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[1] Il sagit d’ un appel al’ encontre de la décision du juge Shore, datée du 17 juin 2008, 2008

CF 744, interdisant au ministre de la Santé (le ministre) de délivrer un avis de conformité (AC) a
I’ appelante Apotex Inc. (Apotex) al’ égard de ses comprimés de |évofl oxacine semi-hydratée avant

I’ expiration du brevet canadien n°® 1,304,080 (le brevet 080).
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[2] La procédure au terme de laguelle le juge arendu I’ ordonnance d' interdiction a été engagée
par lesintimées en vertu du paragraphe 6(1) du Réglement sur les médicaments brevetés (avis de

conformité), DORS/93-133 (le Reglement).

[3] Je conclus que I’ appel doit étre accueilli.

LESFAITS
Lebrevet visé
[4] Le brevet 080 délivré al’intimée Daiichi-Sankyo Company, Limited (Daiichi), le
23 juin 1992, divulgue et revendique lalévofloxacine, antibiotique traitant les formes les plus graves

de pneumonie. Ce brevet arrive a expiration le 22 juin 2009.

[5] Daiichi est également titulaire du brevet canadien n° 1,157,840 (le brevet 840) qui est venu a
expiration le 22 mai 2001. Ce brevet divulguait et revendiquait I ofloxacine antibiotique, dont la

commercialisation au Canada a été concédée sous licence al’ intimée Janssen-Ortho Inc. (Janssen).

[6] La seule revendication du brevet 080 en cause dans la présente instance est la
revendication 4, qui est ains congue :

acide (-)-(9-9-fluoro-3-méthyl-10-(pipérazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7H-
pyrido[1,2,3-de] [ 1,4] benzoxazine-6-carboxylique

Les parties s entendent pour dire qu’ un autre nom pour le composé décrit par larevendication 4 est

|évofloxacine.
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[7] Lalévofloxacine est un compose chiral. Les composés chiraux peuvent adopter deux types
de configurations tridimensionnelles différents, connus sous le nom d’ énantioméres. Les
énantioméres ont laméme structure bidimensionnelle, mais ce sont desimages miroir non
superposables |’ une de I’ autre. Lorsgue les deux énantiomeres font partie d’ un mélange 50-50, on
appelle ce mélange un racémate. Dans le cas de lalévofloxacine, le racémate est appelé

« ofloxacine ». L’ énantiomere symétrique de lalévofloxacine se nomme la « dextrofl oxacine ».

[8] Bien que semblables a plusieurs égards, |es énantiomeéres possedent des propriétés
chimiques différentes et ils peuvent avoir des effets physiologiques différents lorsqu’ils sont
adminigtrés. Ladivulgation du brevet 080 nous apprend que lalévofloxacine est moins toxique, plus
soluble et a une activité antimicrobienne deux fois plus grande que I’ ofloxacine racémique. Le
brevet 080 divulgue également des procédés pour rendre lalévofloxacine réellement exempte de

I’ énantiomeére dextrofloxacine.

[9] Ains gu'il est divulgué dansle brevet 080, lalévofloxacine peut prendre deux formes:
hydratée et anhydre. Laforme anhydre (I’ anhydrate) est constituée de |évofloxacine qui n’est pas
liée ades molécules d’ eau. Lalévofloxacine hydratée (1" hydrate) est congtituée de molécules de
|évofloxacine tres étroitement liées a des molécules d’ eau. Lalévofloxacine semi-hydratée constitue

un type d hydrate.

[10]  Janssen produit lalévofloxacine en vue de la vente au Canada. Apotex, fabricant de produits

« génériques » ou « seconde personne » selon le Reglement, cherche a obtenir |’ autorisation
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réglementaire al’ égard de ses comprimés de lévofloxacine semi-hydratée. Conformément a
I’article 5 du Réglement, Apotex aenvoyé un avisd alégation (AA) a Janssen, aléguant
notamment que le brevet 080 était invalide et que méme S'il éait valide, son comprimén’en

constituerait pas une contrefagon.

[11] Le 2 septembre 2005, Janssen et Daiichi ont répondu al’ AA d’ Apotex par lavoie d une
procédure intentée en vertu du Réglement visant |’ obtention d’ une ordonnance interdisant au
ministre de délivrer un AC a Apotex pour ses comprimes de |évofloxacine semi-hydratée avant

I” expiration du brevet 080.

Historiqgue des procédur esrdatives au brevet 080

[12] Lebrevet 080 adgafait I’ objet de procéduresjudiciaires au Canada. Premierement, dansla
décision Janssen-Ortho c. Novopharm Limited, 2004 CF 1631, 264 F.T.R. 202 (la procédure
Novopharm), le juge Mosley de la Cour fédérale a examiné e brevet 080 dans le contexte d’ une
demande d’ interdiction présentée par Janssen en vertu du Reglement en réponse aun AA dépose
par Novopharm Limited. Le juge Mosey a conclu que les comprimés de |évofloxacine
semi-hydratée de Novopharm contrefaisaient la revendication 4 du brevet 080, mais que cette
revendication était invalide pour cause d’ évidence. Janssen ainterjeté appel de ladécision auprés de
laprésente Cour, mais|’ appel a été regjeté en raison de son caractere théorique, le ministre ayant d§ja
délivré |’ AC a Novopharm au moment ou I’ appel a été instruit (voir 2005 CAF 6, 337 N.R. 259);
requéte en prorogation du délai de demande d' autorisation d’ appel ala Cour supréme rejetée, 2005

CSC 33,[2005] 1R.C.S. 776.
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[13] Deuxiémement, par suite de ladécision du juge Modey et du rejet de son appel par la Cour,
Janssen aintenté une action contre Novopharm en contrefacon du brevet 080. Dans la décision
Janssen-Ortho c. Novopharm Limited, 2006 CF 1234, 300 F.T.R. 166 (le proces Novopharm), le
juge Hughes a statué que le brevet 080 &ait valide et accueilli I action de Janssen. J aimerais
souligner que Novopharm ayant concédé que son produit contrefaisait larevendication 4 du

brevet 080, e juge Hughes n’a pas é&é appel é a se prononcer spécifiquement sur ce point.

[14]  Arrivant aune conclusion différente de celle du juge Mosley au sujet del’ évidence, le
juge Hughes a noté que son collégue N’ avait pas bénéficié de la preuve abondante dont lui-méme
avait é&é sais, ni des comparutions de témoins qu'il avait vus et entendus lui-méme au cours de

I"instruction.

[15] Dans!’arré Novopharm Limited c. Janssen-Ortho, 2007 CAF 217 (I’ appel de Novopharm),
la Cour a confirmé la décision du juge Hughes et conclu alavalidité du brevet 080. L’ autorisation
d appe al’encontre de |’ arrét de la Cour a été regjetée par la Cour supréme du Canada, 2007

C.S.CR.n° 442 (QL).

LA DECISION DE LA COUR FEDERALE

[16] Commeil était d avis qu’ « aucune preuve n' a été faite au sujet del’invaidité ou dela
contrefacon » (paragraphe 203 des motifs), le juge Shore a statué que les intimées avaient droit a

I’ ordonnance d’ interdiction demandée. Pour statuer aing, il adégagé les conclusions suivantes.



[17] Lejuge Shore aconclu que larevendication 4 du brevet 080, correctement interprétée,
englobe nécessairement la forme semi-hydratée de lalévofloxacine parce que le brevet enseigne
expressément, al’ exemple 7, comment produire lalévofloxacine semi-hydratée. Le juge Shore a
également noté que larevendication 17 du brevet 080 inclut laforme semi-hydratée de tous les

composas de larevendication 2, dont lalévofloxacine.

[18] S agissant delaquestion dela contrefacon, le juge Shore a conclu que les comprimés

d’ Apotex contreferaient le brevet 080 de Janssen et il adonc rgjeté |’ alégation d’ Apotex que son
produit ne constituerait pas une contrefacon parce que le brevet 080 N’ embrassait pas laforme
semi-hydratée de lalévofloxacine. Le juge Shore a noté qu’ Apotex areconnu que le principe actif
de ses comprimés était lalévofloxacine semi-hydratée et qu'il s ensuivait que s larevendication 4
du brevet incluait laforme semi-hydratée, son alégation de non-contrefacon ne pouvait étre

justifiée.

[19] Sagissant del’ antériorité, lejuge Shore argeté |’ argumentation d’ Apotex que chacune des
revendications du brevet 080 était antériorisée par la divulgation antérieure de I’ ofloxacine dansle
brevet 840. Le juge Shore S est appuyeé sur les conclusions du juge Hughes dans le proces
Novopharm pour conclure gu’ Apotex n’avait produit aucune preuve justifiant que |’ on s écarte de la

décision du juge Hughes sur cette question.
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[20] S agissant delaquestion del’ évidence, lejuge Shore argjeté I’ argumentation d’ Apotex
selon laqudle les inventeurs vérifiaient ssmplement les qualités prévisibles de composés connus. Le
juge Shore a conclu au contraire qu'il ne pouvait s agir d' une vérification, car lesinventeurs avaient

découvert des propriétés imprévues et imprévisibles de nouveaux composes.

[21] Pour I’analyse delaquestion del’ évidence, le juge Shore a défini ce qui pouvait étre
considéré comme I’ éat de latechnique et conclu qu’ aucune des références al’ état de latechnique
alléguées par Apotex n’aurait mené, directement et sans difficultés, une personne versée dans |’ art a
I’invention révélée dans e brevet 080, ¢’ est-a-dire lalévofloxacine et ses propriétés bénéfiques
imprévues. Plus précisément, le juge Shore n’ a pas accepté comme éément de |’ éat de latechnique
les « documents de Gerster », concernant une affiche qui faisait publiquement éat du fait que

I’ énantiomeére (-) de lafluméquine est celui des deux énantioméres qui est e plus actif sur le plan
antimicrobien, et qu'il est donc plus actif que son racémate. Le juge Shore aconclu queles
documents de Gerster ne contenaient pas suffisamment de renseignements pour permettre a une
personne ayant des connaissances et des compétences ordinaires dans le domaine de saisir lanature
del’invention et de larendre utilisable en pratique, sans|’ aide du génie inventif, uniquement gréce a

une habileté d’ ordre technique.

[22] Lajuge Shore aconclu qu’ Apotex ainterprété erronément la promesse du brevet 080 et
I’utilité deI'invention. Il s est référé aux conclusions du juge Hughes dans le proces Novopharm,
selon lesquelles |’ utilité de larevendication 4 du brevet 080 était que laforme (S)- ou (-)- de

I” ofloxacine possede une plus grande activité microbienne, une toxicité réduite et une solubilité dans



I’ eau remarquablement plus éevée, ce qui lui donne la chance de devenir un agent pharmaceutique

trés utile.

