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[1] L es appelantes Janssen-Ortho Inc. et Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. font appel de

I’ ordonnance rendue par le juge Hughes e 29 juillet 2009 (2009 CF 783) confirmant I’ ordonnance
rendue par le protonotaire Aato le 12 juin 2009 (2009 CF 650). L’ ordonnance du protonotaire Aato
faisait droit alarequéte d’ Apotex Inc. visant afaire rejeter lademande présentée par Janssen en
vertu de |’ article 6 des Reglements sur les médicaments brevetés (avis de conformité), D.O.R.S.
93/133 (le Réglement AC). Janssen a demandé ala Cour de rendre une ordonnance interdisant au

ministre de la Santé de délivrer a Apotex un avis de conformité pour sa version générique de
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Tramacet avant |’ expiration du brevet canadien n° 2 095 523 (soit le 3 septembre 2012). Je suis
donc saisie d’ une requéte présentée par Janssen visant a obtenir un sursis d’ exécution de

I’ ordonnance rendue par le protonotaire Aalto jusqu’ace qu'il soit statué sur I’ appel de

I’ ordonnance rendue par |e juge Hughes. Larequéte est contestée par Apotex. Le ministre de la

Santé n’ a pas comparul.

[2] Janssen n’a pas demandé de sursis d’ exécution de |’ ordonnance rendue par le juge Hughes,
soit I’ ordonnance visée par | appel. Or, Apotex N’ a pas alégué que larequéte de Janssen &ait
entachée d’ une erreur fondamentale en raison de cette omission, et je ne traiterai pas davantage de

cette question.

[3] Lesfaits ne sont pas contestés. Janssen fabrique du Tramacet depuis 2005 en vertu d’ un avis
de conformité délivré par e ministre de la Santé. L’ ingrédient médicinal actif du Tramacet est une
combinaison de tramadol et d’ acétaminophene. Le brevet 523, qui revendique certaines
combinaisons de tramadol et d’ acétaminophene, est inscrit al’ égard de Tramacet au registre des

brevets tenu par e ministre sous |e régime du Reglement AC.

[4] Le 1% février 2008, Apotex a déposé une présentation abrégée de drogue nouvelle auprées du
ministre en vue d'obtenir un avis de conformité pour sa version genérique de Tramacet. || semble
gue le ministre prévoit ddlivrer un avis de conformité a Apotex pour saversion générique de
Tramacet le 21 ao(t 2009, amoins qu'il lui soit interdit de le faire en raison d’ une ordonnance de la

Cour. (Cette requéte seraingtruite le 19 aolt 2009.)
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[5] Le 12 mars 2008 ou vers cette date, Apotex asignifié un avis d’ alégation a Janssen

conformément au paragraphe 5(1) du Réglement AC. Cet avis d' alégation vise les revendications
du brevet 523 telles que rédigées a cette date, et la non-contrefacon et I'invalidité y sont alléguées.
Lesalégations d invalidité sont fondées sur plusieurs motifs subsidiaires, notamment la prétention

portant que les revendications du brevet 523 ont une portée plus large que I’ invention.

[6] Le 18 avril 2008, apres que Janssen aregu signification de |’ avis d’ allégation d’ Apotex et en
réponse a cet avis, Janssen a déposé un acte de renonciation al’ égard des revendications du

brevet 523. Larenonciation a été enregistrée par le Bureau des brevets le 22 avril 2008.

[7] Je ne suis pas en mesure d' interpréter les revendications du brevet, maisje crois pouvoir
affirmer que larenonciation, comme son nom I’indique, vise aréduire I’ éendue des revendications
du brevet 523. Par exemple, voici laformulation de larevendication 1 avant et aprésla
renonciation :

Avant 1. Il s'agit d’ une composition pharmaceutique contenant du tramadol

et de |’ acétaminophene.

Aprés 1. Il s'agit d’ une composition pharmaceutique contenant du tramadol
et de |’ acétaminophene comme seuls ingrédients actifs, selon un
rapport de poids du tramadol et de I’ acétaminophéne allant

d environ 1:1 aenviron 1:1600.

[8] Lesrenonciations sont I’ objet del’ article 48 dela Loi sur lesbrevets, L.R.C., 1985, ch. P-4,

dont les extraits pertinents sont libellésaing :



48. (1) Le breveté peut, en acquittant l1a
taxe réglementaire, renoncer atel des
éléments qu'’il ne prétend pas retenir au
titre du brevet, ou d’' une cession de celui-
Ci, Si, par erreur, accident ou inadvertance,
et sans intention de frauder ou tromper le
public, dans|’un ou I’ autre des cas
suivants :

a) il adonné trop d’ étendue a son
mémoire descriptif, en revendiquant
plus que la chose dont lui-méme, ou son
mandataire, est |I'inventeur;

b) il s’ est représenté dans le mémoire
descriptif, ou areprésenté son
mandataire, comme étant |’ inventeur
d’un élément matériel ou substantiel de
I"invention brevetée, alorsqu’il n'en
était pas|’inventeur et qu’il N’y avait
aucun droit.

