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LABORATOIRE PENTAGONE
APPELANTE

LIMITEE DØfenderesse Fev.2ô

ET

PARKE DAVIS COMPANY
INTIMEE

Demanderesse

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE

PROVINCE DE QUEBEC

Brevet_Contrefaçon_ValidiM_Injonction_AntibiotiqueSubstaflCe prØ

paree ou produite par procede chimiqueInventeurLoi sur les bre

vets IS.R.C 1952 203 art 411

La demanderesse poursuivi Ia dØfenderesse pour violation dun brevet

relatif un antibiotique connu sous le nom de chloramphØnicol ou

chioromycØtine Le brevet contient des revendications de la substance

prØparØe autrement que par le procØdØ brevetØ Cet antibiotique

sØcrØtØ par des micro-organismes dans une culture sy trouve diluØ et

inutilisable cet Øtat brut Un procØdØ dextraction est donc indis

pensable pour obtenir la substance utilisable des fins thØrapeutiques

En defense laction on soutenu que le procØdØ dextraction par

solvant ou par adsorption dØcrit dans le brevet est un procØdØ chimi

que et que par consequent la revendication de la substance prØparØe

autrement que par le procØdØ brevetØ est invalide en vertu de lart

411 de la Loi sur les brevets S.R.C 1952 203 La demanderesse

soutient au contraire que lextraction est un procØdØ physique La Cour

supØrieure dØclarØ le brevet invalide Ce jugement ØtØ renversØ par

la Cour dappel qui statue que le brevet et la revendication de la

substance Øtaient valides linj onction qui avait ØtØ demandØe avec

laction ØtØ en consequence accordØe La dØfenderesse en appelØ

cette Cour

ArrSt Lappel doit Œtre accueilli

Selon le sens usuel de lexpression csprocØdØ chimique les procØdØs dex
traction dØcrits dans le brevet sont des procØdØs chimiques au sens de

lart 411 de la Loi sur les brevets et par consequent la revendication

par la demanderesse de la substance prØparØe autrement que par le

procØdØ brevetØ est invalide

PatentInfringement ValidityInjunctionAntibiotic Whether sub
stance prepared or produced by chemical processInventorPatent

Act RB.C 1982 203 411
The plaintiff company sued the defendant company for infringement of

patent relating to an antibiotic known as chioramphenicol or chioro

mycetin The patent contains claims for the product not limited to the

drug prepared by the process described The antibiotic secreted by

micro-organisms grown in culture medium is in diluted state and

not usable in that raw state An isolation process is required in order

Coitit Les Juges Fauteux Abbott Judson Hall et Pigeon
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1968 to obtain the substance capable of being used for therapeutic purposes

LABORATOIRE
As defence to the action it was pleaded that the isolation process

PENTAG0NE by means of solvent or by adsorption described in the patent is

LTE chemical process and consequently the claim of the substance pre

pared otherwise than by the patented process is invalid by virtue of

DAVIS 411 of the Patent Act R.S.C 1952 203 The plaintiff contends

COMPANY that the isolation process is physical process The Superior Court

held the patent to be invalid This judgment was reversed by the

Court of Appeal which held that the patent and the claim of the sub

stance were valid The injunction asked for with the action was

granted The defendant company appealed to this Court

Held The appeal should be allowed

According to the usual meaning of the expression chemical process the

isolation processes described in the patent are chemical processes

within the meaning of 411 of the Patent Act and consequently

the claim by the plaintiff of the substance prepared otherwise than

by the patented processes is invalid

APPEAL from judgment of the Court of Queens

Bench Appeal Side province of Quebec reversing judg

ment of Puddicombe Appeal allowed

APPEL dun jugement de la Cour du banc de la reine

province de QuØbec infirmant un jugement du Juge Pud
dicombe Appel accueilli

Joan Clark et Malcolm McLeod pour la dØfenderesse

appelante

Christopher Robinson c.r et Samuel Godinsky c.r

pour la demanderesse intimØe

Le jugement de la Cour fut rendu par

LE JUGE PIGEONLa question decider en cette

cause est la validitØ dun brevet relatif un antibiotique

connu sous le nom de chioramphØnicol ou chioromycØtine

Au procŁs lappeiante admis queile faisait la vente de

cette substance sous le nom de sopamycØtine et lobtenait

de personnes auxquelles lintimØe navait pas dØlivrØ de

permis de fabrication De son côtØ lintimØe admis que le

produit vendu par lappelante nØtait pas fabriquØ selon

son procØdØ brevetØ Vu ces admissions le procŁs ØtØ

rØduitaux deux moyens de defense suivants

BR 975
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PremiŁrementQuentin Bartz qui obtenu le brevet au