[23] Lejuge Shoreaconclu quelebrevet 080 n’était pas nul au sens du paragraphe 30(1) dela
Loi sur lesbrevets, L.R. 1985, ch. P-4 (laLoi sur lesbrevets), qui dispose que lademande est tenue
pour avoir é&é abandonnée si le demandeur ne répond pas aux exigences de |’ examinateur. Apotex a
soutenu que Daiichi n’ avait pas répondu aux gquestions demandées dansle délai prescrit et qu’ elle
avait contrevenu aux alinéas 40(1)a) et ¢) des Regles sur les brevets, C.R.C., ch. 1250 (les Régles
sur les brevets), car elle n’ avait pas fourni al’ examinateur les détails d’ une procédure de conflit de

priorité ni les @émentsde |’ &at de latechnique cités al’ encontre de la demande.

[24] S agissant del’dinéa40(1)c) des Régles sur les brevets, le juge Shore a conclu qu’il N’ avait
pas été contrevenu a cette disposition du fait que I’ agent de brevets de Daiichi avait omis en toute
innocence et par inadvertance de répondre dansle délai prescrit a une seule des huit questions de
I”’examinateur. Le juge Shore anoté que I’ agent de brevets avait répondu ala question

ultérieurement.

[25] Sagissant del’dinéa40(1)a) des Regles sur les brevets, le juge Shore a conclu que |’ agent
de brevets de Daiichi avait communiqué toutes lesréférences al’ état de latechnique citéesen
opposition aux demandes correspondantes aux Etats-Unis et en Europe. Le juge Shore, semble-t-il,
aaccepté qu'il suffisait de fournir al’ examinateur des références au sujet des demandes faites sur

I état de latechnique et qu'il n’ était pas nécessaire de fournir les documents eux-meémes.
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[26] Enoutre, le juge Shore argeté I’ argumentation d’ Apotex selon laquelle Daiichi avait
mangué a son obligation de franchise en raison des contraventions alléguées aux alinéas 40(1)a) et
c) des Régles sur les brevets. Le juge Shore aconclu que I’ obligation de franchise n’ existait pas au
Canada et que méme s cette obligation éait implicite, rien dans |’ examen du brevet 080 ne donnait

apenser que lademanderesse N’ avait pas agi avec franchise et de bonne foi.

[27]  Enfin, le juge Shore s est demandé, alalumiére del’ arrét de la Cour Sanofi-Aventis c.
Novopharm Ltd., 2007 CAF 163, [2008] 1 R.C.F. 174, S Apotex avait présenté « de meilleurs
éémentsde preuveou|... ] un argument juridique plus vaable » (I’ expression provient du
paragraphe 50 de I’ arrét Sanofi-Aventis, précité, sur lequel je reviendrai sous peu) que ceux qui
avaient été présentés au proceés Novopharm et qui lui donneraient le droit de faire opposition ala

procédure d’ interdiction engagée par lesintimées.

[28] Lejugeaconclugu’ Apotex n’avait pas satisfait aux exigences exposées dans |’ arrét
Sanofi-Aventis, précité, selon lequel de meilleurs éléments de preuve ou des arguments juridiques
plus vaables devaient étre présentés pour qu'il soit justifié de débattre a nouveau les mémes
guestions ou des questions similaires. Par conségquent, le juge a conclu que ¢’ était un abus de
procédure de la part d’ Apotex de débattre a nouveau des questions tranchées dans la procédure

Novopharm et dans le proces Novopharm.



Page: 10

LESOBSERVATIONSD’APOTEX

[29] Premiérement, Apotex fait valoir que le juge Shore a commis une erreur dans son
interprétation de larevendication 4 du brevet 080. Selon Apotex, larevendication 4 donne
simplement une description non ambigué de la molécule de |évofloxacine et le recours au reste du
meémoire descriptif pour @argir ou diminuer la portée de larevendication est inadmissible. Apotex
soutient que e juge Shore acommis une erreur en s @oignant du texte de larevendication 4, en
adoptant une interprétation de larevendication axée sur les résultats et en ne distinguant pasla

revendication 4 des autres revendications du brevet 080.

[30] Deuxiémement, Apotex prétend que le juge Shore a commis une erreur en rejetant son
allégation de non-contrefagon. Apotex soutient qu'il ne peut y avoir contrefagon s elle interpréte
correctement larevendication 4, ¢’ est-a-dire s larevendication n’ englobe paslaforme

semi-hydratée de lalévofloxacine.

[31] Troisémement, Apotex affirme que lejuge Shore acommis une erreur en concluant que le
brevet 080 n’ était pasinvalide pour cause d’ antériorité. Selon Apotex, les propriétés et le procédé de
production de lalévofloxacine ne sont pas pertinents dans une analyse de I’ antériorité. Apotex fait
auss valoir que, comme le juge Shore a conclu que le brevet 840 divulgue I’ ofloxacine comme
compose contenant de lalévofloxacine, le brevet 840 a nécessairement divulgué auss la
lévofloxacine ala personne versée dans|’ art alaguelle il s adresse. En rédité, Apotex soutient que
lapreuve aclairement établi que les personnes versées dans |’ art qui sont visées connaissaient les

techniques existantes pour isoler les énantiomeres des mélanges racémiques et que comme le
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juge Shore n'apas fait mention de cette preuve, il faut présumer qu’il N’ en a pas tenu compte.
Apotex soutient auss que le juge Shore semble avoir tranché la question de |’ antériorité en adoptant
ladécision du juge Hughes dans e proces Novopharm, au lieu de latrancher sur la seule preuve

dont il é&ait saig.

[32] Quatriemement, Apotex soutient que le juge Shore acommis une erreur en N’ appréciant pas
le brevet 080 comme un brevet de sélection. Selon Apotex, |e brevet 080 se présente comme un
brevet de sélection, maisil n’en remplit pas |es conditions parce que lalévofloxacine ne posséde pas
d’ avantages particuliers, importants et non manifestes sur |’ ofloxacine et parce qu’ aucun avantage

N’ est correctement divulgué. Apotex fait notamment valoir que le juge Shore acommis des erreurs
manifestes et dominantes dans son appréciation du dossier au sujet du niveau d’ activité, dela
toxicité et de la solubilité de lalévofloxacine en regard de I’ ofloxacine. Apotex soutient également
gue le juge Shore a dit erronément que Novopharm avait avancé sans succes laméme
argumentation dans le proces Novopharm aors que le juge Hughes n’ avait pas en fait analysé le

brevet 080 comme un brevet de sélection dans sa décision.

[33] Cinquiemement, Apotex dit que le juge Shore a commis une erreur en concluant que le
brevet 080 n’ était pasinvalide pour cause d’ évidence. Apotex fait valoir que le juge Shore acommis
un certain nombre d’ erreurs manifestes et dominantes dans son appréciation du dossier et, en
particulier, n’ a pas apprécié correctement la preuve dont il était saisi quand il aconclu queles
concurrents de Daiichi n’ avaient pas intérét aisoler les énantiomeéres et que Daiichi avait mis

guatre ans pour effectuer la séparation. Apotex soutient au contraire que la preuve laisse entendre
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gue les concurrents de Daiichi avaient une réelle motivation arésoudre |’ ofloxacine en ses
énantiomeéres et que pendant presgue toute cette période de quatre ans, Daiichi n’ effectuait pas de
travaux de résolution des énantiomeres. Apotex soutient également que le juge Shore a adopté les
conclusions du juge Hughes dans |e procés Novopharm, méme s le dossier dont &ait saisi le

juge Shore ne pouvait le mener alaméme conclusion. En outre, Apotex fait valoir que le juge Shore
aappréciél’ évidence aune date erronée, anté&rieure aladate del’invention, ce qui I'a empéché de
prendre en compte diverses piéces pertinentes concernant |’ état de la technique, notamment I’ affiche

de Gerster publiée en 1985.

[34] Sixiémement, Apotex soutient que le juge Shore acommis une erreur en ne concluant pas
gue lademande relative au brevet 080 avait éé tenue pour abandonnée. Selon Apotex, le juge Shore
acommis une erreur en concluant que répondre a sept des huit exigences suffisait pour la poursuite
de I’ examen de la demande et en concluant qu’ une erreur faite en toute innocence ou par
inadvertance dégage un demandeur de I’ obligation de répondre dansle délai prescrit. En fait,
Apotex soutient que ces motifs pour ne pas satisfaire a une exigence ne sont pas prévus dans les
Régles sur les brevets. Apotex fait auss valoir que le juge Shore a commis une erreur en concluant
gu'il n'y avait pas d’ obligation de franchise ou de bonne foi qui s appliquait aors que la

jurisprudence confirme le contraire.

[35] Enfin, Apotex soutient que le juge Shore a commis une erreur dans son application du
critererelatif al’ abus de procédure. Selon Apotex, le juge Shore a appliqué une forme extréme

d'irrecevabilité qui I’ a privée d’ une audience équitable et qui signifiait en réaité que le proces
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Novopharm définissait ses droits a toutes fins. Apotex soutient en particulier que le juge Shore

N’ aurait pas d0 exiger qu'’ elle produise de meilleurs & éments de preuve que dans le proces
Novopharm, éant donné que ni Apotex ni le juge Shore n’ avaient acces au dossier de la preuve
dans cette affaire. De plus, Apotex fait valoir que le fardeau de la preuve éait différent dansle
proces Novopharm : Novopharm était tenue d’ éablir I'invalidité alors qu’ en |’ espece ¢’ est aux
intimées qu'il incombait d éablir I’ absence de bien-fondé des allégations d’ Apotex. Apotex
soutient que comme elle conteste en justice pour la premiére fois le brevet 080, dle ne devrait pas
avoir été chargée d' un fardeau de preuve pluslourd et que ce sont lesintimées qui devraient ére
empéchées de débattre al’ encontre d’ Apotex des questions qui ont dga éé tranchées a deux

reprises dans des procédures judiciaires contre Novopharm.

LES QUESTIONS SOULEVEES

[36] Le présent appel souléve les questions suivantes :

1. Lejuge Shore at-il commis une erreur dans son interprétation de larevendication 4 du
brevet 080?

2. Lejuge Shoreat-il commisune erreur en concluant que lacommercialisation par Apotex de
ses comprimeés de |évofloxacine contreferait la revendication 4 du brevet 080 de Janssen?

