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[1] Il sagit d’ un appel interjeté par Apotex Inc. et Apotex Pharmachem Inc. (ci-aprés

collectivement appel ées Apotex) du jugement rendu par lajuge Snider, le 2 juillet 2008, dans le

cadre d’ une action en contrefagon du brevet canadien n° 1,341,196 (le brevet 196).

[2] Lesintimées, ADIR et Servier Canada Inc. (appelées indifféremment ADIR ou Servier tout

au long des présents motifs), ont intenté une action contre Apotex, dans laquelleil est allégué que
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celle-ci acontrefait le brevet 196 d ADIR. Apotex aopposé al’ action plusieurs moyens de défense.
Elle a notamment fait valoir que le brevet 196 est invaide parce qu'il n’est pas inventif alalumiére
des divulgations antérieures et des connaissances généraes communes; qu' ADIR n’ &ait pasle
premier inventeur; que le brevet n"apas d' utilité qu'il n’existait aucun fondement pour faire une
prédiction valable aladate du dépbt au Canada. Par voie de demande reconventionnelle, Apotex a
réclameé des dommages-intéréts en vertu de |’ article 36 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985,
ch. C-34 (laLoi sur la concurrence) au motif qu’ ADIR a obtenu le brevet 196 en violation de

I'article 45 delaLoi sur la concurrence.

[3] Lajuge Snider anotamment conclu que lesrevendicationsn® 1, 2, 3 et 5 du brevet 196 sont
valides et ont été contrefaites par Apotex. Elle argjeté la demande reconventionnelle d’ Apotex.
Bien qu’ Apotex invogue plusieurs moyens d’ appel et allégue que lajuge de premiére instance a
commis de nombreuses erreurs, nul ne conteste sa décision concernant la contrefacon (s sa
conclusion concernant la validité est maintenue) ou les réparations (si Apotex n’ obtient pas gain de

cause dans le présent appel).

[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que les erreurs reprochées par Apotex touchent
principalement les conclusions de fait tirées par lajuge de premiere instance al’ égard desquelles
Apotex n’a pas démontré qu’ une erreur manifeste et dominante a été commise. Je conclus
également que, dans lamesure ou les arguments d’ Apotex se rapportent a des questions de droit, la
juge de premiére instance N’ a pas commis les erreurs all éguées. Par conséquent, je rgjetterais

I” appd.
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CONTEXTE

[5] ADIR est une soci été pharmaceutique innovatrice. Elle est latitulaire du brevet 196. Servier
exploite les droits de brevet au Canada. La demande relative au brevet 196 a été déposée le

1% octobre 1981. En conséquence, ¢ est laversion antérieure au 1¥ octobre 1989 delaLoi sur les
brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4 (laLoi sur lesbrevets) qui s applique. Lorsqu’il est fait mention de la
Loi sur les brevets dans | es présents motifs, sauf indication contraire, il est question de laLoi sur les

brevets antérieure a octobre 1989.
[6] Le brevet revendique la priorité par rapport a deux demandes de brevet déposées en France
le 2 octobre 1980 et le 7 avril 1981. La présente procédure porte sur les revendicationsn® 1, 2, 3 et

5, lesquelles sont ainsi libellées:

1 Composés répondant a la formule générale

H H
c

Hs COOR,
COOH

danslaguelle:
R1 représente un atome d'hydrogéne ou un groupe alkyle de 1 a 4 atomes de carbone

R2 représente un groupe alkyle linéaire de 1 & 6 atomes de carbone et leurs sels d'addition
phar maceuti quement acceptables.



2. Un composé selon la revendication 1 ou R2 est un alkyle de 3 ou 4 atomes de carbone et
leurs sal's phar maceuti quement acceptables.

3. Un compose selon la revendication 1 ou R2 et un n-propyle e ses sds
phar maceutiquement acceptables.

5. Le composé selon larevendication 1 qui et le {N - [(1,S) éhoxycarbonyl - 1 butyle] (S -
alanyle} - 1 carboxy — 2(9 (3aS7aS perhydroindole et ses sels pharmaceutiquement
acceptables.

[7] Lebrevet 196 a été délivré au terme de longues procédures en cas de conflit mettant en
cause les demandes déposées par Schering Corporation (Schering) et Hoechst Aktiengesell schaft
(Hoechst). Les procédures ont finalement été résolues par une ordonnance de la Cour fédérale, sur
consentement, en date du 12 décembre 2000. Les revendications n® 1 a3 du brevet 196 ont été
ddlivrées e 6 mars 2001 et expirent le 6 mars 2018. Larevendication n° 5 du brevet 196 a été
corrigée a deux reprises et a éé déivrée, sous saforme actuelle, le 14 mai 2001, elle expirele

14 mai 2018.

[8] Laquestion en litige en | espéce porte sur lamise au point des inhibiteurs de I’ enzyme de
conversion del’ angiotensine (ECA). L’ ECA est une enzyme qui peut se lier aune protéine,
I’angiotensine |, pour produire I’ angiotensine 11, ce qui a pour effet d’ élever lapression artérielle par
congtriction des vaisseaux sanguins. Lesinhibiteursdel’ ECA selient al’ ECA pour prévenir la
conversion del’angiotensine | en angiotensine 11, ce qui contribue a abaisser la pression artérielle.
Le premier inhibiteur de |’ ECA efficace par voie orale, le captopril, a été inventé par Bristol-Myers

Squibb (Squibb) vers 1977.
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[9] A lasuite de!’invention du captopril, d’ autres sociétés pharmaceutiques ont commencé a
mettre sur pied des programmes de recherche sur lesinhibiteurs de I’ ECA. Pour palier les graves
effets secondaires ressentis par certains utilisateurs de captopril, Merck & Co. (Merck) amisau
point un nouve inhibiteur del’ ECA, I’ énaapril, qu’' elle a présenté al’ occasion d’ un congrés a Troy
(New York) («le congrésde Troy ») le 18 juin 1980. L’ énaapril aun groupe N-carboxyakyle au
lieu du groupe sulfhydryl-méthyléne qui posait probléme dans le captopril. Le captopril et

I”énal april contiennent laméme unité proline.

[10] Schering et ADIR avaient toutes deux travaillé sur les inhibiteurs de I’ ECA avant le congrés
de Troy. A lasuite de cette divulgation, Schering et ADIR, entre autres, se sont intéressées ala

molécule d’ énal april.

[11] Lestravaux derecherche de Schering étaient axés sur I’ utilisation de diverses structures
bicycliques au lieu de la proline sur une molécule de type énaapril. Un des composés créés par
Schering gréce a ces travaux contenait des molécules ayant un cycle perhydroindole au lieu de

I’ unité proline. Schering a présenté une demande de brevet le 20 octobre 1981, et a obtenu par la
suite le brevet canadien n° 1,341,206 (le brevet 206). Le brevet 206 concerne la molécule de
ramipril, un composé inhibiteur de I’ ECA. Schering et seslicenciés ont commercialisé le ramipril,

lequel a connu un énorme succes commercid.

[12] Lestravaux d ADIR étaient également axés sur I’ utilisation de structures bicycliques au lieu

delaproline sur le squelette de Merck. En 1981, M. Vincent, un scientifique d ADIR, acréé une
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mol écule avec un cycle perhydroindole al’ extrémité proline d’ une molécule de type énalapril (auss
connue sous le nom d’ extrémité C-terminale), mais a également utilisé un propyle sur la chaine
latérale al’ autre extrémité (auss connue sous le nom d’ extrémité N-terminale). Le

1% septembre 1981, ADIR atesté un sel énantiomériquement pur (S) de ce composé, appelé
perindopril. Elle a déposé la demande de brevet canadien n° 387,093 (la demande 093) relativement

acestravaux.

[13]  Schering et Hoechst avaient également dépose des demandes de brevet relativement adivers
composésinhibiteurs de I’ ECA. Le commissaire aux brevets (le commissaire) a placé en conflit la
demande 093, la demande de brevet n° 388,336 (Schering), la demande de brevet n° 384,787

(Hoechst) et lademande de brevet n° 418,453 (Hoechst), tel que le prévoyait laLoi sur les brevets.

[14] Le8aolt 1996, le commissaire arendu ses décisions, conformément au paragraphe 43(7) de
laLoi sur lesbrevets. Aucun des demandeurs n’ était satisfait des résultats et ils ont introduit six
actions ala Cour fédérale, conformément au paragraphe 43(8). Les instances ont ensuite été réunies
dansle dossier T-228-97 de la Cour, ala suite d’ une ordonnance rendue par le juge Joyal

(" ordonnance du juge Joyal).

[15] ADIR, Hoechst et Schering ont finalement réglé I’ instance. Le 12 décembre 2000, le juge
Nadon, alors juge ala Cour fédérale, a prononcé une ordonnance, sur consentement, qui répartissait
les revendications entre les parties (I’ ordonnance du juge Nadon). Le brevet 196 vise les

revendications attribuées a ADIR.



Page: 7

[16] Servier est unlicencié d’ ADIR et fabrique du perindopril pour le vendre au Canada. Le
perindopril fait partie d’ une famille de composeés. |1 s agit d’ un inhibiteur de I’ ECA et il est utilisé
pour letraitement de |’ hypertension et de I’ insuffisance cardiaque. Le perindopril est I'ingrédient
actif dans le médicament que Servier vend au Canada sous la marque de commerce COVERSY L.
Depuis au moins 2006, Apotex, un fabricant de médicaments génériques, fabrique des produits de

perindopril au Canada et les exporte a des sociétés affiliées et ad’ autres sociétés al’ étranger.

LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE

[17] Aprés30joursde proces, lajuge Snider aconclu que le brevet 196 et valide et a été
contrefait par Apotex. Td qu'indiqué ci-dessus, €lle aregjeté lademande reconventionnelle
d Apotex en vertu delaLoi sur la concurrence. Les conclusions de la juge sont résumees ci-

dessous.

Laqualité pour agir

[18] Lajugede premiereinstance a statué que seules ADIR et Servier Canada avaient quaité
pour agir atitre de demanderesses. La preuve n’ était pas suffisamment convaincante pour qu’ elle
puisse conclure que les demanderesses étrangeres autres qu’ ADIR détenaient une licence pour

utiliser le brevet 196 au Canada ou qu’ €lles pouvaient autrement se réclamer du breveté, ADIR.



Page: 8

L’interprétation des revendications

[19] L’interprétation desrevendicationsn® 1, 2, 3 et 5 du brevet 196 n’ était pas litigieuse. Lajuge
Snider ainterprété les revendications en fonction de I’ objet du brevet. Elle a décrit la personne
versée dans!’ art comme une personne possédant au moins quel ques années d’ expérience en milieu
universitaire ou dans |’ industrie dans son domaine, et titulaire d’ une maitrise ou d’ un doctorat en
chimie organique synthétique, en chimie médicinal e, en pharmacol ogie ou en biochimie, ou un
médecin possédant plusieurs années d' expérience dans le traitement de |’ hypertension ou de

I"insuffisance cardiaque chez les humains,

[20] Lajuge Snider aconclu qu’ une personne versée dans |’ art interpréterait les revendications
en cause de lafagon suivante :

Larevendication n° 1 se rapporte a un sous-ensemble de composés répondant alaformule
générael, danslagudle R; représente un atome d’ hydrogéne ou un groupe alkyled un a
guatre atomes, et R, représente un groupe akyle linéaire d un asix atomes de carbone, et
leurs sels d’ addition pharmaceuti quement acceptables. Les composés selon larevendication
n° 1 ont 5 centres chiraux, mais rien n’est indiqué quant ala configuration stéréochimique
particuliére des stéréocentres. L' essentiel est que chague composé selon larevendication
contient alafois un groupe perhydroindole bicyclique 6,5 sur la partie C-terminale et un
groupe akyle linéaire d’ un a six atomes sur la partie N-terminale.

Lesrevendications n® 2, 3 et 5 dépendent de la revendication n° 1. A titre de revendications
dépendantes, elles ont nécessairement une portée plus limitée que larevendication n° 1 et
doivent &re interprétées conformément alarevendication pluslarge.

Larevendication n° 2 se rapporte a un sous-ensemble de composés visés par larevendication
n° 1, danslesquels R, se limite aun n-propyle ou aun n-butyle, et leurs sels

pharmaceuti quement acceptables. Le composé selon larevendication n° 2 posséde 5 centres
chiraux, mais la configuration stéréochimique particuliére d’ aucun des stéréocentres n’ est
précisée.

