état de caude,@ursuit la nullité du brevet
n°94.11381 au motif qu'il n'expose pas l'inventiefacon suffisamment claire et
compléte pour qu'un homme du métier puisse I'eeé@itque son objet n'est pas
brevetable aux termes des articles L.611.10, 616£11611.14 du Code de la Propriéte
Intellectuelle.

Elle réclame l'allocation d'une somme de 200 080ds a titre de dommages et intéréts
pour procédure abusive et d'une indemnité de 10Gra@cs.

La société LABORATOIRE INNOTHERA réfute ces moyeBfle affirme que le droit
de possession au sens de l'article L.613.7 du Ged Propriété Intellectuelle ne peut
étre reconnu qu'a l'inventeur, et non a celle adfg, comme c'est le cas de la
défenderesse, l'invention aurait été révélee.

Elle soutient que la rédaction de son brevet néfreod’aucune critique. Enfin, elle
constate que les différentes spécialités pharmigeest dont se prévaut la société des
LABORATOIRES DOMS-ADRIAN n'enseignent ni ne sugg@ren aucune facon la
combinaison spécifique revendiquée par son brevet.



DECISION
| - SUR L'EXCEPTION DE POSSESSION PERSONNELLE :

Attendu que, aux termes de l'article 613.7 du Giella Propriété Intellectuelle toute
personne qui, de bonne foi, a la date de dépéttait,sur le territoire (frangais), en
possession de l'invention objet du brevet, a I&,dxditre personnel d'exploiter

l'invention malgré I'existence du brevet ;

Le droit reconnu par le présent article ne pew &msmis qu'avec le fond de commerce,
I'entreprise ou la partie de I'entreprise auquesilattaché ;

Attendu que les parties sont contraires sur lpr&ation des dispositions de l'article
L613.7 du Code de la Propriété Intellectuelle ; @usociété LABORATOIRE
INNOTHERA prétend que le droit de possession persbne peut étre reconnu qu'a
l'inventeur et non a celui auquel l'invention auéé révélée méme de bonne foi ;

Attendu que le droit de possession personnel eshrel a celui qui, antérieurement a la
date du dépo6t du brevet, avait la détention intelielle de I'invention brevetée ; que
jusqu'a cette date, le détenteur de l'inventican@oksibilité de I'exploiter librement ou de
la céder ; qu'a compter de cette date, il ne coasgue le droit de I'exploiter
personnellement ;

Attendu que toute personne, dit la loi, peut bé@mfide ce droit, que la seule condition
exigée est que le possesseur antérieur soit deefonnque le possesseur est de bonne
foi, lorsqu'il a réalisé lui-méme l'invention oudgque, comme en I'espéce, il I'a regue
légitimement de son auteur ;

Attendu qu'en l'espéce, il est constant et nonesté@tque :

- désirant compléter la gamme de ses produits@dmsalcium par une association
vitamino-calcique, la société des LABORATOIRES DOMBRIAN a recherché par
I'intermédiaire de la société SORECO, un laboratdisposant d'un tel produit ;

- des contacts ont été pris avec la société IPRADIg 4 juillet 1994, a proposé a la
défenderesse, la formule centésimale et |la forindigstrielle de fabrication des
comprimés CALCIPRAT D3 ;

- la société IPRAD s'est vue reconnaitre apregp@dpar la société LABORATOIRE
INNOTHERA de sa demande de brevet un droit de psgse personnelle antérieure ;

Attendu qu'au 23 septembre 1994, date du dépda paciété LABORATOIRE
INNOTHERA de sa demande de brevet, la sociétée ABIRATOIRES DOMS-
ADRIAN avait une connaissance précise et completérdzention ; qu'elle était
détentrice de sa formule centésimale et était @agsible de I'exploiter, la société
IPRAD lui ayant communiqué la formule industriedle fabrication des comprimés ;



Que l'exception soulevée doit donc étre retenue ;
1 - sur la portée du brevet n°94.11381 :

Attendu que l'invention concerne une associatiénagpeutique vitamino-calcique, son
procédé d'obtention et son utilisation.