3. S lejuge Shoren’apas commisd erreur dans ses conclusions sur la contrefacon, en a-t-il
commis une en concluant que le brevet 080 N’ est pas invalide? En particulier, le juge Shore
at-il commis une erreur en concluant que le brevet n’ est pas invalide pour les motifs
suivants: @) I’ antériorité; b) I’ évidence; c) le juge Shore aurait-il d0 analyser le brevet 080

comme un brevet de sélection et conclure a son invalidité en tant que brevet de sélection?
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4.  Lejuge Shore at-il commisune erreur en concluant que le brevet 080 n’est pas nul pour cause
d abandon?

5.  Lejuge Shore at-il commisune erreur en appliquant le critére de I’ abus de procédure?

L'ANALYSE

[37] Pourles motifs qui suivent, j’aurai seulement atraiter la question de I’ abus de procédure.
Ja d§aexpost les observations d’ Apotex sur laquestion. Les intimées, comme on pouvait S'y
attendre, ne sont pas d’ accord avec la position d’ Apotex. Elles disent que le juge Shore a
correctement appliqué le critere relatif al’ abus de procédure et que les arguments que souléve
Apotex sur laquestion ont déja été évalués et pris en considération par la Cour au regard de I’ intérét
d éviter les résultats incohérents qui menacent I’ intégrité de I’ administration delajustice. Les
intimées soutiennent que le juge Shore avait le droit de trancher ces questions de fait par référence
aux conclusions des décisions judiciaires antérieures, comme la décision du juge Hughes dansle
proces Novopharm. En outre, lesintimées font valoir que la preuve présentée au procés Novopharm
était publique, mais qu’ Apotex n’'afait aucun effort pour la produire. Lesintimées contestent auss

I’ argumentation d’ Apotex que seuls les résultats des procédures antérieures en vertu du Reglement
devraient étre pris en considération au sujet de I’ abus de procédure, et que lesrésultats d’ une action
en justice ne devraient pas|’ étre en raison du caractere plus exigeant du fardeau qui incombe au
fabricant du médicament générique dans une action pour invalidité. Cette argumentation,

soutiennent les intimées, ne tient pas compte de I’ effet produit sur I’ administration de lajustice.
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[38] A mon avis, lejuge amanifestement commis une erreur en concluant, commeil lefait au
paragraphe 205 de ses motifs, que « la Cour souscrit effectivement aux arguments des
demanderesses au sujet de |’ abus de procédure ». Plus précisément, e juge a accueilli les
observations desintimées selon lesgquelles, comme la vaidité du brevet 080 avait dé§ja été décidee
par la Cour fédérale dans e procés Novopharm et par la Cour dans |’ appel de Novopharm, la
présente procédure d’ Apotex pour contester la validité du brevet en tant que brevet de sélection

n' éait en réalité qu’ une tentative, camouflée sous une argumentation différemment formulée, visant
a débattre a nouveau des questions qui I’ avaient éé dans le procés Novopharm et dans |’ appel de
Novopharm. Comme la plupart, sinon latotaité, des arguments avancés par Apotex dans ces
procédures avaient été considérés et traités par la Cour fédérale et laprésente Cour, il n'y avait
absolument aucun fondement pour autoriser Apotex a contester la validité du brevet 080, a moins

gu’ elle dispose « de meilleurs & éments de preuve ou d’ un argument juridique plus vaable ».

[39] Pour décider s le comportement d’ Apotex, dans son envoi d’'un AA aux intimées et sa
contestation de leur demande d’ interdiction, congtitue un abus de procédure, le juge Shore aprisen
compte I’ arrét de la Cour Sanofi-Aventis, précité. S appuyant sur cet arrét, il aconclu que la seconde
personne qui S oppose a un brevet en faisant valoir des motifs semblables a ceux qui ont é&é
présentés dans un proces antérieur par un autre fabricant de médicaments génériques devait éablir,
comme condition préalable al’ examen de sa cause, qu’ elle pouvait faire état « de meilleurs

ééments de preuve ou d’ un argument juridique plus valable » que ceux du proces antérieur.
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[40] Dansl’arré& Sanofi-Aventis, précité, le juge Sexton, s exprimant au nom de lamgjorité, afait
les observations suivantes au paragraphe 50 de ses motifs:

[50] Enfin, Sanafi-Aventis et Schering soutiennent qu’ en |’ espéce, une conclusion d’ abus de
procédure serait source d'iniquité. Elles affirment que, bien qu’il soit interdit aux premiéres
personnes de se défendre contre | es all égations que font des fabricants ultérieurs aprés que
I’on a conclu que |’ allégation identique faite par un fabricant antérieur est justifiée, les
fabricants ultérieurs sont autorisés a répéter |les allégations dg a faites antérieurement par

d autres fabricants, et ce, méme s'il aéé conclu que les alégations antérieures étaient
injustifiées. Cependant, il N’y aucune iniquité dans ce scénario. Toutes les parties sont tenues
de respecter lamé@me norme : chacune est tenue de présenter tous ses arguments, ains que
tous les ééments de preuve pertinents, en premiére instance. Cela empéche I’ innovateur de
débattre a nouveau une question déja tranchée dans une instance alaquelleil &ait partie, en
S appuyant sur des ééments de preuve additionnels qu’il avait décidé de ne pas produire a
I’instance antérieure. De la méme fagon, |es fabricants de médicaments génériques doivent
faire valoir alapremiére occasion latotalité de leurs arguments. Les avis d' alégations
multiples délivrés par |e méme fabricant en rapport avec un médicament particulier et
alléguant I'invaidité d' un brevet particulier sont généralement interdits, méme s I'on
invogque des matifs d'invalidité différents dans chague cas. Cependant, dansle casou un
fabricant particulier aformulé une alégation mais a omis de présenter les arguments requis
pour montrer que |’ allégation en question é&ait justifiée, il serait injuste d’ empécher un
fabricant ultérieur, disposant de meilleurs é éments de preuve ou d' un argument juridique
plusvaable, del’introduire. Cette situation peut donner lieu &un résultat contradictoire,
mais cette préoccupation céde le pas au risque de faire preuve d’iniquité &I’ endroit du
fabricant & qui |’ on interdit de faire valoir ses arguments juste parce que ladémarche d’'un
autre fabricant éait inadéquate. 11 est nécessaire dans chaque cas de mettre en équilibre

I’ effet d’ une instance sur I’ administration de lajustice et |'iniquité que I’ on cause aune
partie en I’ empéchant de faire valoir ses arguments.

[Non souligné dans |’ original.]

[41] |l Sagit ladu paragraphe sur lequd e juge appuie précisément son opinion sur |’ abus de
procédure en |’ espéce. Lesintimées fondent auss leurs observations sur |’ abus de procédure sur ce
paragraphe. Il est important de noter que la question soulevée dans |’ arrét Sanofi-Aventis, precite,
était de savoir s la premiére personne (Sanofi-Aventis), qui n’avait pasréuss a établir dans une

procédure d’ AC antérieure contre un fabricant de médicaments génériques différent (Apotex) le
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caractereinjustifié de |’ alégation d'invalidité d’ un AA, utilisait abusivement la procéduredel’ AC
en cherchant afaire juger a nouveau laméme allégation d'invalidité formulée par un second

fabricant de médicaments génériques (Novopharm).

[42] Dansl’arré& Sanofi-Aventis, précité, la question de I’ abus de procédure était soulevée en
vertu del’ ainéa 6(5)b) du Réglement, qui prévoit que sur requéte d' une seconde personne, la Cour
fédérale peut regjeter une demande d' interdiction au motif qu’ elle est inutile, scandaleuse, frivole ou

vexatoire ou qu’ elle constitue autrement un abus de procédure.

[43] Dansle présent appd, toutefois, la question N’ est pas de savoir s lademande de la premiére
personne constitue un abus de procédure, mais plutét d’ établir s les alégations de la seconde
personne dans son AA équivaent a un abus de procédure. L’ alinéa 6(5)b) du Réglement ne

S applique manifestement pas en |’ espéce et la Cour N’ est pas appel ée aregjeter une demande

d interdiction sur requéte présentée par une seconde personne. Sans conteste, |es observations du
juge Sexton dans |’ arrét Sanofi-Aventis, précité, sont des remarques incidentes qui ne lient pasla

Cour et qui, de toute fagon, n’ éayent pas la position adoptée par le juge.

[44] A mon avis, I’ interprétation correcte du paragraphe 50 des motifs du juge Sexton dans

I’ arrét Sanofi-Aventis, précité, n’ entraine pas la conclusion qu’ une seconde personne ne peut
présenter un AA pour des motifs semblables a ceux d’ un fabricant de médicaments géenériques dans
d autres procédures que dans |e cas ou e dispose de meilleurs éléments de preuve ou de meilleurs

arguments juridiques. J estime que le juge Sexton, au paragraphe 50 de ses motifs, cherchait
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simplement a expliquer son point de vue, soit que malgre la possibilité que des décisions différentes
soient rendues al’ égard d’ AA identiques ou similaires, I équité exigeait que le fabricant de
médicaments génériques, comme Apotex en |’ espéce, qui N’ avait pas encore débattu les questions
qu'il soulevait dans son AA, soit autorisé afaire valoir son point de vue devant la Cour. A mon avis,
on ne peut prétendre sérieusement que le juge Sexton soutenait qu'il fallait d’' abord apprécier la
preuve et les arguments juridiques du second fabricant de médicaments génériques avant que

celui-ci puisse envoyer son AA et répondre ala demande d' interdiction.

[45] Jesuisdonc persuadé que rien dans |’ arrét de la Cour Sanofi-Aventis, précité, n’appuie la
conclusion du juge selon laguelle une seconde personne, sauf s elle est en mesure d’ établir qu'elle
dispose « de meilleurs & éments de preuve ou d’ un argument juridique plus valable », ne peut
envoyer un AA aun breveté et, de ce fait, répondre ala demande d’ interdiction présentée par le
breveté, en faisant valoir des motifs semblables a ceux qui ont été avancés par un autre fabricant de
médicaments génériques dans d autres procédures touchant le méme breveté. Je conclus donc quele

juge acommis une erreur en concluant commeil I’ afait sur la question de |’ abus de procédure.

[46] Par conségquent, S'il est vrai que le juge Shore amal compris |’ opinion de la Cour dans
I’ arrét Sanofi-Aventis, précité, la question qui doit maintenant étre tranchée est de savoir s son
erreur justifie notre intervention. En d’ autres termes, |’ appréciation de la preuve dont était sais le

juge a-t-elle été viciée par sa position erronée de I’ abus de procédure?
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[47] EnI absence d’'un d’ abus de procédure de la part d’ Apotex, le juge &ait tenu d’ apprécier la
preuve dont il était sais par les deux parties d’ une maniére indépendante des conclusions du

juge Hughes dans |e procés Novopharm. J aborderai maintenant cette question. Toutefois, avant d'y
répondre, |’ estime essentiel de reprendre les arguments d’ Apotex lorsqu’ élle dit que lejuge a
commis une erreur en appliquant le critere relatif al’ abus de procédure et que la Cour doit donc

intervenir.