Larevendication n° 3 correspond a un ensemble encore plus restreint de composés visés par
larevendication n° 1, dans lesquels R, se limite aun n-propyle et ases sdls
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pharmaceuti quement acceptables. Comme pour les revendications n® 1 et 2, larevendication
n° 3 porte sur un composé ayant 5 centres chiraux, dont la configuration stéréochimique
particuliére n’ est cependant pas précisée. Commeil y a5 centres chiraux ou centres

d’ asymétrie, larevendication n° 3 englobe 32 (2°) composés différents.

Enfin, larevendication n° 5 (dans sa version d’ aujourd’ hui) se rapporte aun seul
stéréoisomeére dans lequel chacun des 5 centres chiraux est de configuration (S). Il n'est pas
contesté que larevendication n° 5 englobe le perindopril de méme que ses sels
pharmaceutiquement acceptables. Bien qu’ éle soit formulée comme étant une revendication
dépendante (« Le composé selon larevendication 1 »), la revendication concerne un seul
composé. Les mots indiquant une dépendance ne sont pas nécessaires al’ interprétation dela
revendication n° 5.

Lanature del’invention

[21] Laquestion qui opposait les parties était celle de savoir S, alalumiére dela description, les
revendications devraient étre interprétées comme étant des exemples d’ une invention supposée ou
d' une classe de composés englobant I’ ensemble de laformule générael, ou s lesrevendications
devraient étre complétes en elless-mémes. Lajuge Snider aconclu quelesrevendicationsn® 1, 2, 3
et 5 congtituent une ou plusieurs inventions qui sont distinctes de la classe plus vaste de composés
delaformule générale | dansladescription. L’ invention revendiquée par le brevet, selon une
interprétation tél éologique des revendications en litige, est celle divulguée par les revendications

n*1,2 3etb.

La contrefacon directe

[22] Lajuge Snider aconclu qu'il y avait des preuves abondantes de contrefacon directe par

Apotex. Par lafabrication et lavente de produits de perindopril sous le nom commercia Apo-
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Perindopril, Apotex afabriqué, construit, exploité, offert en vente et vendu des produits de

perindopril qui sont visés par lesrevendicationsn® 1, 2, 3 et 5 du brevet 196.

L’incitation

[23] Lajuge Snider aappliqué le critére applicable al’ incitation énoncé dans Warner Lambert c.
Wilkinson Sword Canada Inc. (1988), 19 F.T.R. 198, 19 C.P.R. (3% 402 (C.F. 1"®inst.) (Warner
Lambert). Elleaconclu qu'il n’ avait pas été satisfait au premier dément du critere de ladécision

Warner Lambert et qu'il n'y avait pas eu incitation.

L es exonérations de responsabilité

[24] Lajuge Snider aconclu qu’ Apotex n’apas de responsabilité al’ égard des quantités de
perindopril relevées qui sont visées par |’ exonération a des fins réglementaires et expérimentales
prévue al’article 55.2 delaLoi sur les brevets (aprésle 1% octobre 1989). Apotex est responsable &
I’ égard de ses ventes pour I’ exportation. La contrefagon commise par Apotex comporte, en partie, la
fabrication de perindopril & desfins d’ exportation. A cet égard, Apotex a contrefait le brevet 196 et

est responsable envers Servier Canada et ADIR.

L es corrections apportées alarevendication n® 5

[25] Lajuge Snider argetélaprétention d’ Apotex asavoir qu’ elle n’a pas contrefait la
revendication n° 5, laquelle est fondée sur le fait que le commissaire aux brevets acorrigé atort, a

deux reprises, larevendication.
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Lecontrdlejudiciaire

[26] Lajuge de premiereinstance atiré cette conclusion aprés avoir déclaré qu’ elle n’ était pas
convaincue par I’ argument de Servier selon lequel Apotex était tenue de procéder par voie de
contrble judiciaire. Elle aconclu quel’ article 59 et |es paragraphes 60(1) et 60(2) delaLoi sur les
brevets permettent a Apotex de soulever des alégations d’ invalidité fondées sur des actionsillégales

du commissaire comme moyen de défense & une action en contrefagon.

La norme de controle
[27] Lajuge Snider aappliquél’arrét Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190
(Dunsmuir). Elle aconclu que lanorme de contréle applicable était celle de la décision raisonnable

et a appliqué cette norme.

Le caractere raisonnable dela décision
[28] Lajuge de premiere instance a statué que la décision du commissaire de corriger la
revendication n° 5, prise en vertu de I’ article 8 de laLoi sur les brevets, était raisonnable. Elle a

également conclu que les corrections portaient sur des erreurs d’ écriture.

L’ évidence
L’ extrémité C-terminale
[29] Lajuge Snider s est fondée sur le critere de I’ évidence et son cadre d application énoncés

dans Novopharm Ltd. ¢. Janssen-Ortho Inc., 2007 CAF 217, 59 C.P.R. (4™) 116 (C.A.F.),
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autorisation de pourvoi refusée, [2007] C.S.C.R. n° 442 (Janssen-Ortho). Elle n’ &ait pas

convaincue que I’ gjout du groupe perhydroindole bicyclique 6,5 était évident.

L’ invention
[30] Lajugede premiéreinstance a conclu quel’invention aun bicycle 6,5 al’ extrémité C-
terminale du composé et un groupe alkyle linéaire de 1 a 6 atomes de carbone al’ extrémité N-

terminale.

La personne normalement versée dans |’ art
[31] T quejel’a indiqué ci-dessus, lajuge Snider a statué que la personne hypothétique versée
dans|’ art vise plusieurs personnes versées dans I’ art possédant de I’ expérience professionnelle ou

universitaire, et titulaires d’ une maitrise, d’ un doctorat ou d’ un dipl6éme en médecine.

Les connaissances

[32] Lajuge Snider arésumé les éléments de preuve représentant |’ état de latechnique. Elle afait
abstraction desréalisations al’ extérieur du domaine de I’ inhibition de I’ ECA invoquées par Apotex,
car Apotex n’ avait pas démontré qu’ une personne versee dans |’ art irait au-dela du domaine en

cause.

Le climat régnant dans le domaine
[33] Lajuge Snider a conclu que latendance générae en matiére de réalisations antérieures était

de penser que le sous-site S2° de |’ ECA était capable d’ accepter un large éventail de groupes, dont
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certains étaient plus gros que le perhydroindole. De plus, lajuge de premiére instance a reconnu que
deux des groupes décrits dans les réalisations antérieures, soit le tryptophane et laTHIQ,
contenaient des structures bicycliques. Elle a également reconnu qu’ un spécidiste en chimie
médicinale aurait la capacité d' utiliser laméthode RSA pour manipuler les composés chimiques.
Cependant, elle a conclu qu’ Apotex n’ avait pas démontré comment une personne versée dans |’ art,
sans esprit inventif ou original, pourrait colliger les réalisations antérieures sur lesinhibiteurs de
I’ECA (et méme certaines sources al’ extérieur du domaine de I’inhibition de I’ ECA), formuler
certains postul ats fondamentaux et combiner ces connaissances pour arriver a une molécule de
perindopril. Lajuge de premiére instance aretenu le témoignage d’ un expert selon lequel de petites

modifications de structure peuvent avoir des effets pharmacol ogiques imprévisibles.

La motivation

[34] Lajuge Snider aconclu quel’ on reconnaissait, aprés le congrés de Troy, I’ existence d' un
probleme précis arésoudre, a savoir mettre au point un meilleur inhibiteur de I’ ECA que celui
réalisé par Merck. Lapreuve étayait I’ existence d’ une motivation générale au sein de I’industrie
pour sefonder sur ladivulgation de Merck au congrés de Troy plutét que de lacontourner. La

preuve indiquait également qu’ uneinventivité avait été utilisée.

Letemps et les efforts
[35] Biengu'il n'ait pas été contesté qu’ ADIR, Hoechst, Warner-Lambert et Schering ont misau
point des composés incorporant des modifications bicycliques apres ladivulgation de Merck au

congres de Troy, lajuge de premiere instance n’ éait pas convaincue, eu égard au dossier, qu’ un
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autre chimiste a découvert le perindopril, avec son bicycle 6,5 et un groupe linéaire alkyle. En outre,
aucun éément de preuve n’indiquait que les autres composés aient éé mis au point par des
personnes ordinaires versées dans |’ art. Au contraire, M™ Smith et M. Vincent ont fait preuve

d'inventivité et d' ingéniosité, aladifférence d’ une personne d’' une compétence normale dans|’ art.

Le succés commercial
[36] Lefait que Servier aconnu un succés commercia avec ses ventes de perindopril n’a pas éé

contesté.

L’ extrémité N-terminale

[37] Outresesconclusionsal’ égard del’ extrémité C-terminale, lajuge Snider a constaté que le
fait qu'il N’y ait pas de termes dans la description du brevet 196 qui limitent I’ invention & une chaine
latérale akyle linéaire n' &ait pas pertinent étant donné que I’ invention n’ &ait paslaformule
générael. Par ailleurs, malgré la divulgation de substituants ayant des chaines latérales alkyles
linéaires, rien n’'indiquait qu’ on puisse S attendre a ce qu’ une personne ordinaire versée dans |’ art
sache comment sélectionner, sans difficulté, cette classe de substituants parmi les nombreuses autres

énumérées.

L' utilité
[38] Lajuge Snider aconclu qu’ Apotex ne s était pas acquittée de son fardeau de démontrer que

les composés des revendications n® 1, 2 et 3 du brevet 196 n’ avaient pas d utilité.
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La promesse du brevet 196

[39] Comptetenu deladivulgation du brevet, lajuge Snider a statué que la promesse du
brevet 196 est que tous les composés revendiqués auront un certain niveau d’inhibition de I’ ECA
lorsqu’ évaluésin vitro et que certains composéas posséderont une activité suffisante pour traiter

I” hypertension et |’ insuffisance cardiaque.

L’ article de M. Vincent paru en 1992

[40] Lajuge Snider astatué quel’ article de M. Vincent paru en 1992 ne montre pas, selon la
prépondérance des probabilités, soit expressément, soit par inférence, que les composés dela
revendication n° 3 du brevet 196 n’ ont pas d’ utilité. Elle a accepté I’ explication de M. Vincent selon
laquelle |’ objet de I’ article n’ était pas de décrire I’ activité ou I’ inactivité absolue. Elle a constaté que
les données sous-jacentes des tests ont montré qu’ aucun des composés N’ avait une activité nulle.
Elle aconclu quel’ « aveu » de M. Laubie sur ce point était ambigu relativement ala question de

savoir S'il y avait une activité nullein vitro ou in vivo.

Lerapport du D" Gavras

[41] Lajuge Snider astatué que le rapport du Dr Gavras n’ apas établi une absence d' utilité pour
les composés de larevendication n° 3. Comme elle avait déja conclu que e brevet ne promet pas un
« effet antihypertenseur thérapeutique », elle a considéré que les résultats des tests n’ éaient pas
pertinents. Quoi qu’il en soit, lajuge Snider a conclu que laméhode d’ analyse du D" Gavras

comportait des lacunes s importantes qu’ elle ne pouvait accorder que peu de poids a ses résultats.
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Laprédiction valable

[42] Lajuge Snider aappliqué le critére en trois éléments applicable ala prédiction valable
énoncé dans |’ arrét Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. (2002), 21 C.P.R. (4™ 499 (C.S.C)
(Wellcome) et aconclu qu’ Apotex ne s éait pas acquittée de son fardeau de démontrer gu’ une
personne versée dans |’ art, ala date du dép6t, ne pouvait pas valablement prédire que les composés

trans des revendications n® 1, 2 et 3 auraient une utilité.

Les composés (RRR)

[43] Lajugede premiéereinstance n’éait pas convaincue que Servier ne disposait pas d’ une base
solide pour prédire que les composés de configuration (R,R,R) sur le squelette de la molécule
auraient I" utilité inhibitrice de I’ ECA promise dans e brevet 196. Elle a statué que les réalisations
antérieures, notamment la demande de brevet européen n° 0 012 401 A1 de Merck (la

demande 401) et I article de Patchett, A. A. et al., « A new class of Angiotensin-converting enzyme
inhibitors », 288 Nature 280 (I’ article paru dans Nature), forment une base factuelle et un
raisonnement valable a partir desquelsil est possible de prédire qu'il y aurait un certain degré

d'inhibition de|’ECA, mémefaible.