benefice de lintimee est-il vraiment le sell inventeur LosToIRE
PENTAGONE

comme ii declare dans sa dernande de brevet a-t-il
LTEE

pas plutôt parachevØ une invention faite en partie par
PARKE

dautres puisquil fait seulement lidentification et lex- DAvIs

traction de lantibiotique qui se trouvait dans un bouillon
COMPANY

de culture ou biŁre prØparØ par dautres
JeJuge

DeuxiŁmement sagit-il dune substance prØparØe ou

produite par des procØdØs chimiques Si tel est le cas la

revendication de la substance prØparØe autrernent que par le

procØdØ brevetØ de lintimØeest invalide en vertu du para
de lart 41 de la Loi sur les brevets

En Cour supØrieure le Juge Puddicombe accueilli les

deux moyens de defense rejetØla demande dinjonction et

dØclarØ le brevet invalide En Appel2 au contraire les

juges Hyde Rinfret et Choquette ont ØtØ unanimement

davis que le brevet et la revendication de la substance

Øtaient valides et us ont dØcernØ une injonction en consØ

quence pour le reste de Ia durØe du brevet avec reserve du

recours en dommages

En rØsumØlhistorique de linvention est le suivant Au

cours de recherches mØthodiques ayant pour objet Ia

dØcouverte de substances bactØricides on prØparØ dans

un milieu appropriØ une culture dune espŁce de moisissure

provenant dun sol du VØnØzuØlaet quon subsØquem

ment baptisØe streptomyces venezuelce Par fermenta

tion avec ce microorganisme dans un milieu nutritif

appropiiØ on obtenu un liquide biŁre A-65 dans

lequel on constatØ la presence dune activitØ bactericide

ce point le produit ØtØ conflØ Bartz qui par des

procØdØs dextraction connus est parvenu isoler la sub

stance active lØtat pur verifier quil sagissait dun
nouvel antibiotique et en determiner la composition

chimique

Ii est Øtabli clairement que cet antibiotique le chloram

phØnicol est sØcrØtØpar les microorganismes dans le milieu

de culture mais il sy trouve diluØ mŒlØ de nombreuses

impuretØset inutilisable cet Øtat brut Le procØdØ dex
traction est indispensable pour obtenir la substance utilisa

ble fins thØrapeutiques la preuve le dØmontre et lintimØe

la admis devant nous Par consequent tout le litige sur la

B.R 975
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1968 deuxiŁme question se ramŁne decider si la fermentation

LAB0RAT0IRE et lextraction sont des procØdØs chimiques au sens de la
PENTAGONE

LE Loi sur les brevets comme lappelante le pretend alors que

PARKE lintimØe et ses experts soutiennent que la fermentation est

un procØdØ biologique et lextraction un procØdØphysique

LeJuge
Pour disposer du litige ii ne paraIt pas nØcessaire de

Pigeon trancher le dØbat sur la fermentation Ii suffit dexaminer

le procØdØ dextraction Celui-ci comprend diverses alterna

tives On peut dire que lune des mØthodes consiste utili

ser des solvants qui ne sont pas miscibles dans leau Une

autre consiste utiliser de lalumine activØe ou du charbon

active pour sØparer le produit des impuretØs en adsorbant

soit les impuretØs soit le produit lui-mŒmeDans certains

cas ii est nØcessaire de recourir une acidification avec un

acide mineral diluØ mais dans dautres cela ne paraIt pas

nØcessaire Baer tØmoin expert de lintimØe affirmØ avoir

fait lextraction en provoquant ladsorption sur le charbon

de bois active sans acidification et en dØgageant la sub

stance du charbon active au moyen dun solvant appropriØ

qui est ensuite ØvaporØ Parce quau terme de ces manipu
lations qui comprennent jusquà dix Øtapes la structure