Attendu qu'il est rappelé dans la partie descrptiv brevet que généralement les
associations vitamino-calciques renferment un éatldsage et calcium pour un dosage
élevé en vitamine D et qu'il existe un besoin dalegyouvoir disposer d'une association
vitamino-calcique comportant un fort dosage deigaigour un faible dosage en
vitamine D ;

Que du fait de la nature des sels de calcium dibsacceptables du point de vue
pharmaceutique, il est particulierement difficilagbocier ces sels avec de la vitamine D
notamment si on désire obtenir des comprimeés paracédé de fabrication par
compression directe.

Attendu que pour remédier a cette difficulté refath la fabrication de sa spécialité
vitamino calcique, le breveté propose une combimagrticuliere des excipients
associés, aux principes actifs, a savoir au maindiant a sec et en milieu humide"
combiné en quantité synergique avec au moins wamt) au moins un liant et au moins
un lubrifiant, I'un au moins du dit diluant et dulitint étant un édulcorant ;

Attendu que l'invention précise, en outre, lesédhts composants - principes actifs et
excipients- de l'association thérapeutique revaraidqrevendications 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11) sa formule générale (revendication 12jpréaentation sous forme de comprimé a
sucer, de sachet poudre, de sachet suspensiompadiknibuvable ou de solution en
sachet (revendication 13) et sa destination a savanbattre 'ostéoporose (revendication
15) ;

Qu'enfin, le procédé d'obtention de cette spééiglitarmaceutique est décrit
(revendication 14) ;

Attendu que le brevet n°94.11381 comporte 15 reicatidns dont la nullité est alléguée
; que la teneur de ces revendications est la st@van

Revendication 1 :

Association thérapeutique vitamino-calcique comanércomme principes actifs associes
du calcium sous forme €lémentaire et au moins uaeine D, caractérisée en ce que
pour sa mise en oeuvre elle renferme, en outrmya@ns un liant a sec et en milieu
humide combiné en quantité synergique avec au mwirtiluant, au moins un liant et au
moins un lubrifiant, I'un au moins dudit diluantdetdit liant étant un édulcorant.

Revendication 2 :



Association thérapeutique vitamino-calcique setorevendication 1, caractérisée en ce
que le calcium sous forme élémentaire provient daime calcium choisi parmi le
carbonate de calcium, le pidolate de calcium,deata de calcium, le citrate de calcium,
le gluconate de calcium, le chlorure de calciunglleoheptonate de calcium, le
glycérophosphate de calcium et le phosphate deuoalc

Revendication 3 :

Association thérapeutique vitamino-calcique setorevendication 1, caractérisée en ce
gue la vitamine D est choisie parmi la vitamined2ergocalciférol ou la vitamine D3
ou cholécalciférol ou un mélange de celles-ci.

Revendication 4 :

Association thérapeutique vitamino-calcique setorevendication 1, caractérisée en ce
gue le liant a sec et en milieu humide est chasirp une cellulose, la maltodextrine et la
polyvinylpyrrolidone.

Revendication 5 :

Association thérapeutique vitamino-calcique setorevendication 1, caractérisée en ce
que le diluant est un édulcorant et cet édulcazahtn polyol.

Revendication 6 :

Association thérapeutique vitamino-calcique seforelvendication 1, caractérisée en ce
gue le liant est un édulcorant et cet édulcorantegolyol.

Revendication 7 :

Association thérapeutique vitamino-calcique selond des revendications 5 et 6,
caractérisée en ce que le polyol est choisi pagmidnnitol, le sorbitol, le xylitol et le
maltitol.

Revendication 8 :

Association thérapeutique vitamino-calcique seforelvendication 1, caractérisée en ce
gue le lubrifiant est choisi parmi le stéarate ggnésium, l'acide stéarique, I'huile de
ricin hydrogénée, I'huile de coton hydrogénée gledmate de glycérol.

Revendication 9 :

Association thérapeutique vitamino-calcique seforelvendication 1, caractérisée en ce
gu'elle renferme, en outre, un agent aromatisant.