Les composéstrans
[44] Lajuge Snider argetélesalégations d’ Apotex selon lesquelles Servier ne pouvait avoir
valablement prédit I’ utilité des composés énumérés dans les revendications n® 1, 2 et 3 quii

contiennent la configuration trans de deux atomes de carbone asymétriques sur le bicycle 6,5
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fusionné aladate du dépbt au Canada éant donné qu’ une personne versée dans |’ art N’ aurait pas su,

aladate en question, comment synthétiser de tel's produits.

Lapaternité del’invention

[45] L’argument d’ Apotex selon lequel les scientifiques d’ ADIR n’' &aient pas les premiers
inventeurs des composés brevetés en vertu du brevet 196 a éérejeté. Sdon I’ interprétation de la
juge Snider, le paragraphe 61(1) delaLoi sur les brevets s applique uniquement dans le cas de
conflits qui N’ ont pas donné lieu a une procédure. Ayant examiné |’ objet delaLoi sur les brevets
brevet délivré au terme du processus en cas de conflit est &I’ abri de toute attaque ultérieure quant a
lapaternité de I'invention, sauf dans |es circonstances exposées dans la Loi sur les brevets, plus
particulierement al’ ainéa 61(1)b). Les procédures devaient donc régler de fagon définitive la
question de la paternité de I’ invention. L’ interprétation d’ Apotex selon laguelle la question de la
paternité de I’ invention pouvait étre soulevée qu’il y ait eu ou non des procédures en cas de conflit
aurait pour effet de vider de leur sensles mots « qui aurait di donner lieu a des procédures en cas de

conflit » al’ainéa 61(1)b).

[46] Lajuge Snider astatué qu'il était interdit a Apotex de contester lavalidité du brevet 196
pour cause de paternité de I’ invention parce que les revendications en cause dans |es procédures en

cas de conflit éaient des revendications qui avaient donné lieu a des procédures en cas de conflit.
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[47] Lajuge de premiére instance a également conclu qu’ Apotex ne s éait pas acquittée de son
fardeau de prouver que la scientifique de Schering, M™ Smith, éait la premiére a connaitre et &
utiliser I'invention du brevet 196. Bien qu’ élle ait reconnu que Schering avait mis au point au moins
un compose possedant une activité d’inhibition de I’ ECA visé par laformule générale | avant que
les scientifiques d’ ADIR aient mis au point et testé leurs deux composes, tel qu’ indiqué ci-dessus,
elleaconclu quel’invention du brevet 196 était contenue dans les revendications et non laformule

générael.

LaLloi sur la concurrence

[48] Lajuge Snider argetélademande reconventionnelle d’ Apotex dans laquelle celle-ci
réclamait des dommages-intéréts en vertu de |’ article 36 dela Loi sur la concurrence. Elle a conclu
gu'il est éabli en droit que sans « quelque chose de plus », lasimple revendication de droits de
brevet ne peut constituer une violation en vertu del’ article 45 dela Loi sur la concurrence. Chagque
étape des procédures en cas de conflit et ladélivrance du brevet 196 étaient conformesalaloi sur
les brevets ou aux Regles des Cours fédérales. Compte tenu des faits portés a sa connaissance, ellea
jugé que le « quelque chose de plus » qui était requis était absent. En conséquence, e brevet 196 ne
pouvait donner lieu aune violation del’ article 45 de laLoi sur la concurrence. Avant la déivrance
du brevet 196, il ne pouvait y avoir amoindrissement de la concurrence. A lasuite de ladélivrance
du brevet, Servier ne pouvait détenir que la puissance commerciale inhérente au brevet 196. ADIR

exercait smplement ses droits en vertu delaLoi sur les brevets.
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[49] A titresubsidiaire, lajuge Snider astatué quele délai de prescription de deux ans prévu au
paragraphe 36(4) delaLoi sur la concurrence avait expiré. Elle aconclu qu’en I’ absence de
collusion constante, le délai de prescription courait a compter de ladate de I’ entente de réglement
ou, au plustard, a compter de la date de la délivrance du brevet. Elle a également jugé que le
principe de la possibilité de découverte ne s appliquait pas puisque le paragraphe 36(4) de laLoi sur
la concurrence énonce expressément une date précise a partir de laguelle le déai de prescription
commence a courir, indépendante de la connaissance d’ une cause d’ action. Méme s le délai dela
possibilité de découverte s appliquait, lajuge Snider a statué qu’ Apotex a eu connaissance de

I’ entente de réglement et en aregu copie en avril 2003. En conséquence, ladate laplustardive &
compter de laquelle le délai de prescription de deux ans pouvait courir (selon le principe de la
possibilité de découverte) serait avril 2003. Elle adonc conclu qu’ Apotex avait bien dépassé le déai

de prescription de deux ans prévu au paragraphe 36(4) delaLoi sur la concurrence.

[50] Encequi concernelaquestion de savoir s lesactesd’ ADIR qui restreindraient la
concurrence ont pour effet de priver Servier de son droit a une réparation en equity, lajuge Snider a
statué qu’ en concluant I’ entente de réglement, Servier (ou ADIR) exercait sesdroitsen vertu dela
Loi sur les brevets. En conséguence, lajuge de premiére instance a conclu qu’ Apotex aomis de
démontrer qu’il y avait un comportement qui priverait Servier du droit a toute réparation en equity

gu’éle pourrait solliciter.

Lesréparations

[51] Lajuge Snider aconclu que Servier Canadaet ADIR ont droit ace qui suit :
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0 unjugement déclaratoire portant que le brevet 196 est valide;

0 uneinjonction permanente, sous réserve du droit d’ Apotex de vendre ses produits de
perindopril pour une période supplémentaire de 30 jours a compter de la date du
jugement;

0 des dommages-intéréts dont le calcul aura lieu aprés le jugement (par suite d' une
ordonnance datée du 14 mars 2007, dans laquelle la protonotaire Aronovitch aprévu
la digonction de I'instruction de la présente action, afin de reporter le calcul des
dommages ou des bénéfices);

0 desintérétsavant et apresjugement.

Les guestions en litige

[52] Apotex alegue que lajuge de premiere instance aurait commis plusieurs erreurs. Elle a

repris dans une large mesure de nombreux arguments qu'’ elle avait invogqués devant lajuge de

premiére instance. Les erreurs alléguées sont classées sous | es rubriques énumérées ci-dessous.

Lorsque des questions subsidiaires distinctes sont soulevées relativement a un sujet precis, elles sont

indiquées.
a) Lanature del’invention
b) L’ évidence
1) lajuge de premiere instance a appliqué le mauvais critére;
2) lajuge de premiere instance a appliqué le critére ala mauvaise date;
3) lajuge de premiere instance a commis une erreur en limitant indiment le
domaine des réalisations en cause;
4) lajuge de premiere instance a commis une erreur en appliquant lanorme.
) Lapaternité del’invention

d  Lutlité
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e) Laprédiction valable
f) L es corrections apportées alarevendication n° 5

0) LalLoi sur la concurrence

L es dispositions | égid atives pertinentes

[53] Lesdispositions|égidatives mentionnées dans les présents motifs sont reproduites a

I’annexe A.

Lanature de!l’invention

[54] Apotex affirme que lajuge de premiére instance a commis une erreur en établissant
I’invention du brevet 196. En bref, €lle avance comme arguments que lajuge de premiére instance
S est posé la mauvaise question, qu’ €lle acommis une erreur en N’ appliquant pas|’ arrét May &
Baker Limited et al. c. Boots Pure Drug Company Limited (1950), 67 R.P.C. 23 (C.L.) (May &
Baker) et en concluant que les composés spécifiques revendiqués dans le brevet 196 congtituent des
inventions distinctes plutét que diverses facettes de laméme invention. Au bout du compte, ces
allégations ne forment gu’ une seule plainte : lajuge Snider N’ a pas souscrit al’ opinion d’ Apotex
selon laquele I’ invention du brevet correspond ala classe plus vaste de composés de laformule

générael, et rien de plus.

[55] Sdon Apotex, son argument reposait sur la question suivante : [TRADUCTION] « qu’ ainventé
[le prétendu inventeur] ? » Elle prétend que lajuge de premiére instance aconclu atort, al’ encontre

de May & Baker et du paragraphe 36(1) delaLoi sur lesbrevets (lequel prévoit qu’ un brevet ne
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peut étre accordé que pour une seule invention), que lesrevendicationsn® 1, 2, 3 et 5 du brevet 196
divulguent une ou plusieursinventions qui sont distinctes de la classe plus vaste de composés que
couvre laformule générale | décrite dansle mémoire descriptif. Slon Apotex, unetelle conclusion
[TRADUCTION] « ne peut étre valable en droit » parce qu’ elle confond les notions d’invention et de

monopole.

[56] Apotex soutient quel’ arrét May & Baker permet d’ affirmer qu’ une invention ne saurait
exister sous laforme de deux composés spécifiquement décrits qui sont distincts de I’ invention
divulguée d’ une classe générale. Ayant observé qu’il n'y avait aucun probléme d' interprétation des
revendications en tant que tel, Apotex prétend que laformule générale figurant dans ladivulgation
congtitue I'invention. Se fondant sur les arréts C.H. Boehringer Sohn c. Bell-Craig Ltd.,

[1962] R.C. de!’ E. 201, conf. par [1963] R.C.S. 410 (Boehringer) et Hoechst Phar maceuticals of
Canada Ltd. c. Gilbert & Co., [1965] 1 R.C. del’E. 710, conf. par [1966] R.C.S. 189 (Hoechst)
pour tirer des conclusions différentes, Apotex affirme que lajuge de premiére instance a commis
une erreur parce gque les questions d' interprétation et de vérification de I’ invention divulguée par un

brevet n’ont pasfait I’ objet de décisions antérieures faisant autorité en lamatiére.

[57] Pour plusieursraisons, je ne suis pas convaincue que lajuge Snider acommis les erreurs
gu’on lui reproche. L’alinéa 34a) delaLoi sur les brevets oblige le demandeur a décrire d’ une fagon
exacte et compléte I’ invention et son application ou exploitation, telles que les a concues

I"inventeur. L’ ainéa e) de ce méme article oblige le demandeur aindiquer particuliérement et
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revendiquer distinctement la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu’il réclame comme

son invention.

[58] Sedon !l arrét Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067
(Whirlpoal), I'interprétation des revendications précéde |I'examen des questions de validité et de
contrefacon. L’ arrét énonce également le principe selon lequel I’ interprétation téléologique oblige le
tribunal aconsidérer I’ensemble du brevet (y compris les revendications et la divulgation) pour
déterminer lanature de I’ invention. De fait, plusieurs des précédents cités par Apotex dans son
mémoire des faits et du droit illustrent |’ application de ces principes. Lajurisprudence plus récente
indique qu'il N’ est pas nécessairement facile de saisir I'idée originale a partir des seules
revendications, méme dans les cas ou |’ interprétation des revendications n’' est pas en cause. Laseule
présence d’ une formule chimique peut appeler a se fonder sur le mémoire descriptif pour définir
I’idée originale qui sous-tend les revendications : Apotex Inc. ¢. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.,

2008 CSC 61, [2008] 3 R.C.S. 265 (Sanofi).

[59] Lajugede premiereinstance aagi conformément alajurisprudence susmentionnée. Elle a
examiné |’ ensemble du brevet afin de déterminer son invention alors que tous s entendaient sur
I’interprétation des revendications. Etant en présence de positions opposées quant ala nature de
I’invention, elle a examiné la jurisprudence pertinente dans laquelle une large classe de composés
était décrite dans la divulgation et des revendications plus limitées al’ égard de composes étaient

formulées dans les revendications. Afin de conforter son analyse, elle afait référence aux arréts
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Boehringer, Hoechst et, de notre Cour, Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., 2006 CAF 323,

[2007] 3 R.C.F. 588, autorisation de pourvoi refusée, [2006] C.S.C.R. n° 507 (Merck lisinopril).

[60] Lajugede premiéreinstance a estimé que les circonstances de |’ espéce concordaient avec
celles des affaires Boehringer, Hoechst et Merck lisinopril. Cela étant, elle ajugé que laformule
générale | ne congtituait pas I’ invention du brevet, comme I’ afait valoir Apotex. Elle a plutét conclu
que lesrevendicationsn™ 1, 2, 3 et 5 du brevet 196 constituent une ou plusieurs inventions qui sont

distinctes de la classe plus vaste de composés de laformule générale | dans la description.