chimique du produit reste inchangØe les deux experts de

lintimØe soutiennent quil sagit dun procØdØ physique

Peu importe disent-ils que la structure chindque des

impuretØs puisse Œtre modifiØe celle de la substance

recherchØe ne lest pas et par consequent ii sagit soutien

nent-ils dun procØdØ physique et non dun procØdØ

chimique

On peut constater que cette façon de raisonner pour
effet de restreindre le sens de lexpression procØdØ

chimique celui de procØdØ de synthŁse chimique ou de

decomposition chimique Au contraire les experts de lap
pelante sont unanimes classer les procØdØs dextraction

par solvant ou par adsorption comme des procØdØs chimi

ques parce quils font appel des substances chimiques et

mettent en cuvre leurs propriØtØs

Devant nous les deux parties ont ØtØ daccord pour

reconnaItre que dans la Loi sur les brevets lexpression

procØdØchimique devait Œtreprise dans son sens usuel et

non pas dans un sens scientifique Cest dailleurs ce quim
plique nØcessairement la decision de cette Cour dans Conti

nental Soya Co Ltd Short Milling Co Canada
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Ltd.3 On dØcidØ en somme que ce nØtait pas parce

quune reaction chimique se produisait dans lapplication LABORATOIRE

PENTAGONE
dun procede quil fallait le caracteriser comme un procede LrE

chimique En loccurrence ii sagissait du blanchiment de Ia
PARKE

farine de blØ par laddition dune poudre extraite de fŁves

soya par mouture On statue quil ne sagissait pas dun
LeJuge

procØdØ chimique mŒmesi une reaction chimique se pro- Pigeon

duisait comme ii sen produit dans toutes sortes dopØra-

tions usuelles tels que la fabrication du pain et les proces

sus biologiques ordlnaires que personne ne classe comme

des procØdØs chimiques dans le langage usuel

LintimØetout en admettant ainsi quune manipulation

nest pas un procØdØ chimique au sens de la loi du seul fait

quune reaction chimique sy produit soutient cependant

que sil ny pas une reaction chimique modifiant la struc

ture chimique du produit lui-mŒmeii ny pas procØdØ

chimique vrai dire cette assertion repose uniquement

sur lopinion des deux experts de lintimØe opinion que 1on

fait porter tout comme celle de deux des experts de

lappelante sur la question mŒmequil appartient aux tn
bunaux de juger savoir quest-ce quun procØdØ chimique

au sens de la Loi sur les brevets

Cette question nen Øtant pas une de vocabulaire scienti

fique ne peut pas Œtre tranchØe par la seule consideration

des opinions dexperts sur ce vocabulaire et les concepts qui

sy rattachent Nous navons pas besoin de decider lesquels

des experts de lappelante ou de lintimØe ont raison ceux

qui affirment que scientifiquement cest un procØdØ chimi

que ou ceux qui le nient Celui-là seul qui des cinq experts

ayant tØmoignØ dans cette cause sen est tenu au strict

point de vue scientifique le Spencer expliquØ que

suivant les conceptions actuelles les procØdØs de fermenta

tion sont du domaine de la biochimie et les procØdØs dex
traction par adsorption ou par solvant du domaine de la

chimie physique DaprŁs lui le phØnomŁne dadsorption

est non seulement un procØdØ chimique mais un procØdØ

qui implique une reaction chimique De mŒmeii considŁre

les extractions par solvant comme des procØdØs chimiques

mŒmeen labsence de toute reaction chimique et cela pour

le motif que dans ce procØdØ lon utilise les propriØtØs

chimiques dun produit chimique

R.C.S 187 Fox Pat 103 C.P.R D.L.R 114
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Ii est un fait que les experts de lintimØe nont Pu nier

LABORATOIRE cest que les procØdØs dont ii sagit sont des procØdØs de
PENTAGONE

LTE laboratoire de chimie des procedes de ce que Baer lui-meme

PARKII
appelØ preparative chemistry QuestionnØ sur ce que

DAvIs lon devait entendre par .chemisorption terme employØ
COMPANY

par ceux qui considŁrent ladsorption comme un phØno
Le Juge mŁne chimique ii rØpondu
Pigeon