[48] Laposition d Apotex, réduite al’ essentiel, est qu’ elle soulevait les questions dont est
maintenant saisie la Cour pour lapremiére fois, qu’ elle avait donc droit a une décision nouvelle du
juge sur ces questions, fondée sur la preuve dont il &ait saig, et que cette décision devait étre rendue
sans égard aux faits et conclusions établis par le juge Hughes dans |e procés Novopharm. Par
conséguent, Apotex soutient qu’ elle n’apas eu d' audience équitable et que le proces Novopharm a

déterminé I’issue de sa procédure.

[49] Contrairement a macollegue lajuge Layden-Stevenson, je ne puis conclure, comme ellele
fait, quelejuge aprocédé, sur les questionsdont il éait saisi, en I’ occurrence I’ interprétation de la
revendication, |’ antériorité et I’ évidence, a un examen distinct de son analyse de I’ abus de
procédure. Bien que le juge cherche a éablir des conclusions defait, je ne suis pas certain dela
nature de ses conclusions. Etablit-il ses conclusions d’ une maniére réellement indépendante ou en
conformité avec celles du juge Hughes dans |e proces Novopharm? Est-il d'avis qu’ Apotex, pour
avoir gain de cause, devait produire de meilleurs € éments de preuve et rassembler des arguments

juridiques plus valables que ceux que Novopharm avait présentés a son proces?
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[50] Jarrive acette conclusion principalement en raison de la difficulté que|j’ éprouve a
comprendre les motifs du juge. Je propose donc de revoir les motifs du juge pour faire ressortir cette

difficulté.

[51] Lejuges est expressément penché sur I’ abus de procédure et s est demandé si Apotex avait
présenté « de meilleurs déments de preuve et [ ... ] un argument juridique plus valable » que ceux
qui avaient été produits dans le procés Novopharm et dans |’ appdl de Novopharm. Il I'afait a

deux reprises, au début et alafin de son analyse. Le juge semble également avoir eu al’ esprit les

principes de I" abus de procédure tout au long de ses motifs.

[52] Audébut du paragraphe 40 de ses motifs, sous|’intitulé « La question de |’ abus de
procédure », le juge expose le principe établi par 1a Cour dans |’ arrét Sanofi-Aventis, précité. Puisil
présente sous le sous-titre « De meilleurs éléments de preuve » les arguments respectifs des parties
sur laquestion de savoir s Apotex avait présenté de meilleurs éléments de preuve que ceux dont
avait é&é sais lejuge Hughes dans le procés Novopharm. 1l poursuit sous le sous-titre « Un
argument juridique plus valable » en exposant les « arguments juridiques nouveaux » qu’ Apotex

soutient avoir a offrir dansla procédure. Il présente également la réponse des intimeées a ce sujet.

[53] Puis, apresavoir dressé laliste des témoins, experts et de faits, qui ont comparu devant lui,

le juge est passé al’interprétation de larevendication. || déclare au paragraphe 62 de ses motifs que



Page: 21

toutes les décisionsjudiciaires qui ont considéré larevendication 4 du brevet 080 I ont interprétée

«d' une maniére qui cadrait avec I’ interprétation du juge Hughes [dans le procés Novopharm] ».

[54] Aux paragraphes 63 et 64 de ses motifs, le juge cite longuement |’ interprétation de la
revendication 4 alaquelle arrive le juge Hughes dans | e procés Novopharm. 1l conclut sur la
guestion au paragraphe 70 de ses maotifs:

[70] Compte tenu de la décision du juge Hughes et de |’ accord ultérieur al’ égard de cette décision
qui est exprimé dans le jugement de la Cour d appel fédérale, présidé par lajuge Karen Sharlow, la
revendication 4 est considérée comme n’'imposant aucune limite ala question de savoir s le compose
est hydraté et aquel degré:

L'ofloxacine S(-), différente du produit congtituant le

racémate, obtenue sous une forme raisonnablement pure.

[Non souligné dans |’ original .]

[55] Jen’'arrive pasacomprendre le sens exact du paragraphe 70 des motifs du juge Shore.

Commej’a eu des difficultés semblables au sujet de ses motifs relatifs aux autres questions dont il
élait saig, je poursuivrai mon apercu de sesmotifs et, alafin del’ exercice, j’ énoncerai les raisons
qui me font conclure que son appréciation de la preuve a été viciée par son incompréhension dela

notion de I’ abus de procédure.

[56] Autermede son andyse del’interprétation de larevendication, le juge est passé ala
question de la contrefagon, sous I’ intitulé « L’ allégation de contrefagon d’ Apotex est-elle
justifiée? ». Cette partie des motifs, qui va du paragraphe 71 au paragraphe 83, comporte

notamment ce qui suit aux paragraphes 82 et 83 :
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[82] Dansle Proces Novopharm, le juge Hughes a conclu que e brevet 840 ne contenait
aucune indication gue les énantioméres de |’ ofloxacine seraient plus actifs que le racémate,
pas plus gu'il n'indiquait au lecteur de quelle facon effectuer 1a séparation ou la production
d'un énantiomére. (Procés Novopharm, précité, ains qu'il est décrit paragraphe 104.)

Conclusion

[83] La Cour conclut que les comprimés de 250 mg, de 500 mg et de 750 mg d’ Apotex
contreferaient le brevet 080 de Janssen.

[57] Apréesson andyse delacontrefagon, lejuge est passé alaquestion de I’ invalidité sous
I"intitulé « Les allégations d’ invalidité d’ Apotex sont-elles justifiées? » Cette partie des motifs
débute au paragraphe 84 pour se terminer au paragraphe 176. Lejugey traite des questions de
I’ antériorité et de |’ évidence aux paragraphes 87 a 104 et aux paragraphes 105 a 176

respectivement.

[58] S agissant del’ antériorité, au terme de son examen de |’ argumentation et de la preuve, le
juge conclut aux paragraphes 103 et 104 :

[103] Dansle Procés Novopharm, le juge Hughes est arrivé ala conclusion suivante :

[104] Ni le brevet 840, ni le document publié ne contiennent d'indication
relative a une activité plus puissante de I'isomeére optique de I’ ofloxacine
par rapport au racémate et ils n’instruisent pas non plus le lecteur sur la
fagon d' effectuer la séparation ou la production [d' un isomere optique].

[...]

[108] Le critére éabli par la Cour supréme exige que I'inventeur préalable
at pris possesson trés précisement de I'invention revendiquée «en y
laissant sa marque » et que les ingtructions contenues pour y parvenir soient
d'une clarté telle qu'une personne ordinaire au fait de I'art arrivera
infailliblement &1’ invention revendiquée. Ni le brevet 840 ni la publication
de Daiichi ne laissent une telle «marque» ni ne donnent de telles
instructions. Il nN'y a pas dantériorité au regard de I'objet de la
revendication 4 du brevet.
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[104] Apotex n'afourni ala Cour aucune preuve qui justifierait quel’ on s écartedela
décision du juge Hughes sur cette question. |l n'y adonc pas d’ antériorité au regard de
I’ objet de larevendication 4 du brevet 080.

[59] |l estincontestable que le juge a simplement adopté les conclusions du juge Hughes dans le

proceés Novopharm au sujet de I’ antériorité.

[60] Lejuges est ensuite penché sur |’ évidence. Dans son examen de laquestion, il adécidé que
larevendication 4 était inventive et congtituait une revendication valide. |1 fait I’ observation
suivante au paragraphe 170 :

[170] Dansle Procés de Novopharm, le [sic] Hughes a conclu que larevendication 4 du
brevet 080 &ait inventive et valide. Sa décision a été confirmée en appel. Dansla présente
demande, ¢’ est laméme question qui est soulevée, de pair avec les mémes références

d antériorité et essentiellement les mémes éléments de preuve.

(Procés de Novopharm, précité, paragraphes 109-115; Appel de Novopharm, précité,
paragraphes 23-45; Sanofi-Aventis c. Novopharm, précité, paragraphe 50, Eli Lilly,

2007 CF 596, précité, pages 238-239.)

[61] Ledernier paragraphe du juge sur I’ évidence est le paragraphe 176 :

[176] Auvu de ce qui précéde, la Cour conclut que ladéfenderesse n’ est pas parvenue a
établir que larevendication 4 est invalide pour cause d’ évidence ou d' absence d’ inventivité.
C'est donc dire que le brevet 080 n' est pas évident.

[Non souligné dans |’ original.]

[62] Aux paragraphes 177 a 187, le juge atraité une question différente, cherchant a établir s les
revendications avaient une portée plus large que I'invention réalisée et s elles comportaient ou non

une prédiction valable. 1l conclut sur la question au paragraphe 187 :



[187] Apotex interpréte erronément la promesse du brevet 080 et I’ utilité de |’ invention.
Dansson AA, Apotex déclare que les[TRADUCTION] « tests antimicrobiensin vitro
déclarés n' étaient qu’ un test unique sur lequel on s était fondé pour tenter de prédire |’ utilité

delalévofloxacine—qu'il S agirait d’ un agent pharmaceutique fort utile, comparativement a

I’ ofloxacine »; cependant, le brevet 080 mentionne simplement qu’il est « prévu » que la
|évofloxacine sera un agent pharmaceutique trés utile, comparativement al’ ofloxacine. Le
juge Hughes a résumé é oquemment |’ utilité de larevendication 4 dans le Procés de

Novopharm ;

[126] [...] En fin de compte, ce que le brevet affirme est présenté a la
page2. La forme S(-) de I’ofloxacine posséde une plus grande activité
microbienne, une toxicité réduite et une solubilité dans |'eau
remarquablement plus éevée, lui donnant la chance de devenir un agent
pharmaceutique trés utile. Cette déclaration est exacte. Découvrir cette
distribution d' attributs, nommément, plus de propriétés bénéfiques et a tout
le moins pas plus de propriétés nuisibles, était en soi remarquable.
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[63] Enfin, aux paragraphes 203 et 204 de ses motifs, le juge arrive a sa conclusion cruciale sur

les questions dont il atraité dans ses motifs:

[203] Tout compte fait, pour ce qui est de chacune des questions soulevées dans le cadre de
laprésente instance relative aun AC, aucune preuve n' a ééfaite au sujet del’invalidité ou
delacontrefacon. 1l convient de reconnaitre les instances antérieures, ingruites par 1a Cour
fédérale et |la Cour d appel fédérde, dans lesquelles ont été andysées afond les
revendications relatives au brevet 080. En |’ espéce, aucune meilleure preuve, ni aucun
argument juridique plus approprié n’ ont été présentés.