[61] Lesfatsdel affaire May & Baker se distinguaient des circonstances ou, comme dans les
affaires Boehringer, Hoechst et Merck lisinopril, la classe de composés décrite par une formule
générale est divulguée dans le mémoire descriptif, maisles revendications sont limitées aun
COMPOSE et aun petit genre apparenté au compose. Dans |’ arrét May & Baker, laquestion était de
savoir s une modification visant a éliminer une classe et a gjouter une revendication pour deux
composes donne lieu a une invention trés différente. La Cour a statué qu’ autoriser la modification
du mémoire descriptif équivaudrait arevendiquer une invention tres différente de celle qui avait été
revendiquée al’ origine. La Cour, dans |’ arré Merck lisinopril, au paragraphe 38, a observé que,

dans|’arrét May & Baker, aucune des revendications ne faisait mention expressement des deux

substances et que les substances n’ étai ent mentionnées qu’ atitre d’' exempl es de substances fai sant
partie d’ une classe plus large. En conséguence, elles étaient considérées dans cet arrét comme des
exemples d une large classe d'inventions. Tel n’ &ait pasle cas dans |’ affaire Merck lisinopril et tel

N est pasle casen |’ espece.
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[62] A I'appui de saposition, Apotex invoque des décisions portant sur le double brevet. Cette
jurisprudence n’ est d’ aucun secours. Le concept de double brevet interdit la délivrance de plusd'un
brevet pour laméme invention. Cette jurisprudence n’ éaye pas le principe au soutien duquel dlea

étéinvoquée.

[63] Contrairement ace qu’ affirme Apotex, lajuge Snider n’apas laissé entendre que les arréts
Boehringer, Hoechst et Merck lisinopril posent comme principe que chagque revendication divulgue
une invention digtincte. En fait, elle aplutét conclu que, dans la présente affaire, lalecture des
revendications alalumiere du mémoire descriptif révele I’ existence de plus d’ une invention. Il est a
noter que le paragraphe 36(1) delaLoi sur les brevets envisage la possibilité qu’ un brevet vise plus

d' uneinvention.

[64] Qui plusedt, laprésente affaire porte sur laméme question en litige que celle qui a été
examinée et tranchée al’ encontre d’ Apotex dans |’ arrét Merck lisinopril. Apotex n’a pas parlé de
I’arrét Merck lisinopril dans ses observations écrites, sauf dans une note en bas de page dans
laquelle elle aallégué que lajuge Snider amal interprété I’ arrét (une alégation que |’ ai rejetée).
Aucun argument n’a été invoqué relativement al’ arrét Miller c. Canada (Procureur général),

2002 CAF 370, 220 D.L.R. (4™ 149. Le juge Rothstein, alors juge & Cour d appel, y aexaminéle
critere utilisé pour que la Cour renverse |’ une de ses décisions. En bref, il s agit du critére de I’ erreur

manifeste. Apotex n’aformulé aucune allégation de ce genre al’ égard de |’ arrét Merck linisopril.
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[65] Lorsdel’audition du présent appel, et malgré safranche admission qu’'elle avait présenté les
mémes arguments dans |’ affaire Merck lisinopril, Apotex a continué d'invoquer |’ arrét May &

Baker et amaintenu que celui-ci s appliquait, et non Merck lisinopril. Cet argument reposait
principalement sur | allégation selon laquelle le perindopril ' aurait pas éé divulgué dansla
demande 093. A cela on peut répondre que larevendication n° 8 de la demande 093 revendiquait le

perindopril et ses stéréoi someres.

[66] Par ailleurs, aprés avoir entendu de nombreux € éments de preuve et arguments et apres
avoir examiné le brevet dans son intégralité, lajuge de premiére instance est arrivée aune
conclusion différente. Comme jel’a d§aindiqué, elle aestimé que les circonstances de |’ espece
concordaient avec celles des affaires Boehringer, Hoechst et Merck lisinopril. Il était loisbleala
juge d' arriver a cette conclusion au vu du dossier et je ne vois la aucune erreur qui justifierait notre

intervention. Par conséquent, le présent moyen d’ appel ne saurait étre retenu.

L’ évidence

[67] Laquestion del’ évidence repose dans une large mesure sur larecherche desfaits. Lajuge
de premieére instance a appliqué le cadre d’ analyse énoncé dans |’ arrét Janssen-Ortho. Par la suite,
la Cour supréme du Canada arendu sa décision dans |’ affaire Sanofi. Le cadre de Janssen-Ortho
N’ est pasincompatible avec celui décrit dans |’ arrét Sanofi. Par conséquent, les conclusions de fait
delajuge de premiere instance sont tout aussi pertinentes dans le cas de |’ analyse dans |’ arrét
Sanofi. Dans lamesure ou un facteur donné de |’ arrét Sanofi N’ aurait pas été analysg, il faudra

déterminer s les conclusions de fait de lajuge de premiere instance sont suffisantes pour répondre a
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I’ analyse de la Cour supréme dans |’ arrét Sanofi. Je reviendrai sur cette question un peu plusloin

dans les présents motifs.

(1) Lajuge de premiére instance a appliqué le mauvais critére

[68] Apotex prétend que lajuge Snider acommis une erreur en faisant porter I’ examen relatif &
I’ évidence sur les revendications du brevet 196. Elle alegue que, ce faisant, lajuge de premiére
instance a, atort, expressément rejeté comme facteur pertinent ce que ladivulgation révélait a
propos de I’ esprit inventif. Si elle avait interprété I’ ensemble du mémoire descriptif, €lle aurait

conclu quel’invention éait la classe de composés décrite dans laformule généralell.

[69] A mon avis, cette allégation constitue une deuxiéme tentative en ce qui concerne le premier
argument d’ Apotex sur lanature del’ invention. J approuve et je fais miens les propos tenus dans
I"arrét Angiotech Pharmaceuticals Inc. c. Conor Medsystems Inc., [2008] UKHL 49 (Angiotech), au
paragraphe 19, lequel aété invoqué par Servier acet égard. Dans |’ arrét Angiotech, lord Hoffman a
déclaré que [TRADUCTION] « I’invention est le produit décrit dans larevendication et le breveté ale
droit de voir laquestion de I’ évidence tranchée en fonction de sa revendication et non d’ une vague
paraphrase fondée sur I’ é&endue de sa divulgation dans la description ». Cela concorde avec

I’ observation de la Cour dans I’ arrét Janssen-Ortho, selon laquelle « [IJaquestion porte sur la
revendication telle que la Cour I’ interprete » (paragraphe 25). Cela concorde également avec I’ arrét
Sanofi, danslequd, alors qu’il décrivait le cadre approprié de |’ examen relatif al’ évidence, le juge

Rothstein a déclaré, au paragraphe 67, que le deuxiéme volet tient ala nécessité de « [d]éfinir I'idée



Page: 28

originale de larevendication en cause, au besoin par voie d' interprétation ». Aucune erreur ' a éé

établie acet égard.

(2) La juge de premiere instance a appliqué le critere a la mauvaise date

[70] Apotex prétend que lajuge Snider acommis une erreur en retenant la date de dépot de la
demande 093 (le 1¥ octobre 1981) plut6t que la date de dépbt de la demande de priorité (le

2 octobre 1980). L e perindopril n' avait pas été synthétisé ou testé avant le 1% septembre 1981. Elle
ne donne aucune raison pour expliquer pourquoi le choix de la date antérieure appuierait son
argument relatif al’ évidence. En effet, le fait de retenir la date ultérieure a eu pour effet d englober
davantage de réalisations antérieures qui pouvaient étre invoquées par Apotex (par exemple,

I’ article paru dans Nature le 20 novembre 1980).

[71] Lorsdel’audition du présent appd, I’ avocat d’ Apotex a ééinterrogé au sujet du
paragraphe 55 de I’ arrét Merck lisinopril, dans lequel la Cour a statué que lorsqu'une demande
canadienne contient des documents relatifs a un objet inventé aprés la date de priorité, cet objet ne
peut recevoir cette date. Un tel vice dans la demande de priorité ninvaidera pas le brevet en entier,
mais la demande portera simplement la date du dépét de lademande au Canada. L’ avocat a répondu

gu'il ne s agissait pas d’ un point important.

[72] Apotex n’apas démontré que lajuge de premiére instance acommis une erreur en retenant
le 1* octobre 1981 comme date d’ invention. Je conviens avec Servier que, comme lajuge Snider a

conclu que lesrevendicationsn® 1, 2, 3 et 5 du brevet 196 n’ étaient pas évidentesle
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1% octobre 1981, elle aurait sans aucun doute abouti alaméme conclusion si elle s éait fondée sur
ladate antérieure alors que moins de réalisations antérieures auraient été accessibles ala personne

verstedans|’ art.

(3) Lajuge de premiére instance a commis une erreur en limitant indment le domaine des
réalisations en cause

[73] L’évidence est considérée en fonction des réalisations antérieures que la personne versée
dans|’ art examinerait afin de résoudre le probléme visé par |e brevet. C'est ce qu’ on appelle
ordinairement |es connai ssances générales courantes. Lajuge Snider a conclu que, faute de preuve
€N ce sens, on ne saurait présumer qu’ une personne versée dans |’ art examinerait des réalisations
antérieures al’ extérieur du domaine de I’inhibition de I’ ECA. Compte tenu de la preuve dont elle
disposait, elle n’ était pas convaincue que la personne versée dans I’ art regarderait al’ extérieur de ce

domaine. C'est la une conclusion de fait.

[74]  Apotex affirme que, comme lajuge de premiére instance adéfini la personne versée dans
I’ art comme un composite, notamment un médecin qui possede de I’ expérience dans | e traitement
del” hypertension ou de I’ insuffisance cardiague, il N’ &ait pas raisonnable de supposer qu’ un
médecin traitant de tel's problémes ne considérerait pas |es autres traitements possibles. Toutefois,
les D™ Gavras et Brunner, les médecins experts d’ Apotex, n’ ont pas apporté la preuve que les
réalisations antérieures al’ extérieur del’inhibition de |’ ECA éaient pertinentes. Je ne vois pas ce

gu’ on pourrait reprocher alajuge de premiere instance.
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[75] Apotex n’apas démontré que lajuge Snider acommis une erreur susceptible de controle
dans son appréciation de la preuve relative ala question de savoir s la personne versée dans |’ art
regarderait al’ extérieur du domaine del’inhibition del’ECA. Auvu du dossier, il &ait loisibleala

juge de premiére instance de tirer la conclusion alaquelle le est arrivée.

(4) Lajuge de premiére instance a commis une erreur en appliquant la norme

[76]  Apotex décrit cette allégation comme son [TRADUCTION] « argument |e plus important » en
ce qui concernel’ évidence. Fait a noter, dle reprend dans une large mesure devant la Cour les
arguments qu’ elle ainvoqués en premiére instance devant lajuge Snider. En outre, dans une partie
de son argument, Apotex reformule sathése concernant la nature de I’ invention. Sa position a cet
égard a été rgetée par lajuge de premiére instance, avec laquelle je suis d' accord. || convient de
répéter qu'il incombe a Apotex d' établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’ une

revendication est évidente : Whirlpool; Sanofi.

[77] Lajuge Snider aconclu que les é éments essentiels des revendications en litige sont

I’ utilisation alafois d un groupe perhydroindole 6,5 et d’ un groupe akylelinéaire d un asix
atomes al’une ou I’ autre des extrémités de lamol écule. Elle ajugé que les réalisations antérieures
ont décrit I’ utilisation de groupes volumineux, notamment le tryptophane et la THIQ (lesquels
contiennent tous deux des structures bicycliques). Toutefois, elleaconclu qu'il y avait des
différences entre le tryptophane et la THIQ par rapport ala structure bicyclique 6,5 utilisée dansle
perindopril, de sorte qu'il n’ aurait pas paru évident a une personne versee dans |’ art d’ utiliser ce

dernier.
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[78] Essentiellement, I’argument d’ Apotex tient & ce qu’ on avait démontré dans les réalisations
antérieures que [TRADUCTION] « des changements considérables pouvaient étre apportés ala
charpente générae d’ un inhibiteur non peptidique de I’ ECA, en particulier al’ extrémité
C-terminale ». De plus, compte tenu de la divulgation de Merck lors du congrés de Troy et de sa
demande 401 qui en adécoulé, ains que des divulgations dans larevue Nature, I’ une quel conque de
diverses substitutions pourrait ére effectuée al’ autre extrémité, asavoir I’ extrémité N-terminae (la

chaine latérale), donnant ains un produit ayant une activité satisfai sante.