[..]

(4) Dans toute action pendante au moment
ou elle est faite, aucune renonciation n'a
d effet, sauf al’ égard de la négligence ou
du retard inexcusable alafaire.

[...]

(6) Apréslarenonciation, le brevet est
considéré comme valide quant atel
élément matériel et substantiel de
I’invention, nettement distinct des autres
éléments de I'invention qui avaient été
ind0ment revendiqués, auquel il n’apas
été renoncé et qui constitue véritablement
I"invention de |’ auteur de larenonciation,
et celui-ci est admis a soutenir en
conséguence une action ou poursuite a

I" égard de cet élément.

48. (1) Whenever, by any mistake,
accident or inadvertence, and without any
wilful intent to defraud or mislead the
public, a patentee has

(a) made a specification too broad,
claiming more than that of which the
patentee or the person through whom
the patentee claims was the inventor, or

(b) in the specification, claimed that the
patentee or the person through whom
the patentee claims was the inventor of
any material or substantial part of the
invention patented of which the
patentee was not the inventor, and to
which the patentee had no lawful right,

the patentee may, on payment of a
prescribed fee, make a disclaimer of such
parts as the patentee does not claim to
hold by virtue of the patent or the
assignment thereof.

[..]

(4) No disclaimer affects any action
pending at the time when it is made,
unless there is unreasonable neglect or
delay in making it.

[...]

(6) A patent shall, after disclaimer as
provided in this section, be deemed to be
valid for such material and substantial
part of the invention, definitely
distinguished from other parts thereof
claimed without right, as is not disclaimed
and istruly the invention of the
disclaimant, and the disclaimant is
entitled to maintain an action or suitin
respect of that part accordingly.

Le 25 avril 2008, troisjours apres |’ enregistrement de la renonciation visant les
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revendications du brevet 523, Janssen a présenté une demande en vertu de |’ article 6 du Reglement
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AC &fin d'obtenir une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité a Apotex

pour saversion générique de Tramacet avant I’ expiration du brevet 523.

[10] L’ordonnance d'interdiction sollicitée par Janssen ne visait pas |e bien-fondé des allégations
de non-contrefacon et d’invalidité d’ Apotex al’ égard du brevet 523 (sauf, atitre d’ argument
subsidiaire, |’ allégation de présomption d abandon en vertu de I’ article 73 dela Loi sur les brevets).
Le principal motif al’ appui de lademande d' interdiction présentée par Janssen est quel’ avis

d allégation d’' Apotex est invalide parce qu'il ne visait pas les revendications du brevet 523 telles

qu’ elles avaient été modifiées par la renonciation.

[11] Evidemment, il aurait &éimpossible pour Apotex, le 1% février 2008, detraiter des
revendications modifiées parce que larenonciation n’ avait pas encore été déposée, et, selon la
jurisprudence dela Cour, il est interdit de modifier un avisd’ alégation. Si I'argument de Janssen est
juste, Apotex devrait signifier un nouvel avisd’ alégation visant la version des revendications du
brevet 523 existant apres larenonciation. Alors, considérant que Janssen répondrait au moyen d’ une
nouvelle demande d' interdiction, une nouvelle suspension de nature |égidative de 24 mois

débuterait conformément al’ article 7 du Reglement AC et ce, au détriment d’ Apotex.

[12] Le27juin 2008, Apotex adéposé une requéte en vertu de I’ alinéa 6(5)b) du Reglement AC
en vue d'obtenir une ordonnance regjetant la demande d’ interdiction de Janssen. Cette disposition est

libelléeains :

6. (5) Sous réserve du paragraphe (5.1), lors 6. (5) Subject to subsection (5.1), ina
del’ingtancerelative alademandeviséeau proceeding in respect of an application
paragraphe (1), letribunal peut, sur requéte  under subsection (1), the court may, on the
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de la seconde personne, rejeter tout ou motion of a second person, dismissthe
partie delademande s, selonlecas: [...] applicationinwholeor inpart[...]

b) il conclut qu’elle est inutile,

scandaleuse, frivole ou vexatoire ou (b) on the ground that it is redundant,

constitue autrement, al’ égard d’un ou scandalous, frivolous or vexatious or is

plusieurs brevets, un abus de procédure. otherwise an abuse of process in respect
of one or more patents.

[13] Aprésune analyse de lajurisprudence pertinente, le protonotaire Aalto a conclu qu’ Apotex
était uniquement tenu de traiter des revendications du brevet 523 telles qu’ elles étaient formul ées
lorsque |’ avis d’ allégation a éé déposé. || a statué que lademande d’ interdiction de Janssen éait un
abus de procédure et qu’elle &ait vouée al’ échec. Le 12 juin 2009, il arendu une ordonnance
rejetant lademande d'interdiction. C’ est cette derniére ordonnance qui et visée par larequéte en

sursis d’ exécution de Janssen.