[204] Les demanderesses obtiennent donc I’ ordonnance d' interdiction qu’ elles sollicitent.

[Non souligné dans |’ original.]

[64] A lalumiére de cette conclusion, I’ on se serait attendu qu’ au terme de cette analyse les

intimées obtiennent |’ ordonnance qu’ elles avaient demandée. Inopinément, toutefois, le juge passe a

un nouveau sujet qu'il intitule « Analyse de I’ abus de procédure et conclusion ». Je dis

« inopinément » parce qu’ a ce point des motifs, comme je viens de |’ indiquer, le juge a accordé aux
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intimées laréparation qu’ elles demandaient et indiqué que le principe formulé dans | arrét

Sanofi-Aventis, précité, n’avait pas été respecté.

[65] Au paragraphe 205, le juge dit qu'il souscrit aux observations des intimées sur I’ abus de
procedure et déclare ensuite au paragraphe 210 :

[210] Comme laCour d' appd fédérale atranché cette affaire directement, le précédent qui
émane du tribunal d'instance supérieure met fin alaquestion pour la Cour.

[66] Jai reproduit des paragraphes des motifs du juge parce qu’a mon avisils éclairent davantage
son raisonnement. En d’ autres termes, ces paragraphes sont rel ativement importants pour éablir s

le raisonnement du juge éait vicié par son opinion erronée sur |’ abus de procédure. Au total, tout au
long de ses motifs, le juge se référe au minimum 43 foisaladécision et al’ opinion du juge Hughes
dans le proces Novopharm. Je ne veux pas dire ou suggérer que le nombre de renvoisest alui seul
un facteur déterminant. Cependant, alalecture des motifs du juge dans leur ensemble, je doute
vé&itablement qu'il ait effectivement apprécié les faits d’ une maniere indépendante de I’ appréciation

du juge Hughes dans le proces Novopharm.

[67] Commejel’a dgaindiqué, au paragraphe 203 de ses motifs, immédiatement apres ce que
I”’on pourrait appeler son analyse du bien-fondé de la cause, |e juge déclare sans équivoque

gu’ Apotex n’a produit aucune meilleure preuve ni aucun argument juridique plus valable que ceux
dont était sais le juge Hughes dans |e procés Novopharm. Cette conclusion donne a entendre que le
juge, dans son appreéciation de la preuve dont il était saisi, cherchait a déterminer s lapreuve

produite par Apotex éait de nature alui permettre de dégager une conclusion différente de celle du
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juge Hughes dans |e procés Novopharm. Le nombre considérable de renvois aux conclusions du
juge Hughes, a mon avis, appuie fortement I’ argumentation que le juge n’a pas rendu ses
conclusions d’ une maniére indépendante de celles du juge Hughes. S'il I'afait, je me permets de

penser que cela ne ressort pas suffisasmment de ses motifs.

[68] |l est remarquable également que, malgré le fait qu’ au paragraphe 204 de ses motifslejuge
accorde |’ ordonnance d' interdi ction demandée par lesintimées, il poursuive ensuite son analyse en
S engageant de nouveau dans un examen de |’ abus de procédure. Apres la conclusion du juge
accueillant la demande d' interdiction, I’ on se serait attendu a ce qu'il expose simplement son
ordonnance et traite la question des dépens. A mon humble avis, cet examen de |’ abus de procédure
est dénué de toute pertinence. Selon ce que je crois comprendre des motifs du juge, il neménea
aucune conclusion, sauf al’ observation qui figure au paragraphe 247 :

[247] Considérés dans leur ensemble, les « nouveaux éléments de preuve » concernant

I"inventivité ne sont rien de plus que des & éments contradictoires ou une répétition des

éléments de preuve d§a soumis au juge Hughes. Comme il aéé dit plustét, quand, dansla

seconde affaire, les « meilleurs ééments de preuve » sont susceptibles d’ interprétations

différentes, ils ne satisfont pas au critére qui S applique ala situation ol une seconde affaire

peut étre examinée, compte tenu de conclusions contrairestirées dans la premiére affaire.

Les éléments de preuve d’' Apotex, dans le meilleur des cas, sont susceptibles

d interprétations différentes. Dans unetelle situation, « il serait nettement préférable

d observer [le témoin] pendant qu’il témoigne en cour ». (Sanofi-Aventis c. Novopharm,
précité, paragraphe 39; Pfizer ¢. Novopharm, précité, paragraphe 55.)

[69] End autrestermes, comme le juge a clairement indiqué au paragraphe 203 de ses motifs,
quand il dit « [€]n I’ espéce, aucune meilleure preuve, ni aucun argument juridique plus approprié

n’ont été présentés », que les conditions exposées dans I’ arrét Sanofi-Aventis, précité, n’ ont pas été
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remplies, il est difficile de comprendre |’ objet de son examen ultérieur. Je me permets de penser que

cet examen nefait qu’ gjouter ala difficulté de compréhension de ses motifs.

[70] Enrésumé, j’ai lu ade nombreuses reprisesles motifs du juge. Chagquefoais, j'al tenté de
comprendre le raisonnement qui les sous-tend pour décider S'il avait apprécié lapreuve d’ une
maniére indépendante de |’ appréciation faite par e juge Hugues dans le proces Novopharm.
Commej’a ééincapable d’ en arriver a cette conclusion, je suis inévitablement forcé de penser que
I”incompréhension par le juge des principes exposes dans |’ arrét Sanofi-Aventis, précité, avicié son
appréciation de lapreuve dont il était saisi. Pour employer une autre formulation, j’ estime que le
juge, au lieu d' effectuer un examen paralléle, a mené un examen méangeant lapreuve dont il était

sais et les conclusions du juge Hughes dans |e procés Novopharm.

[71] Danslescirconstances, jesuisd avisqu'il serait préférable de renvoyer I’ affaire au juge

pour qu’il rende une nouvelle décision sur les questions en conformité avec les présents motifs.

[72] Avant deconclure, je souhaiterais traiter une autre question.

[73] Danssesobservations écrites et al’ audience dans |’ appel, les avocats d’ Apotex ont attiré
notre attention sur lefait suivant : dans ses motifs, le juge areproduit textuellement un minimum de
90 paragraphes du mémoire des intimés produit en premiére instance. En réalité, vérification faite,
le juge areproduit textuellement, sans le dire, environ 100 paragraphes du mémoire, notamment un

grand nombre desintitul és, des soulignés, des notes de bas de page et desrenvoisalapreuve.
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[74] Cette congtatation est troublante ames yeux, car les ééments que le juge areproduits
textuellement du mémoire des intimées concernent toutes les questions cruciaes dont il était sais,
notamment |’ antériorité et I’ évidence. Cela vaut pour une partie importante des conclusions du juge

sur les témoignages des témoins experts.

[75] Pareille Situation a poussé Apotex adire gue le juge N’ avait pas pleinement prisen

considération les é éments de preuve dont il était saisi.

[76] Par exemple, les paragraphes 146 a 175 des motifs du juge, qui examinent s les propriétés
de lalévofloxacine éaient bénéfiques, surprenantes et imprévues, sont la reproduction textuelle du
mémoire des intimées en premiére instance. La question de I’ abandon du brevet est auss un autre

exemple digne de mention; aux paragraphes 188 a 202, le juge se penche sur les dinéas 40(1)a) et
c¢) delaLoi. Chacun des paragraphes de ses motifs est tiré textuellement du mémoire des intimées

en premiere instance.

[77] Jeme permets de penser qu'il serait indiqué, dans le cas ou un juge entend adopter une
partie importante des observations écrites d’ une partie, de le dire explicitement. Dansle casou le
juge est en présence d' une affaire ou les faits sont complexes, ce qui est le cas en |’ espéce,

I’ adoption des observations écrites d’ une des parties sans mention de la chose peut donner
I’impression que le juge ne s est pas acquitté des fonctions qui lui incombent, soit d’ examiner tous

lesdémentsdelapreuve dont il est sais et de dégager |es conclusions appropriées.
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[78] L’ondoit serappeler que lorsgue les parties présentent des observations écrites, ellesn’ ont
pas a prendre en compte la position de la partie adverse. En fait, les parties ont tendance a
maximiser les points forts et minimiser les points faibles de leur dossier. |l revient au juge, aprés un

examen attentif de I’ ensemble de lapreuve et del’ argumentation, de les départager correctement.

[79] Jenesuis pasdisposeé aconclure, et aucun fondement ne me justifie de lefaire, quele juge
ne s est pas acquitté de son obligation d’ examiner la preuve, commeil avait alefaire. Bien quele
juge ait commis une erreur en raison de son incompréhension de I’ arrét de laCour Sanofi-Aventis,
précité, cette erreur ne peut en aucune maniere appuyer I’ argumentation que le juge n’ a pas rempli

son obligation.
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LE DISPOSITIE

[80] Pour ces moatifs, j’accueillerais donc I appel avec dépens, |’ annulerais la décision du juge et
lui renverrais|’ affaire pour qu’il rende une nouvelle décision sur le fondement gu’il N’y apas eu
d'abus de procédure de la part d’ Apotex quand elle afait les alégations figurant dans son AA et
guand elle s est opposée ala demande d’ une ordonnance d' interdiction intentée par lesintimées. Je
demanderais également au juge d apprécier lapreuve dont il a été sais indépendamment des
conclusions du juge Hughes dans |e procés Novopharm. S agissant de la procédure engagée ala

Cour fédérae, je nerendrais pas d' ordonnance sur les dépens.

« M. Nadon »
j.ca

« Je suisd accord.
Johanne Trudd, j.c.a »

Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
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LA JUGE LAYDEN-STEVENSON (motifsdissidents)

[81] Jailulesmotifsde mon collégue et je suis d accord, pour lesraisons qu’il donne, que
I’arrét de la Cour Sanofi-Aventis, précité, n’ appuie pas la position qu’a moins que la seconde
personne soit capable d’ établir qu’ élle dispose « de meilleurs éléments de preuve et d’ un argument
juridique plus valable », le ne peut envoyer un AA aun breveté et répondre ala demande
d'interdiction du breveté pour des motifs semblables a ceux qui ont été présentés par un fabricant de
médicaments génériques différent dans d’ autres procédures avec le méme breveté. 11 s ensuit
nécessairement gue le juge des requétes a commis une erreur en concluant commeil I’ afait sur

I’ abus de procédure.