[79] Le probléme avec ces arguments, ¢’ est que lajuge Snider est arrivée a une conclusion
différente. En ce qui concerne |’ extrémité C-terminale et plus particuliérement le groupe
perhydroindole 6,5, aprés avoir examiné avec soin les é éments de preuve, lajuge de premiere
instance a conclu que, malgré ladivulgation relative au tryptophane et ala THIQ dansles
réalisations antérieures, il N’ aurait pas paru évident a une personne versée dans|’ art de concevoir un
inhibiteur de I’ ECA présentant un groupe acide perhydroindole carboxylique al’ extrémité
C-terminale. Lajuge Snider aénuméré et a décrit expressément un certain nombre de différences,
en comparant le tryptophane et la THIQ au groupe acide perhydroindole carboxylique, afin d’ étayer
sa conclusion selon laquelle la personne versée dans |’ art n’ aurait pas été portée a utiliser un groupe

acide perhydroindole carboxylique (paragraphes 253 a 256 de ses motifs).

[80] Apotex prétend que ces différences sont [TRADUCTION] « des différences chimiques et

techniques entre le tryptophane et la THIQ » et constituent de [TRADUCTION] « fausses distinctions »
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fondées sur la sagesse rétrospective. Je ne suis pas d’ accord. Apotex ne fournit aucun éément
permettant d’ éayer son allégation selon laguelle lajuge de premiére instance aurait dd faire
abstraction de ces distinctions. Qui plus est, amon avis, les observations de lajuge de premiére

instance a cet égard étaient exactes.

[81] Apotex alégue égaement que lajuge de premiére instance acommis une erreur parce

gu’ elle n'a pas accordé suffisamment d’' importance au fait que d' autres chimistes avaient créé des
composas en utilisant des substitutions bicycliques ala suite du congrés de Troy. Lajuge Snider a
conclu qu'il n’avait pas é&é éabli clairement si certains de ces scientifiques avaient effectivement
découvert le perindopril et que, méme s C' était le cas, ils étaient des inventeurs plutdt que des
personnes versees dans |’ art. L’ arrét Sanofi établit une distinction semblable entre la personne
versée dans |’ art ayant de grandes compétences et la personne versée dans |’ art dotée de
compétences usudles (paragraphe 71). Quoi qu’il en soit, méme s lajuge de premiére instance a
fait erreur sur ce point, il ne s agit que de I’ un des facteurs dont il faut tenir compte. Cen’est
absolument pas un critére déterminant et on ne peut affirmer que cela constitue une erreur manifeste

et dominante.

[82] Apotex soutient ensuite que lapreuve d’ expert produite par Servier relativement ala
prédiction valable réfute son all égation de non-évidence. Elle fait référence, en particulier, au
témoignage de M. Bartlett selon lequel les quatre premiers composés testés par ADIR ont fourni un
fondement solide pour conclure que le perhydroindole [TRADUCTION] « serait toléré au site de

liaison de I’ ECA ». Sur cette base, Apotex extrapole la proposition selon laquelle laTHIQ et
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I’indoline 6,5 sont [TRADUCTION] « beaucoup plus prées » du perhydroindole que ces autres

composes et |e perhydroindole congtituait donc un choix évident.

[83] Apotex ne produit aucun éément de preuve pour étayer son allégation selon laquelle la
THIQ et I’indoline 6,5 sont « beaucoup plus prés » du perhydroindole que les composés testés
précédemment. Je ne suis pas disposée a conclure a une erreur manifeste et dominante sur lafoi de

smples affirmations qui ne sont nullement étayées par la preuve.

[84] Encequi concernel’ extrémité N-terminale, Apotex allégue que I’ une quelconque de
diverses substitutions pourrait ére effectuée al’ autre extrémité des molécules d’ énaapril ou de
captopril, donnant ainsi un produit ayant une activité satisfaisante, compte tenu de la divulgation de
Merck lors du congrés de Troy et de sademande 401 qui en adécoulé, ains que des divulgations
danslarevue Nature. Au nombre de ces substituants figuraient les alkyles linéaires, y comprisun
méthyle, un éthyle et un n-propyle, les akyles ramifiés, le cycloakyle et le phénéthyle. Apotex
prétend essentiellement que, comme le squelette de Merck éait connu, laseule invention est la

substitution, ce qui vade soi.

[85] Unefoisencore, lajuge de premiereinstance et arrivée a une conclusion différente. Lajuge
Snider atraité expressément de cette question et a conclu que, bien que I’ article paru dans Nature et
les diapositives du congrés de Troy aient divulgué un certain nombre de groupes alkyles linéaires,
ces documents N’ auraient pas incité une personne versée dans |’ art achoisir un groupe akyle

linéaire (paragraphe 265 de ses motifs). Rien dans les réalisations antérieures ne pouvait conduire
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une personne versée dans |’ art aremplacer le phénéthyle dans I’ énalapril par le propyle dansle
perindopril. Apres avoir examineg et apprécié la preuve concernant la chaine latérale al’ extrémité
N-terminalg, il était loisible alajuge de premiére instance de conclure que I’ gjout d’ une chaine

latérale akyle linéaire al’ extrémité N-terminale n’ alait pas de soi.

[86] Sdonla[TRADUCTION] « derniere observation » d’ Apotex concernant la structure
bicyclique, lorsque lajuge de premiere instance a souligné que « les réalisations antérieures
contenalent desindications selon lesquelles un tel cycle pourrait fonctionner », elle semble avoir
[TRADUCTION] « eu recours en effet aune analyse selon laquelle celavalait lapeine d’ étre tenté ».
Cet argument N’ apas é&éinvoqué al’ audience. Lajuge Snider a également conclu que latache de
combiner tous les @ éments des réalisations antérieures pour arriver aun tel modéle exigeait une
pensée originale et inventive. A mon avis, les commentaires de lajuge de premiére instance ne font
gu’ anticiper le criteredel’ allant de soi qui sera ensuite énoncé dans |’ arrét Sanofi. Lajuge

Snider n’ était pas convaincue que I’ invention alait de soi.

[87]  Pour enrevenir au point de départ, lajuge Snider aconclu quel’invention des
revendications en litige consiste a utiliser alafois un groupe perhydroindole 6,5 al’ extrémité
C-terminale et un groupe alkyle linéaire al’ extrémité N-terminale. Apotex ne fait nulle mention

dans ses observations de la combinaison que lajuge Snider a considéré étre I’ invention.

[88] Enfin, il reste adéterminer s I'analyse de lajuge Snider concernant I’ évidence concorde

avec celle formulée dans |’ arrét Sanofi (rendu apres que la présente affaire a été jugée). Par souci
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d exhaustivité, j’ examinerai brievement le cadre d’ analyse de I’ arrét Sanofi pour m’ assurer

gu’ aucun facteur pertinent et important n’ a été oublié.

[89] Lajuge Snider aidentifiélapersonne versée dans|’ art et aucune erreur n'est aléguée a
I’égard de sa conclusion (paragraphes 101 a 104 et 251 de ses motifs). Les réalisations antérieures
pertinentes sont précisées aux paragraphes 229 a 240 et 252 de ses motifs. L’idée originde dela
revendication en cause est énoncée aux paragraphes 125 a 133 et 206 de ses motifs. Les différences
entre, d une part, le tryptophane et le perindopril et, d’ autre part, la THIQ et le perindopril sont
énumérées au paragraphe 253. Comme nous |’ avons vu, la question de savoir s'il est plus ou moins
évident quel’ serafructueux est abordée au paragraphe 256 des motifs de lajuge Snider. Dans
I’ arrét Sanofi, au paragraphe 66, le juge Rothstein affirmé, que la seule possibilité d’ obtenir quelque
chose ne suffit pas. Par ailleurs, elle a observé que de petites modifications de structure peuvent
avoir des effets pharmacol ogiques imprévisibles (paragraphe 255). Les efforts — leur nature et leur
ampleur — requis pour réaliser I’ invention sont décrits aux paragraphes 254 a4 256 de ses motifs,
tandis que le motif, fourni par I’ antériorité, de rechercher la solution au probleme est présenté aux
paragraphes 257 a 259. Bien qu’ élle n’en traite pas dans son analyse sur |’ évidence, lajuge Snider
était consciente de ladémarche qui amené al’invention (paragraphes 58 a 62 de ses motifs) et ellea
déclaré, au paragraphe 260, que I’ inventivité et I’ ingéniosité des travaux réalisés par M. Vincent

étaient incontestées.
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[90] A mon avis, les conclusions de lajuge Snider respectent |e cadre énoncé dans |’ arrét Sanofi.
Apotex n’ a pas démontré que lajuge Snider acommis une erreur en concluant que sa contestation

relative al’ évidence devait étre rejetée.

La paternité del’invention

[91] Outre sesobservationsal’ égard de I’ évidence, Apotex fait valoir que les scientifiques
d ADIR n’ éaient pas les premiersinventeurs du brevet 196. En conségquence, elle affirme quele

brevet est invalide.

[92] Lajuge Snider argeté!’argument d’ Apotex selon lequel Schering est le premier inventeur
de !’ objet du brevet 196. A la suite d’ une analyse approfondie et exhaustive du paragraphe 61(1) de
laLoi sur les brevets (paragraphes 393 a 427 de ses matifs), elle aconclu qu’ Apotex ne pouvait plus
contester lavaidité du brevet 196 a moins qu’ €lle ne puisse établir I’ existence d’ un « conflit qui n’a
pas donné lieu a une procédure ». Vu son interprétation de I’ alinéa 61(1)b), lajuge Snider aconclu
gu'il n'y avait pas de conflit qui n’apas donné lieu a une procédure éant donné que les mots
«aurait da » doivent s'interpréter comme signifiant aurait dd donner lieu a une procédure en cas de

conflit maisnel’ a pas fait.

[93] Toutefois, lajuge Snider a également tiré une certaine conclusion de fait, sanstenir compte
de son interprétation de I’ alinéa 61(1)b). Apotex devait d’ abord démontrer que I’ invention était dgja
connue ou exploitée par une autre personne. Lajuge de premiere instance a conclu qu’ Apotex

N’ avait pas prouve que Schering ainventé le brevet 196 avant ADIR. Apres avoir entendu tous les
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témoins, dont M™ Smith, de chez Schering, lajuge Snider a conclu gu’ Apotex ne s était pas

acquittée du fardeau qui lui incombait a cet égard.

[94] Lajuge de premiére instance a analysé minutieusement la preuve et les arguments a cet
égard aux paragraphes 442 et 443 de ses motifs. Tel qu’indiqué au paragraphe 454 de ses motifs,
Apotex s est appuyée sur son argument selon lequel I'invention du brevet 196 et laformule
générae | énoncée dans le mémoire descriptif. Comme nous |’ avons vu plus haut, cette thése a été
rejetée par lajuge de premiéreinstance ains que par la Cour. Lajuge Snider a conclu qu’ Apotex
n’' a présenté aucun € ément de preuve pour montrer gue Schering avait inventé des composés visés
par les revendicationsn® 1, 2, 3 et 5 du brevet. Apotex, ayant adopté sa position en premiére
instance, affirme maintenant que Schering ainventé une structure contenant un perhydroindole et
une chaine alkyle linéaire, mais ne cite aucun éément de preuve pour appuyer son affirmation. Au
contraire, €lle affirme qu' [TRADUCTION] « on peut difficilement soutenir que I’ incapacité des
scientifiques de Schering a synthétiser une chaine latérale alkyle linéaire pourrait I’ empécher de

I’ englober dans son invention ».

[95] Lajugede premiereinstance a conclu que les revendications du brevet 196 définissent
I’invention. Larevendication n° 5 se rapporte au perindopril tandis que lesrevendicationsn™ 1, 2 et
3 visent une petite classe de composes apparentés au perindopril qui contiennent alafois un groupe
perhydroindole bicyclique 6,5 al’ extrémité C-terminale et un groupe akylelinéaire d’ un asix

atomes al’ extrémité N-terminale (paragraphes 124, 131, 133 et 250 de ses motifs).
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[96] Jeconviensavec Servier, laguelle invogque une abondante jurisprudence au paragraphe 40 de
son mémoire des faits et du droit, de ce qui suit :
[TRADUCTION]
Pour pouvoir obtenir gain de cause, Apotex doit éablir que M™ Smith « a pris possession de
ladegtination précise eny laissant sa marque avant le breveté », ¢’ est-a-dire[queles

renseignements donnés sont,] « en termes d’ utilité pratique, les mémes que ceux que
donnent » le brevet 196.