Revendication 10 :



Association thérapeutique vitamino-calcique setorevendication 1, caractérisée en ce
gu'elle comprend, en outre, un acidifiant.

Revendication 11 :

Association thérapeutique vitamino-calcique setorevendication 1, caractérisée en ce
gu'elle comprend un édulcorant supplémentaire tharsni le saccharinate de sodium, le
cyclamate de sodium et l'aspartame.

Revendication 12 :

Association thérapeutique vitamino-calcique seland des revendications 1 et 10,
caractérisée en ce qu'elle répond a la formulergéngé
Calcium (carbonate de) 1250 mg

Quantité correspondant a calcium élément 500 mg
Cholécalciférol 4 mg*

Xylitol 661 mg

Sorbitol 500 mg

Polyvinylpyrrolidone 45 mg

Arébmé (citron, orange, etc.) 20 mg

Stéarate de magnésium 20 mg

*Vitamine D3 dosée a 100 000 Ul/g

ladite formule correspondant a un comprimé termai2é500 mg.

Revendication 13 :

Association thérapeutique vitamino-calcique selond des revendications 1 a 10,
caractérisée en ce qu'elle est sous la forme dinpigmé a croquer, d'un comprimé
sécable, d'un comprimé a sucer, d'un sachet padidresachet suspension, d'une
ampoule buvable ou d'une solution en sachet.

Revendication 14 :

Procédé d'obtention d'une association thérapeutig@mino-calcique comprenant
comme principes actifs associés du calcium sousd@émentaire et au moins une
vitamine D, caractérisé en ce qu'il consiste :

(a) a granuler le calcium sous forme élémentaiex @ liant a sec et en milieu humide ;
(b) a prémélanger la vitamine D avec le liant édrdot dans une étape séparée ;

(c) a mélanger dans une autre étape séparée émtddulcorant, du liant édulcorant
supplémentaire et I'arbme avec les produits dgegt@) et (b) tout en ajoutant du
lubrifiant ;

(d) a comprimer éventuellement le mélange sur presstive.

Revendication 15 :



L'utilisation de I'association thérapeutique vitagicalcique selon l'une des
revendications 1 a 13 pour combattre l'ostéoporose.

2 - sur la validité du brevet :

Attendu que la société des LABORATOIRES DOMS-ADRIAMance que la
revendication 1 est ambigué et manque de clarté ;

Qu'elle affirme que I'homme du métier ne peut ge'perplexe a la lecture de cette
revendication des lors que les termes - calciumnéhdaire, mise en oeuvre, liant a sec et
en milieu humide, et combiné en quantité synergiggent soit obscurs soit peuvent
avoir plusieurs sens ;

Qu'en second lieu, elle souligne que ne sont mhguges les quantités de liant a sec et
en milieu humide, du diluant, du second liant etubuifiant permettant de résoudre le
probléme de base de l'invention qui est d'assdci@alcium avec la vitamine D ;

Qu'elle poursuit, pour ce motif, la nullité de eattvendication et des revendications 2 a
11 du brevet qui sont dans sa dépendance ;

Attendu que la société LABORATOIRE INNOTHERA objedu'il faut donner a
chacun des termes critiqués sa signification presr@érappelle que la formule générale
de la revendication 12 répertorie I'ensemble destdoants de son médicament ;

Attendu que la description suffisante est cellepguimet a la femme ou I'homme du
métier qui lit le brevet, de réaliser I'inventiorea ses connaissances professionnelles
théoriques et pratiques auxquelles s'ajoutentgliesont citées dans le brevet ;

Attendu qu'en l'espéce, la femme ou I'homme duemdtit étre défini comme un
chimiste spécialisé dans la fabrication de prémargtharmaceutique ;

Attendu que les parties sont contraires sur laifségtion et la portée des termes
essentiels de la revendication 1 ; qu'il est né&esgour éclairer le tribunal, de désigner
un expert pour lui fournir les éléments lui permpttde déterminer la portée de ces
termes ;