[82] D autresmotifsjustifient le caractere erroné de la conclusion sur I’ abus de procédure. La
guestion de savoir s larevendication 4 du brevet 080 comprenait alafois lesformes anhydre et
hydratée de lalévofloxacine N’ avait pas été jugée antérieurement. Il en vade méme pour I’ alégation
d Apotex que le brevet 080 avait été tenu pour abandonné au cours de I’ examen. En fin de compte,
les deux allégations ont été jugées non fondées, mais elles ne pouvaient pas et ne devaient pas étre

considérées comme un abus de procédure.

[83] Jesouscriségalement aux observations de mon collégue au sujet du caractére inapproprié de
I” adoption par un juge des observations écrites d’ une partie sans en faire expressément mention.

J appuie et je partage les observations de mon collegue sur le sujet. Cependant, Apotex a
spécifiqguement refusé de laisser entendre qu'il y avait eu mauvaise foi delapart du juge et ellen’a

fait valoir aucun motif d’ appel ou allégation précise d erreur a cet égard. Les motifs de ladécision
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comptent 250 paragraphes. Comme mon collégue |’ anoté, rien ne justifie de conclure que le juge
desrequétes « ne S est pas acquitté de son obligation d’ examiner la preuve, commeil avait ale

faire ». Dansles circonstances, je ne suis pas disposée a accorder un poids indu a ce facteur.

[84] Tout en souscrivant al’ avis de mon collégue que le juge des requétes acommis une erreur
dans sa conclusion sur |" abus de procédure, je me permets de ne pas convenir avec lui queles
conclusions du juge Shore au sujet de I’ antériorité et de I’ évidence étaient viciées par la question de
I’ abus de procédure. Au vu de ses motifs, je suis d avis que le juge des requétes a effectué des
examens paraléles. En d autrestermes, ses analysesreatives al’ antériorité et al’ évidence ont été

menées séparément et distinctement de son analyse de I’ abus de procédure.

[85] Sagissant alafoisdel’ antériorité et del’ évidence, lejuge des requétes atraité les
allégations, analysé la preuve selon sa compréhension, pris en considération les arguments
juridiques et dégagé ses conclusions. Il I’ afait sans faire mention ou tenir compte du fait que I’ AA
d’ Apotex constituait ou non un abus de procédure. Chaque fois, apres avoir défini ses conclusions
sur |’ antériorité et I’ évidence respectivement, il est passé ala question de I’ abus de procédure en
regard de chacune. Ses observations sur |’ abus de procédure S gjoutaient a ses conclusions
antérieures. Alors que laquestion de I’ abus de procédure était reliée, du moins en partie, aux
conclusionsrelatives al’ antériorité et I évidence, les anayses des questions d' antériorité et

d évidence ont conduit a des conclusions autonomes, sans lien avec laquestion de I’ abus de
procédure. A mon avis, les observations du juge des requétes sur | abus de procédure i’ ont pas

influé sur ses conclusions antérieures indépendantes en matiere d antériorité et d’ évidence. Par
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conséquent, je ne partage pas|’ avis de mon collégue et ne pense pas que les derniéres ont été viciées

par les premieres.

[86] Apotex soutient que le juge des requétes acommis une erreur en interprétant la
revendication litigieuse, qu'il acommis des erreurs factuelles et s est mépris au sujet de I’ antériorite,
del’évidence et de lavalidité de la sélection. L’ interprétation des revendications est une question de
droit susceptible d’ un contrdle selon la norme de la décision correcte : Whirlpool Corp. c. Cameo
Inc. (2000), 9 C.P.R. (4™ C.S.C.) (Whirlpool). A tous autres égards, Apotex doit transcender le
critéere défini dans |’ arrét Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235. Lanorme de I’ erreur manifeste
et dominante s applique aux conclusions et aux inférences de faitsains qu’ aux questions mixtes de
fait et de droit, amoins que le juge des requétes n’ait clairement commis une erreur de principe
facilement isolable dans la détermination du droit, ou dans son application, auquel cas |’ erreur peut

congtituer une erreur de droit, qui est assujettie ala norme de ladécision correcte.

L’interprétation de la revendication

[87] Jenevoisaucune erreur delapart du juge des requétes dans son interprétation de la
revendication. Apotex fait vaoir que le juge des requétes a adopté une interprétation [TRADUCTION]
« axée sur lesrésultats » et qu'il aincorrectement interprété larevendication 4 du brevet 080 sous
deux aspects: 1) en incluant seulement lalévofloxacine sous une forme raisonnablement pure; 2) en

incluant la lévofloxacine semi-hydratée.
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[88] On peut répondre succinctement a ces allégations. Premiérement, je n’ accepte pas la notion
d interprétation [TRADUCTION] « axée sur les résultats ». Le juge des requétes s est contenté

d identifier la question en rapport avec une analyse de la contrefagon. Deuxiemement, S'il n’est pas
admissible de considérer la divulgation pour élargir le monopole, la divulgation peut étre examinée
pour interpréter les revendications du brevet : Whirlpool; Freeworld Trust c. Electro Santé Inc.,
[2000] 2 R.C.S. 1024. Les principes éablis par cette jurisprudence sont bien connus, souvent cités et

n’ont pas besoin d’ étrereprisici.

[89] Troisémement, méme s Apotex soutient que larevendication 4 n’est pas ambigué et que le
recours aladivulgation n’est donc pas nécessaire et n"aurait pas dd avoir lieu, cette position ne tient
pas compte du fait que la formulation de larevendication 4 ne précise pas s e composé revendiqué
est hydraté ou anhydre, question d’ importance. Le juge des requétes n’ a pas commis d’ erreur en

prenant en compte le mémoire descriptif.

[90] Quatriemement, ce n’ est pas une erreur, amon avis, de renvoyer al’interprétation de la
revendication par des juges différents dans des procédures antérieures (dont |’ une a été confirmé par
laCour). Cesinterprétations peuvent étre persuasives, selon les é éments de preuve, commel’a

conclu le juge des requétes en |’ espéce.

[91] Enoutre, je n'estime pas que le juge des requétes a commis une erreur en acceptant
I interprétation que donne le juge Hugues de larevendication 4, soit une |évofloxacine « différente

du produit consgtituant le racémate, obtenue sous une forme rai sonnablement pure ». L’ invention du
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brevet 080 visait clairement la production d’ une |évofloxacine raisonnablement pure, plutt que de
I’ ofloxacine racémique. De plus, |e juge des requétes ne S est pas trompé quand il interpréte la
revendication 4 comme englobant alafois lalévofloxacine semi-hydratée et 1alévofloxacine
anhydre. Commeil I'afait observer, la divulgation a explicitement donné des renseignements sur le

mode de fabrication de ces deux composés.

[92] Bref, lejuge des requétes n’apas commis d' erreur d' interprétation de larevendication 4. |1
était incontesté que le produit d’ Apotex contiendrait de lalévofloxacine semi-hydratée. Par
conséquent, la conclusion portant que I’ allégation de non-contrefacon d’ Apotex n’ éait pasjustifiée

était correcte.

L’ antériorité et I’ évidence
[93] S agissant desdiverses erreurs factuelles alléguées, je ne suis pas persuadée que les erreurs
identifiées, s elles existent vraiment, atteignent le degré nécessaire pour justifier d annuler la

décision.

[94] Apotex soutient que la preuve relative ala disponibilité commerciale d’ un matériel
permettant de séparer les énantiomeres de I’ ofloxacine n’a pas éé prise en considération et elle note

gue Daiichi autilisé ce matériel.

[95] Lejuge desrequétes, au paragraphe 102 de ses motifs, areconnu I’ existence de techniques

permettant de séparer les énantiomeres de facon générale. Toutefois, il aconclu que cestechniques
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n’ offraient aucune garantie de la possibilité d’ obtenir un énantiomeére sensiblement pur sur le plan
optique d’ un nouveau racémate |ui-méme, voire un énantiomere sensiblement pur sur le plan
optique d' un intermédiaire. 11 anoté que M. Kellogg avait reconnu n’avoir relevé dans aucune
publication antérieure les trois procédés de production de lalévofloxacine (procédés A, B et C)

divulgués dans le brevet 080.

[96] Apotex n’aétabli aucune erreur manifeste et dominante sur ce point. En outre, la
disponibilité d’ un matériel commercial permettant de séparer I’ ofloxacine ne serait pas suffisante
pour antérioriser larevendication 4 du brevet 080. Aucune publication antérieure ni aucun brevet

ne divulguait lalévofloxacine isolée ou ses avantages.

[97] Apotex fait également vaoir que le juge des requétes [TRADUCTION] « S est appuyé sur

I’ affidavit de M. Hayakawa pour dire que Daiichi avait mis quatre ans pour obtenir lalévofloxacine,
mais a passe sous silence que M. Hayakawa avait admis en contre-interrogatoire que Daiichi n’ avait
pas travaillé pendant la plus grande partie de cette période et que les chercheurs de Daiichi
possédaient tres peu de connaissances et d' expérience de laréalisation des résolutions quand ils ont

commenceé leurs travaux ».

[98] M. Hayakawa aeffectivement reconnu qu'il n’existait pas d’ s documentés par Daiichi,
entre novembre 1982 et le 16 juin 1984, pour séparer les énantioméres de I’ ofloxacine et que la
plupart des membres du groupe de recherche ne possédai ent pas vraiment d’ expérience dans la

Séparation des énantiomeres (contre-interrogatoire Hayakawa, dossier d' appel, vol. XXX,
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onglet 50). Toutefois, méme s le juge des requétes [TRADUCTION] « a passé sous silence » cet
élément de preuve, cette omission ne constitue pas une erreur manifeste et dominante. Cesfaits,
joints aux autres ééments de preuve, ne justifient pas de dire que lalévofloxacine et ses avantages

avaient éé divulgués et rendus réalisables par un brevet ou une publication antérieurs.

[99] Apotex affirme que le juge des requétes n’ a pas pris en compte la preuve relative al’ intérét
qu' avaient les concurrents de Daiichi a effectuer larésolution de |’ ofloxacine et au fait qu'ilsy
étalent parvenus a peu prés au méme moment que Daiichi. Apotex déclare notamment quele

10 décembre 1985, Bayer AG, concurrente de Daiichi, a déposé une demande de brevet allemand
pour lalévofloxacine, qui divulguait son activité antimicrobienne supérieure a celle de I’ ofloxacine
et une méthode de synthése. Bien que cette demande de brevet ne congtitue pas un document fai sant
partie de « I’ éat de latechnique », Apotex estime qu'’ éle infirme la conclusion du juge des requétes

gue les concurrents de Daiichi 0’ avaient pas la motivation de résoudre I’ ofloxacine.