[97]  Jeconviens égaement avec Servier qu’ Apotex doit établir que M™ Smith adémontré
I utilité de I'invention en testant tous les composés appartenant ala classe revendiquée ou qu' elea

valablement prédit I’ utilité, a défaut de quoi elle n’aréalisé aucune invention.

[98] Lesparties s entendent pour dire que M™ Smith et I’ équipe de Schering n’ ont fabrigqué ni
testé aucun des composes visés par les revendications au cours de la période pertinente. En
conséguence, |’ utilité des composés revendiqués, notamment |e perindopril, ne pouvait faire I’ objet
d'une prédiction valable. Comme I’ aconclu lajuge de premiére instance, les all égations d’ Apotex
n' éaient tout simplement pas étayées par la preuve. En outre, comme nous I’ avons vu, lajuge
Snider a expressément rejeté les arguments d’ Apotex apres avoir entendu le témoignage de

M™ Smith et I’ ensemble de la preuve pertinente et aprés avoir examiné cette preuve (notamment le
« registre de divulgation de I’ invention » de M™ Smith ainsi que son affidavit produit lors de
procédures en cas de conflit). Lajuge de premiére instance a également conclu, ailleurs dans ses
motifs, que seulsles scientifiques d' ADIR avaient fait la prédiction vaable requise pour étre les
véritables inventeurs (paragraphe 380 de ses motifs). Fait a noter, Apotex ainterjeté appel de cette

décision uniquement al’ égard de la fabrication des composés trans.
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[99] Apotex n’apas éabli que lajuge de premiére instance a commis une erreur manifeste et
dominante en concluant sans équivoque qu'’ elle avait omis de s acquitter de son fardeau de prouver
que M™ Smith éait la premiére a connaitre et a utiliser I’ invention du brevet 196. Ces motifs
suffisent pour trancher la question de la paternité de I’invention. Il n’est pas nécessaire d’ examiner

I’alinéa 61(1)b) delaLoi sur lesbrevets.

L utilité

[100] Apotex prétend que lajuge Snider acommis une erreur dans |’ interprétation de |’ utilité
promise de I’invention. Elle allégue que le mémoire descriptif contient plusieurs promesses
spécifiques d’ utilité pharmaceutique, notamment la promesse d’ une utilisation thérapeutique atitre
d antihypertenseurs. De plus, Apotex affirme que lajuge de premiére instance a commis les erreurs
suivantes : en limitant la promesse du brevet al’ activité d'inhibition de I’ ECA in vitro; en refusant
de prendre en considération I’ abrégé du brevet 196 afin de déterminer ce qu'il promet; en

déterminant s lapromesse avait &éremplie.

[101] Ladétermination de ce que promet le brevet est un @dément de |’ interprétation des
revendications, une question de droit : Bristol-Myers Squibb Co. ¢. Apotex Inc., 2007 CAF 379, au

paragraphe 27. Généralement, cela nécessite I’ aide de témoins experts et ce fut le cas en I’ espéce.

[102] Lajuge Snider aconclu quele brevet 196 comporte une promesse non ambigué de

I"inhibition del’ECA. Qu'il ait également promis que « tous les composés auront une utilité atitre
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de médicaments antihypertenseurs chez les humains », comme I’ a soutenu Apotex, ne ressortait pas
clairement de lalecture du brevet selon lajuge de premiére instance. Par conségquent, elle aensuite
examiné les preuves d’ experts. Devant des avis contradictoires, €lle a évalué la preuve et a adopté ce
gu'dle estimait ére |’ « opinion lameilleure et la plus raisonnable ». Elle a exprimé sa préférence
pour les témoignages des experts de Servier par rapport a ceux des experts d’ Apotex. Elle estimait
gue les experts d’ Apotex exigeaient atort que chague composé connaisse « du SUcces au point
d'étre un médicament gu’ un médecin pourrait prescrire ». Lajuge de premiére instance a conclu que

I” utilisation thérapeutique était possible, mais non garantie.

[103] Apotex alégue que le « contexte » n’ éaye pas une telle interprétation. Je rgjette cet
argument. Une déclaration selon laguelle les composés de laformule générale | ont des propriétés
pharmaceutiques intéressantes ne garantit pas que tous les composés auront une utilisation
thérapeutique. De méme, I’ exposé de la description selon lequel I’ invention englobe les
compositions pharmaceuti ques contenant comme ingrédient actif au moins un composé de la

formule générale | ne garantit pas que tous les composés auront une utilisation thérapeutique.

[104] En cequi concerne lerefus de lajuge de premiére instance de prendre en considération

I’ abrégé du brevet 196 pour déterminer la promesse du brevet, amon avis, elle a eu raison de
conclure que I’ article 175 des Regles sur les brevets I’ empéchait de lefaire. Lefait que, dans|’ arrét
Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902 (Monsanto), au

paragraphe 18, I’ abrégé a été cité, parmi les autres parties de la divulgation du brevet, ne signifie pas
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gue I’ abrégé peut étre utilisé pour déterminer la promesse du brevet. Par ailleurs, I’ arrét Monsanto

n’ utilise pas |’ abrégé pour appreécier I’ utilité.

[105] Le paragraphe 175(1) des Regles sur les brevets prévoit expressément que |’ abrégé ne peut
étre pris en considération dans |’ évaluation de I’ &endue de la protection demandée ou obtenue. Voir
également : Roger T. Hughes et Dino P. Clarizio, Hughes and Woodley on Patents, 2° éd., feuilles
mobiles (Markham : LexisNexis Canada Inc., 2005), ala page 302. Le paragraphe 175(2) prévoit le
contenu de I’ abrégé a des fins de référence, non pour faciliter I”interprétation. La promesse d’ un
brevet, comme nous I’ avons vu plus haut, constitue un des aspects de I’ interprétation des
revendications. Apotex ne prétend pas que I’ abrégé est pertinent pour I’ interprétation des
revendications. Au contraire, €lle reconnait que ce n’ est pas le cas (mémoire desfaits et du droit, au
paragraphe 70). Lajuge de premiere instance n’ apas commis d' erreur en refusant de considérer

I’ abrégé comme un facteur servant adéterminer la promesse du brevet.

[106] Apotex alégue quelajuge Snider aconclu atort que la promesse du brevet 196 est « que
tous les composés revendiqués auront un certain niveau d’inhibition de I’ ECA lorsqu’ évaluésin
Vitro et que certains composes posséderont une activité suffisante pour traiter I hypertension et
I’insuffisance cardiaque » (paragraphe 293 de ses motifs). Elle invoque le mémoire descriptif du
brevet et affirme que [TRADUCTION] « le mémoire descriptif du brevet ne fait nulle mention d’ une
telle restriction de la promesse ». En effet, le seul test qui est divulgué dans le mémoire descriptif se
trouve alapage 29, ou I’ activité des composés lorsgue administrés a des chiens conscients, ¢ est-a

direin vivo, est décrite.
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[107] Apotex araison d affirmer que le brevet ne contient pas de restriction in vitro. 11 faut
supprimer les mots « lorsqu’ évaluésin vitro » de la conclusion de lajuge de premiére instance. La
promesse du brevet devrait étre reformul ée en ces termes (compte tenu des conclusions de lajuge de
premiére instance) : « [...] tous les composés revendiqués auront un certain niveau d' inhibition de
I"ECA et [...] certains composés posséderont une activité suffisante pour traiter I hypertension et

I"insuffisance cardiaque ».

[108] Sdon toute vraisemblance, I’ erreur découle de la preuve extrinseque (I’ article de
M. Vincent). D’ apres cette preuve, seules 4 des 32 variantes possibles du perindopril ont été testées

invivo et elles ont été testées parce qu’ dles éaient les plus prometteuses.

[109] Toutefois, une personne versée dans|’ art ' a pas besoin de la preuve extrinséque pour
comprendre que le test a été réalisé uniquement sur un sous-ensembl e des composes revendiqueés.
Sur labase de I’ interprétation du brevet par Apotex, chague composé énuméré dans les
revendications avait été synthétisé. (La contestation d’ Apotex relativement al’ utilité du brevet porte
principalement que le brevet promettait que tous les composés revendiqués exerceraient un certain
degré d’inhibition de I’ ECA et qu'ils auraient tous comme effet thérapeutique d’ abaisser lapression
artérielle.) Apotex a par ailleurs reconnu non seulement qu’ ADIR n’ avait pas réellement synthétise
tous les composés (mémoire des faits et du droit, au paragraphe 65) mais également que celalui

aurait ééimpossible (motifs de lajuge de premiere instance, au paragraphe 453). Par conséquent,
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avec ou sans |’ article de M. Vincent, une personne versée dans |’ art n’aurait pu conclure que le

brevet promettait que chaque variante du composé abaisserait lapression artérielle.

[110] Jesuisd avisque lajuge de premiére instance peut avoir cherché arappeler a Apotex que
I’évaluation in vitro par ADIR des 32 stéréoisomeéres du perindopril, entre autres composes, était
suffisante pour éablir une prédiction valable selon laguelle tous les composés de |a classe avaient
les propriétés inhibitrices de I’ ECA minimal es requises pour satisfaire ala norme peu élevée qui et
exposée dans la promesse du brevet. Sa seule erreur est d’ avoir gjouté les mots « in vitro » dans son
énonciation de la promesse. L e reste de son raisonnement demeure valable. L’ erreur 0’ a aucune

incidence sur I'issue de I’ affaire, et Apotex ne prétend pas le contraire.

[111] Apotex alégue égaement que lajuge Snider acommis des erreurs dans son appréciation de
lapreuve relativement ala prétendue absence d' utilité des composés revendiqués. Ces arguments
sont axés sur les conclusions de lajuge de premiere instance relativement al’ article de M. Vincent
paru en 1992 (étayées par les données sous-jacentes des tests pharmacol ogiques internes qui n’ ont
pas été contredites par Apotex) et au prétendu aveu de M. Laubie. Bien qu’ Apotex allegue des
erreurs defait et de droit, elle ne reléve aucune erreur de droit. Les erreurs alléguées concernent les
conclusions de fait, lesquelles sont susceptibles de contrdle seulement s une erreur manifeste et

dominante est démontrée.

[112] Lajuge Snider a examiné en profondeur ces questions aux paragraphes 296 a 319 de ses

motifs. Compte tenu de la preuve factuelle et de la preuve d expert dont elle aété saisie, il lui &tait
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loisible de conclure que I’ article de M. Vincent paru en 1992 ne montre pas, selon la prépondérance
des probabilités, soit expressément, soit par inférence, que les composés de la revendication n° 3 du
brevet 196 n’ont pas d' utilité. De méme, il lui appartenait de tirer une conclusion al’ égard du

témoignage de M. Laubie. L’ appréciation de la preuve ne reléve pas d’ une cour d’ appdl.
[113] Apotex n’apas démontré que lajuge de premiére instance acommis une erreur en
établissant I’ utilité des revendications n® 1, 2 et 3 du brevet 196. En conséquence, I’ argument

concernant I’ utilité ne peut étre retenu.

Laprédiction valable

[114] Sefondant sur I’ arrét Wellcome, Apotex fait valoir que les composés trans revendiqués
n’ont pasfait I’ objet d’ une prédiction valable étant donné que | e brevet 196 ne divulgue aucune
méthode permettant de les fabriquer. Elle invogue les paragraphes 69 et 70 de I’ arrét \Wellcome pour
étayer sathese que la prédiction valable nécessite non seulement une prédiction valable selon
laquelle la prétendue invention va fonctionner, mais également une prédiction valable selon laquelle

I’invention peut étre fabriquée.

[115] Sedonlajuge Snider, le passage invoqué ne mentionne pas la nécessité de prédire la
fabrication d’ un composé comme composante de |’ utilité. Dans |’ arrét Wellcome, la cour a plutét
affirmé qu’ un brevet doit divulguer comment utiliser le brevet ou le mettre en pratique (I’ exigence
du caractére suffisant), et également que le breveté doit avoir un fondement solide pour prédire que

I’invention vafonctionner. L’ arrét Wellcome parle uniquement de I’ utilité comme du critére



pertinent pour déterminer si laprédiction est vaable. Apotex ne cite aucune décision ou la

fabrication d' une invention a servi avérifier lavalidité de la prédiction.