Attendu qu'en outre, la société des LABORATOIRESMIZDADRIAN conclut a
l'absence de nouveauté des revendications 1 4Bdi brevet ; gu'elle oppose deux
spécialités pharmaceutiques : le CALCUCHEW.D3@SICAL500+D dont la
commercialisation est justifiée depuis avril 19@2ipla premiere et octobre 1987 pour la
seconde :

Attendu qu'elle conclut aussi a I'absence d'aétimventive de I'ensemble des
revendications au motif que plusieurs associatuitasnino-calciques associant a un fort
dosage en calcium, un faible dosage en vitamin&ai@ré présentes sur le marché a la
date du dépo6t du brevet ; qu'elle affirme que I#érénces insignifiantes et banales entre



les formulations antérieures et l'invention revenée prive celle-ci de toute activité
inventive ;

Attendu que sur ce point, elle oppose outre, lésigptés pharmaceutiques précitées
deux associations vitamino-calcique présentéesfsome de comprimés comportant un
fort dosage de calcium et un faible dosage en witaiD -le DI-CAL D et le

CALTRATE 600+vitamD, mis sur le marché dés 1998saque le CALCIPRAT 750
commercialisé dés 1993 ;

Attendu que les parties sont contraires sur lestions remplies, au cours du processus
de fabrication, par les excipients de ces spééspiharmaceutiques, qu'il convient d'en
confier I'examen a l'expert désigné par le tribynal

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiguement, contradictoirement

Dit que la société des LABORATOIRES DOMS-ADRIANe&droit d'exploiter, a titre
personnel, l'invention protégée par le brevet r’8381,

Sur le surplus, avant dire droit, apres consultadie I'INPI,
Ordonne une expertise et désigne en qualité dexper

M. Michel D

[--]
75015 PARIS

avec mission, apres s'étre fait remettre les bsaagbqués et tous les documents et les
dossiers des parties,

1 - de fournir au tribunal les éléments lui perauettd'apprécier si la revendication 1 du
brevet décrit I'invention de maniéere suffisammdaire et précise pour permettre a un
chimiste de résoudre le probleme posé a savowc@ssau cours de processus de
fabrication, un fort dosage de calcium a un faddsage en vitamine D ;

2 - dans l'affirmative, fournir au tribunal les ménts lui permettant d'apprécier la
nouveaute et l'activité inventive du brevet n°9881l et notamment préciser pour
chacune des spécialités pharmaceutiques oppoadesaction exercee, au cours du
processus de fabrication, par les excipients et jpéuticulierement :

- s'agissant du CALCICHEW D3 le role du sorbital,garticulier indiquer si au cours du
processus de fabrication, celui-ci est utilisé sgstvement comme liant ou diluant puis
comme diluant ou liant ;

- s'agissant de I'OS.CAL 500. D la fonction du fceyrup solids" et si celui-ci est un



liant, précisé, si, au cours du procédé de falioicate ce cachet, il est utilisé comme
agent de granulation ou comme liant d'enrobage :

3 - apporter au tribunal les éléments lui permettiapprécier les difficultés que la
femme ou 'homme du métier peut rencontrer lordeibstitution les uns aux autres des
différents liants ou diluants d'usage courant dariabrication par compression directe et
notamment lors de la substitution de liants ouatits non édulcorants par des produits
édulcorants ;

Dit que I'expert aura la faculté, s'il I'estime egxaire, de s'adjoindre un sapiteur.

Dit que la société des laboratoires DOMS-ADRIAN RBDOGIE devra consigner au
service du contrble des expertises (Escalier Pe3&age), une somme de 20 000 francs
a valoir sur les honoraires de I'expert, avaneleriai 2001 et qu'a défaut la mission de
I'expert sera caduque.

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa missamformément aux dispositions des
articles 263 et suivants du nouveau Code procégivite et qu'il déposera l'original et
une copie de son rapport au Greffe de cette chadam® les quatre mois de sa saisine,
sauf prorogation de ce délai, diment sollicitééeemps utile aupres du Juge chargé du
contrdle des expertises de cette chambre,

Renvoie les parties a lI'audience de mise en été#/2@01 pour vérification du versement
de la consignation.

Ordonne I'exécution provisoire de la mesure d'digeer

Réserve les dépens.