[100] Au paragraphe 232 de ses motifs, le juge des requétes a reconnu que la preuve d’ Apotex
établissait « qu’en 1985 quatre concurrents ont obtenu lalévofloxacine peu aprés Daiichi ». Bien
gue cette observation ne fasse pas partie de I’ analyse de I’ évidence, dle indique néanmoins que le
juge des requétes N’ a pas « fait abstraction » de la preuve ou « passé sous silence » celle-ci. Quoi
gu'il en soit, lamotivation des concurrents al’ égard de laréalisation de |’ invention ne représente

gu’ un des facteurs a prendre en considération dans une analyse de |’ évidence. Lejuge des requétes a
dressé une liste de facteurs qui militent en faveur de I’ absence d’ évidence de larevendication 4 du

brevet 080, notamment les suivants :
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. jusgu’en juin 1985 au moins, aucun chercheur apart Gerster n’ avait obtenu les
énantiomeéres d’ une fluoroquinolone racémique, malgré la nature concurrentielle de ce
domaine;

. la seule autre fluoroquinolone dont les énantiomeéres avaient été séparés (lafluméquine)
avait une structure différente de celle de I’ of loxacine;

. d' autres fluoroquinol ones sembl ables amoindrissaient I'importance de la chiralité du
groupement méthyle;

. il Ny avait aucune attente généralisee que la majeure partie de |’ activité antibactérienne
de I’ ofloxacine résiderait en un seul énantiomere;

. il éait imprévu que lalévofloxacine aurait une toxicité inférieure et que I’ énantiomeére
présentant une toxicité inférieure serait auss le plus actif;

. la solubilité supérieure de lalévofloxacine était imprévue.

[101] Apotex fait auss valoir que le juge des requétes a commis une erreur en appreciant

I’ évidence en juin 1985 plutbt qu’ aladate de I’ invention (décembre 1985). Cette erreur I’a
manifestement empéché de prendre en considération divers ééments de I’ état de la technique,
notamment |’ affiche de Gerster publiée en 1985. Je ne suis pas de cet avis. Le juge desrequétes a
clairement pris en compte I’ affiche de Gerster publiée en 1985 dans son analyse de |’ évidence. Il a
reconnu que |’ affiche de Gerster publiée en 1985 enseignait que I’ énantiomére « S» dela
fluméquine était plus actif que |’ énantiomeére « R ». Il atoutefois conclu, du fait de ladistinction
structurelle entre la fluméquine et I’ ofloxacine, que les propriétés de la premiére ne pouvaient servir

aprédire cellesde laderniere,
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[102] Lesautresalégationsd « erreurs manifestes et dominantes » constituent simplement
I’ expression d' un désaccord avec |e juge des requétes sur le poids que celui-ci a accordé ala preuve.

Dans|’hypothése ou il y aeu des erreurs, eles n' étaient pas manifestes ou dominantes.

Le brevet de sdlection

[103] Apotex fait valoir que s lejuge des requétes avait pris en compte son argumentation relative
au brevet de sélection, il aurait conclu différemment au sujet de I’ antériorité et del’ évidence. Je

N’ en suis pas convaincue. Dans |’ arrét Sanofi-Aventis, |e juge Rothstein a effectué son analyse en se
référant aux faits éablis par |e juge des requétes. Dans |’ arrét Apotex Inc. c. Pfizer Canada Inc. et

al. (2009), 74 C.P.R. (4™ 141 (C.A.F.), lejuge Nod dela Cour a procédé de laméme facon. J i

I'intention de faire de méme.

[104] Ayant examinéles motifs du juge des requétes, je suis persuadé gu’il a correctement analysé
I’ antériorité, bien gu’il ne bénéficiait pas au moment de I’ audience des motifs de la Cour supréme
dans|’ arrét Sanofi-Aventis. S agissant des questionsrelatives alavalidité dela sélection et a

I’ évidence, les décisions factuelles du juge des requétes, quand on les soumet al’ analyse del’ arrét

Sanofi-Aventis, incitent a conclure alavalidité du brevet 080.

a) Lavaliditédelasélection
[105] Dans!’arré&t Sanofi, la Cour supréme afait référence aune jurisprudence issue del’ arrét 1.G.

Farbenindustrie A.G.’s Patents (1930), 47 R.P.C. 289 (Ch. D.) al’ appui de sa conclusion qu'un
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systéme de brevets de genre et de sdlection est admis en principe. Trois conditions sont essentielles
alavalidité du brevet de section.

1. L’ utilisation des é éments sél ectionnés permet d’ obtenir un avantage important ou d éviter un
inconvénient important.

2. Tous les éléments sé ectionnés (« a quel ques exceptions pres ») présentent cet avantage.

3. Lasélection vise une qualité particuliére propre aux composés en cause. Une recherche plus
poussée révélant qu’ un petit nombre de composas non sélectionnés présentent le méme avantage ne
permettrait pas d'invalider e brevet de sélection. Toutefois, s larecherche démontrait qu’ un grand
nombre de composés non sélectionnés présentent le méme avantage, la qualité du composé
revendiqué dans |e brevet de sélection ne serait pas particuliére. (Sanofi, paragraphe 10).

[106] Lejuge desrequétesaconclu que lacombinaison des propriétés de lalévofloxacine lui
conférant une activité supérieure, une faible toxicité et une solubilité accrue lui donnait un avantage
sur |’ ofloxacine. Les @éments de preuve dont il était sais éayaient cette conclusion de fait. Apotex
soutient que I’ omission du juge des requétes de faire référence a des éléments de preuve constitue
une erreur, mais je n’ accepte pas son argument. L’ examen des é éments de preuves notés indique
gue certains, pris dans leur contexte, ne justifient pasla position al’ appui de laquelleils sont cités.
Dans d autres cas, certains € éments de preuve ont été contredits par d’ autres. Répétons-le, tout se
résume alavaleur accordée ala preuve. Apotex n’apas éabli d’ erreur manifeste et dominante a cet

égard.

[107] En!’ espece, lasdection éait constituée d’ un énantiomere. Par conséquent, la deuxieme
condition n’ est pas pertinente en |’ espece. Lejuge des requétes a également conclu que
I’ énantiomére d' ofloxacine R(+) N’ avait pas la qualité d’ un caractére particulier. Les conclusons de

fait du juge des requétes satisfont au critere du brevet de séection de I’ arrét Sanofi.



Page: 41

b) L’ antériorité
[108] L’arrét Sanofi aperfectionnéle critére relatif al’ antériorité. L’ examen embrasse maintenant
les exigences de la divulgation antérieure et du caractére réaisable, considérées distinctement. Le

raisonnement de |’ arrét Sanofi est résumé dans | es paragraphes ci-dessous.

[109] S agissant deladivulgation, lapersonne versée dans!’art lit lesélémentsde |’ &éat dela
technique pour comprendre s'ils divulguent la seconde invention. Les ssuccessifsou

I’ expérimentation ne sont pas permis. Si |’ exigence relative aladivulgation est remplie, I’ exigence
relative au caractére réalisable impose que la personne versée dans I’ art soit en mesure de réaliser

I"invention.

[110] Danslecasd un brevet de sélection, le composé produit en vue du brevet de sélection n’'a
été valablement prédit qu’ au moment du brevet de genre. |l n’ avait pas été réalisé et ses avantages
particuliers n’ éaient pas connus. C’ est pourquoi on ne saurait refuser un brevet al’ inventeur qui, le
premier, aréalisé le composé de sélection et découvert ses avantages particuliers. S le brevet de
genre divulgue les avantages particuliers de I’ invention visée par le brevet de sélection, il y a
divulgation antérieure et e critere relatif al’ antériorité n’est pasrempli. S les avantages particuliers
del’invention du brevet de sélection ne sont pas divulgués, |’ exigence relative au caractere
réalisable entre en jeu, ¢’ est-a-dire que la personne versée dans |’ art doit étre en mesure d’ exécuter
ou de réaliser I’invention du brevet sanstrop de difficultés. Au paragraphe 37, la Cour supréme a

exposé une liste non exhaustive de facteurs qui devraient normalement étre pris en considération.
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1. Le caractére réalisable est apprécié au regard du brevet antérieur dans son ensemble,
mémoire descriptif et revendications compris. |1 N’y aaucune raison de limiter les déments
du brevet antérieur dont tient compte la personne versée dans |’ art pour découvrir comment
exécuter ou réaliser I'invention que vise le brevet subségquent. L’ antériorité est constituée de
latotdité du brevet antérieur.

2. Lapersonne versée dans |’ art peut faire appel a ses connai ssances générales courantes pour

compl éter les données du brevet antérieur. Les connaissances générales courantes s entendent des
connai ssances que possede généralement une personne versée dans|’ art en cause au moment
considéré.

3. Le brevet antérieur doit renfermer suffisamment de renseignements pour permettre I’ exécution du
brevet subsequent sans trop de difficultés. Le caractere excessif des difficultés dépend de la nature de
I’invention. Par exemple, lorsque celle-ci reléve d’ un domaine technique ou les essais sont monnaie
courante, le seuil de ce qui constitue une difficulté excessive tend a étre plus élevé que lorsgue des
efforts moindres sont lanorme. Lorsgu’il est nécessaire de franchir une étape inventive, la
divulgation antérieure ne satisfait pas au critére du caractére réalisable. Les essais courants sont
toutefois admis et il n’ en résulte pas de difficultés excessives. L’ expérimentation ou les essais
successifs ne doivent cependant pas se prolonger, et ce, méme dans un domaine technique ou ils sont
monnaie courante. Aucune limite n’ est fixée quant ala durée des efforts consacrés; toutefois, les
essai s successifs prolongés ou ardus ne sont pas tenus pour courants.

4. Les erreurs ou omissions manifestes du brevet antérieur ne font pas obstacle au caractére réalisable
lorsque des habiletés et des connai ssances raisonnables permettaient d'y remédier.

[111] L’anaysedu juge desrequétes portant que le brevet 080 N’ a pas été antériorise par le brevet
840 cadrait avec I’ andyse de I’ arrét Sanofi. Le juge des requétes a correctement énoncé et appliqué
les exigences relatives ala divulgation et au caractere réalisable. || adécidé que le brevet 840
divulguait un procédé de production de I’ ofloxacine racémique et non d’ une lévofloxacine dans une
forme raisonnablement pure. Si I’ absence de divulgation dans le brevet 840 éait en soi suffisante
pour conclure que ce brevet N’ antériorisait pas larevendication, le juge des requétes a conclu en
outre que le brevet 840 n’ enseignait pas ala personne versée dans I’ art comment réaliser I’ invention
delarevendication 4, parce gu'il N’ existait pas de techniques courantes permettant ala personne

verséedans |’ art d'isoler lalévofloxacine.
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c) L’évidence

[112] L’arrét Sanofi aadopté |’ examen relatif al’ évidence exposé dans|’ arrét Windsurfing
International Inc. c. Tabur Marine (Great Britain) Ltd., [1985] R.P.C. 59 (C.A.) (Windsurfing),
reformulé dans|’ arrét Pozzoli SPA ¢. BDMO SA, [2007] EWCA Civ 588 (Pozzoli).