[116] Commelajuge Snider I'afait remarquer, I’ utilité d’ une classe de composés chimiques peut
fairel’ objet d’ une prédiction vaable par « renvoi al’ architecture de la classe particuliere »
(paragraphe 376 de ses motifs). Apotex n’a pas allégué que I’ utilité des composés trans comme
inhibiteurs de |’ ECA ne pouvait étre valablement prédite, s'ils pouvaient étre fabriqués. Il faut
véifier le caractére suffisant de la divulgation pour appuyer I allégation selon laquelle I’ objet d' un
brevet n'apu étre fabriqué. Par conséquent, lajuge de premiére instance n’ apas commis d’ erreur de
droit en concluant que le caractére suffisant de la divulgation du procédé de fabrication des
composes trans ne reléve pas de la prédiction valable. Apotex n’a pas invoqué d argument

relativement au caractére suffisant du brevet 196.

[117] Quoi qu'il en soit, Apotex N’ a pas démontré que la juge Snider acommis une erreur
manifeste et dominante en tirant les conclusions de fait selon lesquelles, aladate du dépét au
Canada, « laprédiction des inventeurs selon laquelle tous les composés inclus dans la revendication
n° 3 du brevet 196 auraient une activité atitre d’ inhibiteurs de I’ ECA était valable », ou qu' élle ne

S éait pas acquittée du fardeau qui lui incombait de convaincre lajuge qu’ une personne versée dans
I’art « ne pouvait pas valablement prédire que les composés trans des revendicationsn® 1, 2 et 3

auraient une utilité » (paragraphe 380 de ses motifs).
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L es corrections apportées alarevendication n® 5

[118] Cette question a é&té longuement débattue devant lajuge Snider. Les paragraphes 174 a 222
de ses motifs décrivent en détail lamaniére dont elle a été abordée. En résumé, larevendication n®5
du brevet 196, telle que ddlivrée al’ origine le 6 mars 2001, ne congtituait pas une revendication a
I’égard du perindopril. Le commissaire adélivre deux certificats de correction le 3 avril et le

14 mai 2001, respectivement. Apotex soutient que lajuge Snider acommis une erreur en concluant

gue ces certificats avaient été valablement délivrés.

[119] En premiereinstance, Apotex ainvoquél’ article 59 delaLoi sur les brevets pour justifier
son point de vue selon lequel elle pouvait remettre en question les décisions du commissaire. Cet
article prévoit que, dans une action en contrefagon, le défendeur peut invogquer comme moyen de
défense tout fait ou manguement qui, d' apreslaLoi sur les brevets ou en droit, entraine lanullité du
brevet. Sefondant sur Grenier ¢. Canada, 2005 CAF 348, [2006] 2 R.C.F. 287 (C.A.) et Pason
Systems Corp. ¢. Canada (Commissaire aux brevets), 2006 CF 753, 54 C.P.R. (4™) 40, Servier afait
valoir qu’ Apotex ne pouvait invogquer cet argument étant donné qu’ elle devait procéder par voie de
contréle judiciaire. Servier maintient sa position en appel et soutient qu’ Apotex ne conteste pasla

validité du brevet, comme I’ exige I’ article 59, mais la validité des certificats.

[120] Sedonlajuge Snider, laqualité d’ Apotex pour présenter une demande de contrdle judiciaire
était discutable. Se fondant sur son interprétation de I’ article 59 et des paragraphes 60(1) et 60(2) de
laLoi sur lesbrevets, elle aconclu que rien nempéchait Apotex de soulever la question des actes

du commissaire lors de la délivrance des certificats. Elle a statué que ladécision du commissaire
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devait étre examinée en fonction de la norme de la décision raisonnable et aconclu que ladécision

du commissaire était raisonnable.

[121] Apotex soutient que lajuge de premiere instance acommis une erreur dans sa décision
concernant la norme de contréle éant donné que la question [TRADUCTION] « en était une de
premiére impression », soit celle de savoir [TRADUCTION] « S les conditions prévues par laloi

relativement aux corrections étai ent respectées ».

[122] Bien quelesobservations des parties a cet égard soient détaillées et soulevent des points
nouveaux et intéressants, il N’ est pas nécessaire, amon avis, que la Cour se prononce sur le bien-
fondé des conclusions de la juge Snider concernant la possibilité pour Apotex de se prévaloir du
contréle judiciaire ou de son choix de la décision raisonnable comme norme de contréle applicable.

Au bout du compte, I’argument d’ Apotex ne saurait étre retenul.

[123] En outre, bien que lajuge de premiére instance ait conclu que la décision du commissaire
était raisonnable, elle a, de fait, accédé au désir d’ Apotex en réexaminant la question. Elle a entendu
les témoignages de M® Landry, avocat et agent de brevets, et de M™ Jaguelin de chez Servier et a
examineé les documents connexes. Elle a entendu des témoignages selon lesquels les conventions

d appellation des composés chimiques sont différentes en anglais et en francais.

[124] Apresavoir entendu les témoignages et examiné les documents, lajuge Snider atiré une

conclusion defait. Elle a conclu, sans équivoque, qu'il s agissait d’ erreurs d’ écriture sous forme de
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désignations a phanumériques incorrectes. Bien qu’ elles aient é&é commises pendant e processus de
traduction, elles ne constituaient pas des erreurs de traduction. Cette conclusion cadre parfaitement
avec la définition formulée dans ladécision Bayer AG c. Le commissaire des brevets,

[1981] 1 C.F. 656; (1980), 53 C.P.R. (2%) 70 (C.F. 1"®inst.), selon laguelle une erreur d écriture est
une erreur qui survient dans le processus mécanique de rédaction ou de transcription, et qui ne se
caractérise pas par une évidence rdative ou par lagravité ou I’ insignifiance relative de ses

conséguences.

[125] Au risque de merépéter, la Cour ne modifiera pas les conclusions de fait du juge de
premiere instance en I’ absence d' une erreur manifeste et dominante. L’ argument d’ Apotex selon
lequel [TRADUCTION] « lanorme applicable al’ examen des faits est une question de droit » placela
barre trop haut. Tout au plus, 1a décision de lajuge de premiére instance souléve une question mixte
defait et de droit et est fortement axée sur lesfaits. Par conséguent, la norme de contréle applicable

asadécison demeure laméme.

[126] Apotex n’apas démontré que lajuge Snider acommis une erreur manifeste et dominante en
tirant sa conclusion de fait. L’ examen des éléments de preuve qu’ elle a pris en considération mene
inévitablement alaconclusion qu’il lui était loisible de rendre cette décision. Par conséquent,
Apotex ne peut avoir gain de cause méme s lajuge de premiere instance a commis une erreur en
tirant sa conclusion (et je ne me prononce pas sur ce point) al’ égard de la possibilité de se prévaloir

du contrdlejudiciaire et du choix de la norme de contréle applicable ala décision du commissaire.
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LaLloi sur la concurrence

[127] Dans sademande reconventionnelle, Apotex aalégué qu’ ADIR avait enfreint |’ article 45 de
laLoi sur la concurrence en concluant une entente de reglement avec Schering et Hoechst dans le

dossier T-228-97 dela Cour fédérale.

[128] Defagon succincte, afin de mettre cette all égation en contexte, je réexaminerai les
circonstances. Lorsgue ADIR a déposé la demande 093, certaines de ses revendications ont été
confrontées a celles d' autres demandes déposées par Schering et Hoechst. Le commissaire arendu
ses décisions sur la paternité des inventions a I’ égard des revendications concurrentes.
Conformément au paragraphe 43(8) delaLoi sur les brevets, les parties ont introduit six actions
demandant ala Cour fédérale de déterminer leurs droits respectifs relativement aux ééments visés
par les revendications concurrentes. Le juge Joyal aordonné gque les instances soient réunies dansle
dossier T-228-97 de la Cour. L’ ordonnance du juge Joya prévoyait également que chague partie
avait le droit de contester tout aspect de toute décision du commissaire concernant I’ attribution

d une revendication déclarée en conflit, peu importe que la partie ait participé directement ou non

aux procédures en cas de conflit al’ égard de cette revendication.

[129] Apreslatenue desinterrogatoires préalables, ADIR, Schering et Hoechst ont signé un
proces-verbal de reglement qui mettait fin al’instance. Le 12 décembre 2000, le juge Nadon a
prononcé une ordonnance, sur consentement, qui prévoyait la répartition des revendications entre

ADIR, Schering et Hoechst. Selon I’ ordonnance, ADIR avait droit aladédivrance d un brevet limité
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aux revendications indiquées dans |’ annexe A de I’ ordonnance. Le résultat des revendications

attribuées aADIR a étéle brevet 196.

[130] Apotex prétend que I’ entente de reglement qui assurait & chacune des parties |’ obtention de
brevets visant lesinhibiteurs de I’ECA commercialisés était illégale parce que anticoncurrentielle,
Se fondant sur ce qu'’ elle décrit comme la[TRADUCTION] « perception » d’ ADIR, Apotex allégue
gu'ADIR aconclu I’ entente afin d' éviter qu’ aucune revendication visant le perindopril ne soit
délivrée ou que des revendications se chevauchant qui englobent le perindopril ne soient attribuées a
plusieurs parties. L’ acquisition du brevet 196 aurait soi-disant réduit inddment la concurrence sur le
marché desinhibiteurs de I’ ECA, causant ainsi un pré§udice a Apotex et lui donnant droit a des

dommages-intéréts aux termes de I’ article 36 dela Loi sur la concurrence.

[131] Lajuge Snider aexaminé avec soin les principes applicables énoncés dans les arréts
Molnlycke AB c. Kimberley-Clark of Canada Ltd. et al. (1991), 36 C.P.R. (3%) 493 (CA.F)
(Molnlycke); Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc., 2004 CAF 232, 32 C.P.R. (4™) 195 (C.A.F.) (Eli Lilly
n® 1) et Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc., 2005 CAF 361, 44 C.P.R. (4™) 1 (C.A.F.) (Eli Lilly n° 2),
ains que les dispositions pertinentes de la Loi sur la concurrence. Elle a pris en considération les
circonstances entourant I’ entente de réglement et a finalement rejeté la demande reconventionnelle
au motif que, a chaque éape du processus, ADIR avait exercé ses droits en vertu delaLoi sur les
brevets et des Régles des Cours fédérales, et rien de plus. A titre subsidiaire, elle aconclu que, quoi

gu'il en soit, lademande d’ Apotex était prescrite.
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[132] Apotex prétend que lajuge de premiére instance acommis une erreur en ne tenant pas
compte des circonstances entourant |’ entente de réglement en 2001. En examinant e brevet en
fonction de savalidité en 2008, lajuge Snider aurait fait abstraction de la possihilité que, si les
procedures en cas de conflit avaient été tranchées par la Cour fédérale plutét que réglées par les
parties, ADIR ne se serait peut-étre pas vu octroyer des droits de brevet exclusifs. Il s ensuit
manifestement qu'il est [TRADUCTION] « probable » que I’ [TRADUCTION] « acquisition de droits de
brevet exclusifs ait conféré a ADIR un pouvoir de marché plus grand que celui qu’ elle aurait pu

détenir par ailleurs ».

[133] LaCour astatué a maintes reprises qu’ on ne peut déduire de la preuve de |’ exercice des
droitsen vertu delaLoi sur les brevets seulement qu’il y aeu amoindrissement indu de la
concurrence. Les arguments d’ Apotex reposent sur des suppositions. Apotex ne fournit aucune
preuve de la soi-disant « probabilité » d’ un pouvoir de marché plus grand ni aucune preuve de la
soi-disant « probabilité » que les parties aux procédures en cas de conflit se seraient vu attribuer des

revendications qui se chevauchent al’ égard du perindopril.