The word chemisorption implies as understand it type of chemical

bonding of some material to an adsorbing surface but this term is applied

rather rarely and must say never read it in ordinary laboratory practice

in organic chemistry in preparative chemistry when make use of these

physical methods

Ii nest pas sans intØrŒtdobserver quen Grande-Breta

gne le Solliciteur gØnØral siØgeant en appel du Directeur

des brevets dØcidØ que la distillation fractionnØe Øtait un

procØdØ chimique tout comme un procØdØ de fabrication du

charbon active R.R.s Application4 H.E.P.s Application5

Ii convient aussi de noter quen Suisse lintimØe

obtenu du bureau fØdØral en 1950 sur sa demande dØposØe

en aoIt 1948 un brevet intitulØ ProcØdØ de preparation

dun nouvel antibiotique et comportant la revendication

suivante

ProcØdØ de preparation dun nouvel antibiotique caractØrisØ en ce

quon inocule un milieu nutritif avec le Streptomyces venezuelaeD en ce

quon fait incuber le mØlange en aØrobiose et en ce quon sØpare du milieu

nutritif le produit antibiotique formØ

Or Ia loi fØdØrale suisse sur les brevets dinvention dØcrŁte

lart

Ne peuvent Œtre brevetØes

Les inventions de remŁdes et les inventions de procØdØs non chimiques

pour la fabrication de remŁdes

LintimØeen demandant le brevet suisse se trouvait done

soutenlr quau sens de la loi fØdØrale suisse le procØdØde

fermentation et dextraction est un procØdØchimique Cela

nest peut-Œtre pas aussi dØcisif que ladmission dutilitØ

pratique dØcoulant de la demande de brevet faite aux

1tats-Unis qui ØtØ considØrØe par cette Cour dans Parke

Davis Company Empire Laboratories Limited6 En
effet on peut supposer que lintimØe voulait se prØmunir

contre une decision adverse sur sa reclamation du produit

1925 42 R.P.C 303 1926 43 R.P.C 150

R.C.S 351 27 Fox Pat 67 43 C.P.R 45 D.L.R 2d 97
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dans dautres pays si par maiheur on dØcidait contre elle

que cette reclamation Øtait invalide parce quil sagit dun LsoRAToIRE

procØdØ chimique elle aurait intØrŒt dØtenir au moms un PENE
brevet pour le procØdØ dans les pays on en tout Øtat de

PARKE

cause un brevet pour le produit ne peut Œtre obtenu Ii DAVIS

nen reste pas moms que la demande de brevet suisse
COMPANY

dØmontre que là oü ii faut laffirmer pour obtenir un bre- Juge

vet lintimØe Øtait prŒte soutenir quil sagit dun procØdØ

chirnique Cela nest done pas insoutenable comme ses

experts lont affirmØ

Pour ces raisons ii faut conclure que selon le sens usuel

de lexpression procØdØ chimique les procØdØs dextrac

tion dØcrits dans le brevet dont ii sagit sont des procØdØs

chimiques au sens du para de lart 41 de la Loi sur les

brevets et par consequent la revendication numØro du

brevet canadien numØro 479333 est invalide Comme cela

suffit disposer de la cause ii ne paraIt pas nØcessaire de

statuer sur lautre moyen Cela nimplique aucunement que

la decision de Ia Cour dappel sur cet autre moyen est

tenue pour bien fondØe

Dans les circonstances je suis davis quil lieu dac
corder lappelante tous les frais de lappel compris ceux

de la motion pour suspension de lordonnance dinjonction

En consequence jaccueillerais lappel cette Cour avec

dØpens frais de motion compris jinfirmerais le jugement

de la Cour dappel de la Province de QuØbec et rØtablirais

le dispositif du jugement de la Cour supØrieure avec dØpens

en Cour dappel contre la prØsente intimØe

Appel accueilli avec dØpens

Procureurs de la dØfenderesse appelante Cate Ogilvy

Bishop Cope Porteous Hansard MontrØal

Procureurs de la demanderesse intimØe Greenblatt

Godinsky Resin MontrØal