1.8 ldentifier la« personne versée dans!’art ».
b) Déerminer les connaissances généraes courantes pertinentes de cette personne.

2. Définir I'idée originale de larevendication en cause, au besoin par voie d interprétation.

3. Recenser les différences, S'il en est, entre ce qui ferait partie de « I’ état de latechnique » et I'idée
originae qui sous-tend la revendication ou son interprétation.

4, Abstraction faite de toute connaissance de I’ invention revendiquée, ces différences
constituent-€lles des étapes évidentes pour la personne versée dans|’ art ou dénotent-€lles quelque
inventivité?

[113] A laquatriéme éape de la démarche éablie dans|’ arrét Windsurfing se pose la question de
«l’ alant de soi ». Pour conclure qu’ une invention « dlait de soi » et que, partant, elle est
invalide pour cause d' évidence, I" arrét Sanofi enseigne que « le tribunal doit étre convaincu selon la
prépondérance des probabilités qu'il alait plus ou moins de soi de tenter d arriver al’invention. La
seule possibilité d’ obtenir quelque chose ne suffit pas. » (paragraphe 66). Le critérede « I’
alant de soi » seraindiqué dans les domaines d’ activité ou les progrés sont souvent le fruit de

I’ expérimentation, comme dans la branche pharmaceutique. Le paragraphe 69 propose une liste non
exhaustive de facteurs a prendre en considération.

1. Est-il plus ou moins évident quel’ serafructueux? Existe-t-il un nombre déterminé de
solutions prévisibles connues des personnes versées dans |’ art?
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2. Que s efforts—leur nature et leur ampleur — sont requis pour réaliser I'invention? Les essais
sont-ils courants ou I’ expérimentation est-elle longue et ardue de telle sorte que les s ne peuvent
étre qualifiés de courants?

3. L' antériorité fournit-elle un motif de rechercher la solution au probléme qui sous-tend e brevet?

[114] Lesmesures concretes qui ont menéal’invention peuvent constituer un facteur important.
Dans cet examen, laseule possibilité de trouver I’ invention ne suffit pas. L’ invention doit étre
évidente en elleeméme en raison de |’ éat de latechnique et des connaissances générales courantes

pour qu’elle satisfasse au critére de « |’ essai alant de soi ».

[115] Au paragraphe 85, le juge Rothstein afait expressément référence au fait d’isoler les
énantiomeéres d’ un racémate dans les termes suivants:

La seule existence de procédés connus permettant d'isoler lesisoméres d’ un racémate ne
signifie pas qu’ une personne versée dans |’ art y recourrait nécessairement. 11 n'est d'ailleurs
pas tenu compte de |’ existence de tels procédés lorsque aucun dément n' éablit qu’il dlait
plus ou moins de soi d'y recourir. Il est vrai que, selon lapreuve, al’ épogque considérée, une
personne versée dans |’ art aurait su que les avantages d’ un racémate pouvaient différer de
ceux de sesisoméres. Toutefois, lapossibilité de découvrir I'invention ne suffit pas. Pour
satisfaire au critére de |’ « alant de soi », I'invention doit étre évidente au regard de

I’ antériorité et des connai ssances générales courantes, ce que la preuve n' éablit pasen

I’ espéce.

[116] |l est admisque le juge des requétes n’a pas effectué |’ analyse de I’ évidence comme |’ arrét
Sanofi |” enseigne. Néanmoins, ses conclusions de fait, quand on les soumet al’ analyse del’ arrét

Sanofi, appuient la conclusion de I’ inventivité de la revendication 4.
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|dentifier la personne versée dans |’ art

[117] Personne n’acontesté la conclusion du juge des requétes selon laguelle la personne versée
dans|’ art devrait « au moins posséder une éducation universitaire de premier cycle ains que

guel ques années d’ expérience dans le domaine des composés chimiques et de leurs dérivés

optiquement actifs, particuliérement dans le domaine des composés utilisés en médecine »

(paragraphe 57).

Déterminer les connaissances géenérales courantes pertinentes de cette personne

[118] Lejuge des requétes aconclu que la personne versée dans |’ art serait bien au fait des
principes et de la nomenclature de la stéréochimie (paragraphes 56 et 58) et, bien qu’il exigtait des
techniques générales connues pour séparer les énantiomeres, du fait qu’ aucune technique
particuliere n’ aurait permis de séparer les énantiomeres de |’ ofloxacine (paragraphes 100, 102, 144

et 173).

Définir I'idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d' interprétation

[119] Lejugedesrequétesaidentifiéle concept inventif de larevendication 4 comme celui de la
lévofloxacine isolée ainsi que de ses avantages imprévus, sur le plan de la solubilité accrue, de

I activité supérieure et de latoxicité réduite, en regard de I’ ofloxacine (paragraphes 143 a168). Il a
conclu ensuite que la combinai son des ces trois propriétés bénéfiques constituait un avantage qui ne

pouvait pas étre prédit (paragraphe 169).
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Recenser les différences, S'il en et, entre ce qui ferait partie de « I’ éat de la technique » et I'idée
originale qui sous-tend la revendication ou son inter prétation

[120] Lejuge desrequétes aconclu que lalévofloxacine éait fondamentalement différente de
I’ ofloxacine et qu’ elle éait deux fois plus puissante, moins toxique et dix fois plus soluble dans
I’ eau que I’ ofloxacine (paragraphes 143 a169). |11 aconclu de plus qu’ on ne pouvait produire la

Iévofloxacine en se basant sur les publications antérieures (paragraphe 102).

Abstraction faite de toute connaissance de I’ invention revendiquée, ces différences constituent-elles
des étapes évidentes pour la personne versée dans |’ art ou dénotent-elles quel que inventivité?

a) Est-il plus ou moins évident que I’ essai sera fructueux?

[121] Lejuge desrequétes aconclu que ladéfinition des propriétés de lalévofloxacine exigeait
davantage qu’ une simple véification (paragraphe 111). Il aconclu avec raison gu’il est impossible
de « vé&rifier » des propriétésimprévues et imprévisibles (paragraphe 111). Le juge des requétes a
aussi conclu que les propriétés supérieures de lalévofloxacine éaient imprévisibles

(paragraphes 143 4 169) et qu’ aucune technique ordinaire ne pouvait étre utilisée pour séparer les
énantiomeéres (paragraphe 102). S'il s agissait de quelque chose de plus que lasimple vérification,

I’ avantage de la sélection de la lévofloxacine n' aurait pas été relativement évident. Les décisions sur

lesfaitsindiquent clairement que |’ invention n' était pas évidente.

b)  Quelsefforts—leur nature et leur ampleur — sont requis pour réaliser I’invention?
[122] Lejuge desrequétesaconclu enfait que lesinventeurs de lalévofloxacine ont di concevoir
de nouveaux procédés pour isoler cet énantiomere de laforme racémique de I’ ofloxacine, parce

gu'ils éaient incapables de |’ obtenir en recourant aux techniques usuelles (paragraphe 173).
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C) L antériorité fournit-elle un motif de rechercher la solution au probléme qui sous-tend le
brevet '080?

[123] Lejuge desrequétes areconnu laconcurrence qui existe dans le secteur pharmaceutique
(paragraphe 126). Toutefois, sa conclusion factuelle en fin de compte a été que rien dansle

brevet 840 ni dans les connaissances générale courantes ne poussait spécifiquement la personne
versée dans|’ art aisoler les énantiomeres de |’ ofloxacine, compte tenu aussi qu’ aucune attente
généralise ne laissait entrevoir qu’ un seul énantiomére possederait |es propriétésinattendues de la

|évofloxacine (paragraphe 127).

d) Queledémarcheamenéal’invention?

[124] Lejuge desrequétes aconclu que Daiichi acommence atenter de séparer |es énantiomeres
de !’ ofloxacine en avril 1981 (paragraphe 24), maisn’'y est parvenue qu’ en avril 1985

(paragraphe 25), au moment ou |I’on aauss découvert que |’ ofloxacine avait un niveau d' activité
supérieur. En outre, la solubilité supérieure et latoxicité inférieure de lalévofloxacine n’ ont é&é

découvertes qu’ en septembre et octobre 1985, respectivement (paragraphes 26 et 27).

[125] Lorsqu on soumet les conclusions de fait notées par le juge desrequétes al’ analyse de

I’ arrét Sanofi, la conclusion qui S impose est que le juge des requétes N’ a pas commis d erreur en
concluant que le brevet 080 ne devenait pas évident en raison du brevet 840. Les analyses des
questions relatives ala sélection et al’ évidence n’ ont sans doute pas été menées en conformité
rigoureuse avec lamaniére dont elles sont définies dans |’ arrét Sanofi, mais|’ arrét Sanofi n’ avait pas

€été rendu au moment ou le juge des requétes arendu ses décisions. Lorsque I’ analyse de |’ arrét
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Sanofi est effectuée, a partir des conclusions factuelles du juge des requétes, on conclut alavalidité

et au caractére non évident du brevet de sélection 080.

L’ abandon présumé

[126] Apotex n'apastraité cette question dans son argumentation al’ audience. Dans ses
observations écrites, €lle aaffirmé que le juge des requétes a commis une erreur en concluant que
lademande relative au brevet 080 avait fait I’ objet d’ un abandon présumé au cours de |’ examen. I
S agit d’' une question mixte de fait et de droit, qui doit faire |’ objet d’ un contrdle selon lanorme de

I’ erreur manifeste et dominante.

[127] Pour examiner cet argument, le juge des requétes devait prendre en compte laLoi sur les
brevets dans sa version immédiatement antérieure au 1% octobre 1989. Le juge des requétes atiré un
certain nombre de conclusions factuelles, dont aucune ne présente d’ erreur manifeste et dominante.
Soumettant ces conclusions au droit pertinent et, en particulier, al’ arrét Bourgault Industries Ltd. c.
Flexi-Cail Ltd. (1999), 86 C.P.R. (3d) 221 (C.A.F.), autorisation d appel rejetée, [1999] C.S.C.R.

n° 223 (Flexi-Cail), il aconclu que le brevet n’ était pas tenu pour abandonné. Plus précisément, il a

conclu que |’ arrét Flexi-Coil éait déterminant. A mon avis, cette conclusion était correcte.
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[128] Pour les motifs qui précedent, je rejetterais |’ appel avec dépens.

« Carolyn Layden-Stevenson »
j.ca

Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
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