[134] Riennelaissecroire quelaCour fédérale n’aurait pu attribuer les revendications en cause
telles qu’ elles étaient réparties. D’ ailleurs, Apotex reconnait au paragraphe 91 de son mémoire des

faits et du droit que lacour aurait pu attribuer a une partie une revendication exclusive al’ égard du

perindopril.
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[135] Qui plus est, comme le montre le paragraphe 472 des motifs de lajuge Snider, les parties ont
convenu que lajurisprudence permet d affirmer qu’il doit y avoir « quelque chose de plus » au-dela
de lasimple revendication de droits de brevets pour conclure alaviolation del’ article 45 delaLoi
sur la concurrence. |l convient de reproduire la conclusion de lajuge de premiére instance :

« Chague étape du processus, depuis la demande de chagque partie jusgu’ au processus de réglement,
al’ordonnance du juge Nadon et ultimement ala déivrance du brevet 196, était conforme aux droits
d' ADIR envertu delaLoi sur les brevets et aux Regles des Cours fédérales. L’ entente de reglement
était smplement une éape de |’ exercice des droits de brevets d ADIR » (paragraphe 475 de ses

motifs).

[136] Jenetrouve aucune faille danslaconclusion de lajuge de premiére instance a cet égard.
Encore unefois, il s agit d’ une conclusion defait et Apotex n’a pas démontré d’ erreur manifeste et
dominante. Celane veut pasdire qu’il ne pourrait jamaisy avoir de circonstances dans lesquelles
une entente de reglement pourrait constituer le « quelque chose de plus » dont il était question dans
lesarréts Eli Lilly. Cen’est pasle cas en |’ espece. Je m’ explique mal en quoi une entente qui a
donné effet a une réparation que la cour pouvait accorder et qui a éé soumise al’ approbation de la

cour pourrait congtituer uneinfraction alaLoi sur la concurrence.

[137] Etant donné que la présente décision porte un coup fata &lademande reconventionnelle

présentée par Apotex, il n’est pas nécessaire d’ examiner la question du délai de prescription.
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[138] Cearépond aux argumentsinvoqués par Apotex. Je rgjetterais |’ appel avec dépens.

« Jesuisd accord
A.M. Linden,j.ca »

« Jesuisd accord
John M. Evans, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme
Jenny Kourakos, LL.L.

« Carolyn Layden-Stevenson »

j.ca



ANNEXE A
des motifsdu jugement
en date du 30 juin 2009
dans!’affaire
APOTEX INC.

APOTEX PHARMACHEM INC.

ADIR et
SERVIER CANADA INC.
A-393-08

Loi sur les brevets,
(L.R., 1985, ch. P-4)

8. Un document en dépdt au Bureau des
brevets n’est pasinvaide en raison

d erreurs d’ écriture; elles peuvent étre
corrigées sous |’ autorité du
commissaire.

34(1) Dans le mémoire descriptif, le
demandeur:

(a) décrit d’ une facon exacte et
compléte |’ invention et son application
ou exploitation, telles que les a congues
I’inventeur;

(e) indique particulierement et
revendique distinctement la partie, le
perfectionnement ou la combinaison
gu'il réclame comme son invention.

36(1) Un brevet ne peut étre accordé
gue pour une seule invention, mais dans
une instance ou autre procédure, un
brevet ne peut étre tenu pour invalide
du seul fait qu'il a été accordé pour plus
d uneinvention.

Patent Act, R.S.C. 1985, c. P-4

8. Clericd errorsin any instrument of
record in the Patent Office do not
invaidate the instrument, but they may
be corrected under the authority of the
Commissioner.

34(1)An agpplicant shal in the
gpecification of hisinvention

(&) correctly and fully describe the
invention and its operation or use as
contemplated by the inventor;

[...]

(e) particularly indicate and distinctly
claim the part, improvement or
combination that he claims as his
invention.

36(1) A patent shall be granted for one
invention only but in an action or other
proceeding a patent shall not be
deemed to be invaid by reason only
that it has been granted for more than
one invention.
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59. Dans toute action en contrefacon de
brevet, le défendeur peut invoquer
comme moyen de défense tout fait ou
manguement qui, d' apres la présente | oi
ou en droit, entraine lanullité de brevet;
le tribunal prend connaissance de cette
défense et desfaits pertinents et statue
en consequence.

60(1) Un brevet ou une revendication
se rapportant a un brevet peut étre
déclaréinvalide or nul par laCour
fédérale, aladiligence du procureur
générale du Canadaou aladiligence
d unintéresse.

(2) Si une personne a un motif
raisonnable de croire qu’ un procédé
employé ou dont I’emploi est projeté,
ou qu'’ un article fabriqué, employé ou
vendu ou dont I’ emploi ou la vente par
elle, pourrait, d' apres|’allégation d’un
breveté, congtituer une violation d’ un
droit de propriété ou privilege exclusf
accordeé de ce chef, elle peut intenter
une action devant la Cour fédérae
contre le breveté afin d’ obtenir une
déclarations que ce procédé ou cet
article ne constitue pas ou ne
condtituerait pas une violation de ce
droit de propriété ou de ce privilege
exclusif.

61(1) Aucun brevet ou aucune
revendication dans un brevet ne peut
étre déclaréinvalide ou nul pour la
raison que l'invention qui y est décrite
était dga connue ou exploitée par une
autre personne avant d'étre faite par
I'inventeur qui en ademandé le brevet,
amoins qu'il ne soit établi que, selonle
cas:

59. The defendant, in any action for
infringement of a patent may plead asa
matter of defence any fact of default
which by this Act or by law rendersthe
patent void, and the court shall take
cognizance of that pleading and of the
relevant facts and decide accordingly.

60(1) A patent or any claim in a patent
may be declared invalid or void by the
Federal Court at the instance of the
Attorney Genera of Canadaor at the
instance of any interested person.

(2) Where any person has reasonable
cause to believe that any process used
of proposed to be used or any article
made, used or sold or proposed to be
made, used or sold by him might be
alleged by any patentee to constitute an
infringement of an exclusive property
or privilege granted thereby, he may
bring an action in the Federal Court
against the patentee for adeclaration
that the process or article does not or
would not constitute an infringement of
the exclusive property or privilege.

61(1) No patent or claim in a patent
shall be declared invalid or void on the
ground that, before the invention
therein defined was made by the
inventor by whom the patent was
applied for, it had aready been known
or used by some other person, unlessit
is established that
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a) cette autre personne avait, avant la
date de lademande du brevet, divulgué
ou exploité I'invention de telle maniere
gu'elle était devenue accessible au
public;

b) cette autre personne avait, avant la
délivrance du brevet, fait une demande
pour obtenir au Canada un brevet qui
aurait di donner lieu a des procédures
en cas de conflit;

C) cette autre personne avait a quelque
époque fait au Canada une demande
ayant, en vertu de l'article 28, laméme
force et le méme effet que s ele avait
été enregistrée au Canada avant la
délivrance du brevet et pour laquelle
des procédures en cas de conflit
auraient di étre réguliérement prises si
eleavat é&éans enregistrée.

Regles sur les brevets, DORS/96-423

175(1) La demande contient un abrégé
qui présente de I’ information technique
et qui ne peut étre pris en considération
dans|’ évaluation de |’ étendue de la
protection demandée ou obtenue.

(2) L’ abrégeé est un bref exposé
technique de ladescription et indique
I’utilité de I’invention ainsi que lafagon
dont elle se distingue d autres
inventions.

(@) that other person had, before the
date of the application for the patent,
disclosed or used the invention in such
manner that it had become available to
the public;

(b) that other person had, before the
issue of the patent, made an application
for patent in Canada on which conflict
proceedings should have been directed,;
or

(c) that other person had at any time
made an application in Canadawhich,
by virtue of section 28, had the same
force and effect asif it had been filed in
Canada before the issue of the patent
and on which conflict proceedings
should properly have been directed had
it been so filed.

Patent Rules, SOR/96-423

175(1) An application shall contain an
abstract that provides technical
information and that cannot be taken
into account for the purpose of
interpreting the scope of protection
sought or obtained.

(2) The abstract shall consist of a brief
technical statement of the description
indicative of the utility of the invention
and the manner in which the invention
is distinguishable from other
inventions.
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Loi sur la concurrence
(L.R., 1985, ch. C-34)

36(1) Toute personne qui a subi une
perte ou des dommages par suite :

a) soit d’ un comportement alant &
I’ encontre d’ une disposition de la partie
VI;

(3) LaCour fédérale a compétence sur
les actions prévues au paragraphe (1).

(4) Lesactions visées au paragraphe (1)
se prescrivent :

a) dansle cas de celles qui sont fondées
Sur un comportement qui vaa

I’ encontre d’ une disposition de la partie
V1, dansles deux ans qui suivent la
derniere des dates suivantes

(i) soit la date du comportement en
guestion,

(i) soit ladate ou il est statué de fagon
définitive sur la poursuite;

b) dans e cas de celles qui sont fondées
sur le défaut d’ une personne

d  obtempérer a une ordonnance du
Tribunal ou d’un autre tribunal, dans
les deux ans qui suivent laderniere des
dates suivantes :

() soit ladateou aeulieula
contravention al’ ordonnance du
Tribunal ou del’ autre tribunal,

(i) soit ladate ou il est statué de fagon
définitive sur la poursuite.

45(1) Commet un acte criminel et
encourt un emprisonnement maximal
de cing ans et une amende maximale de

Competition Act,
R.S.C. 1985, c. C-34

36(1) Any person who has suffered loss
or damage as aresult of

(a) conduct that is contrary to any
provision of Part VI, or

[..]

(3) For the purposes of any action
under subsection (1), the Federa Court
isacourt of competent jurisdiction.

(4) No action may be brought under
subsection (1),

(@) in the case of an action based on
conduct that is contrary to any
provision of Part VI, after two years
from

() aday on which the conduct was
engaged in, or

(i) the day on which any crimina
proceedings relating thereto were
finally disposed of, whichever isthe
later; and

(b) inthe case of an action based on the
failure of any person to comply with an
order of the Tribunal or another court,
after two yearsfrom

(i) aday on which the order of the
Tribunal or court was contravened, or
(i) the day on which any crimina
proceedings relating thereto were
finally disposed of, whichever isthe
later.

45(1) Every one who conspires,
combines, agrees or arranges with
another person
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dix millions de dollars, ou I’ une de ces
peines, quiconque complote, se coalise
ou conclut un accord ou arrangement
avec une autre personne :

a) soit pour limiter, inddment, les
facilités de transport, de production, de
fabrication, de fourniture,

d emmagasinage ou de négoce d' un
produit quelconque;

b) soit pour empécher, limiter ou
réduire, indiment, |a fabrication ou
production d’ un produit ou pour en
élever déraisonnablement le prix;

C) soit pour empécher ou réduire,
inddment, la concurrence dans la
production, lafabrication, I’ achat, le
troc, lavente, I’ entreposage, lalocation,
le transport ou lafourniture d’un
produit, ou dansle prix d’ assurances
sur les personnes ou les biens;

d) soit, de toute autre fagon, pour
restreindre, inddment, la concurrence
ou lui causer un prgudice indu.

(2) Il demeure entendu qu’il N’ est pas
nécessaire, pour établir qu’ un complat,
une association d'intéréts, un accord ou
un arrangement constitue I’ une des
infractions visées au paragraphe (1), de
prouver que le complot, |’ association
d'intéréts, I’ accord ou |’ arrangement,
Sil éait exécute, diminerait ou
éliminerait vraisemblablement la
concurrence, entierement ou a toutes
fins utiles, sur le marché auquel il se
rapporte, ni que les participants, ou l’un
ou plusieurs d’ entre eux, visaient a
éliminer la concurrence, entiérement ou
atoutesfins utiles, sur ce marché.

(&) to limit unduly the facilities for
transporting, producing, manufacturing,
supplying, storing or dealing in any
product,

(b) to prevent, limit or lessen, unduly,
the manufacture or production of a
product or to enhance unreasonably the
price thereof,

(c) to prevent or lessen, unduly,
competition in the production,
manufacture, purchase, barter, sale,
storage, rental, transportation or supply
of aproduct, or in the price of
insurance on persons or property, or

(d) to otherwise restrain or injure
competition unduly,

isguilty of an indictable offence and
liable to imprisonment for aterm not
exceeding five years or to afine not

exceeding ten million dollars or to both.

(2) For greater certainty, in establishing
that a conspiracy, combination,
agreement or arrangement isin
contravention of subsection (1), it shall
not be necessary to prove that the
conspiracy, combination, agreement or
arrangement, if carried into effect,
would or would be likely to eiminate,
completely or virtually, competition in
the market to which it relates or that it
was the object of any or al of the
parties thereto to eiminate, completely
or virtually, competition in that market.
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