[14] Janssen ainterjeté appel del’ ordonnance rendue par le protonotaire Aalto. Le 29 juin 2009,
le juge Hughes a rendu une ordonnance rejetant cet appel. L’ ordonnance du juge Hughesfait I’ objet

du présent appe.

[15] Commeil aété mentionné précédemment, le ministre prévoit délivrer un avis de conformité
aApotex pour saversion générique de Tramacet le 21 ao(t 2009, amoins qu'il lui soit interdit de le
faire en raison d’ une ordonnance de la Cour. La Cour pourrait, par exemple, rendre une ordonnance
accueillant I’ appel de Janssen, rgetant aing I’ ordonnance du juge Hughes, et, selon I’ ordonnance
gu'il aurait da rendre, accueillant I’ appel de |’ ordonnance du protonotaire Aato et annulant ainsi
cette ordonnance et rejeter larequéte d’ Apotex visant argeter I’ ordonnance d’ interdiction de

Janssen.
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[16] Janssen atentéenvaindefaireingtruire cet appe avant le 21 aolt 2009. La possibilité que
I’ appel soit accuellli avant cette date étant nulle, Janssen demande le sursis d’ exécution de

I’ ordonnance du protonotaire Aalto en tenant pour acquis qu’ une telle ordonnance ferait en sorte de
traiter sa demande d'interdiction comme s elle 0’ avait pas été regjetée par I’ ordonnance du

protonotaire Aalto.

L’ ordonnance du protonotaire Aato est-elle susceptible de sursis?

[17] Engénéd, lerdled un sursis d exécution d’ une ordonnance judiciaire est d empécher aune
partie de faire ce qui est exigé dans cette ordonnance. Une ordonnance qui ne fait que rejeter une
demande sans fondement n’ exige pas a quicongue de faire quoi que ce soit. Apotex soutient qu’ une

telle ordonnance N’ est pas susceptible de sursis.

[18] Apotex souligne avec raison gue I’ ordonnance du protonotaire Aato est une ordonnance
rejetant une demande gu’il ajugée sans fondement. Cette ordonnance n’ ordonne a personne de faire
guoi que ce soit. Elle met smplement fin aux tentatives de Janssen d' empécher le ministre de faire
lachose quelaloi I’ habilite afaire, soit ddlivrer un avis de conformité a Apotex en s assurant qu’il a
été satisfait aux exigences du Reglement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870. Pour ce maotif,

Apotex soutient que I’ ordonnance ne saurait étre susceptible de sursis.

[19] L’avocat de Janssen aadmisqu'il aété incapable de trouver de précédent ou un tribunal
aurait accordé un sursis d’ exécution d’ une ordonnance n’ exigeant pas de faire quelque chose, mais

il allégue qu’ un tel sursis est possible en droit. A son avis, laddivrance d' un avis de conformité a
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Apotex incombant au ministre en vertu delaloi (asupposer qu’il est satisfait aux exigences
réglementaires applicables) est le résultat inévitable de I’ ordonnance du protonotaire Aalto.
Toutefois, il setrouve que le ministre est tenu d' agir par | application du Reglement sur les aliments

et drogues, et non en raison de I’ ordonnance du protonotaire Aato.

[20] Janssen s appuie sur I’ extrait suivant tiré de |’ arrét RJR—MacDonald Inc. c. Canada (P.G.),
[1994] 1 R.C.S. 311 (lesjuges Sopinka et Cory s exprimant au hom de la Cour) alapage 329 :

[...] Nous sommes d'avis que la Cour est habilitée, tant en vertu de l'art. 65.1 que
del'art. 27, non seulement a accorder un sursis d'exécution et une suspension
dinstance dansle senstraditionnel, mais auss arendre toute ordonnance visant a
maintenir les parties dans une situation qui, dans lamesure du possible, ne sera pas
cause de préjudice en attendant le réglement du différend par la Cour, de fagon
que cette derniére puisse rendre une décision qui ne sera pas dénuée de sens et
defficacité. Notre Cour doit étre en mesure d'intervenir non seulement al'égard
des termes mémes du jugement, mais auss al'égard de ses effets. Ceasignifie
gue notre Cour doit posséder la compétence d'interdire aune partie d'accomplir
tout acte fondé sur le jugement, qui, Sil était accompli, tendrait aannuler ou &
diminuer I'effet de ladécision de notre Cour. [...]

[21] LaCour aurait ordonné un sursis d exécution méme en I” absence d’ un pouvoir d origine
légidative. Voici comment la Cour S est exprimée alapage 332 :

Enfin, s lacompétence de notre Cour ne pouvait reposer sur l'art. 65.1 delalLoi et
I'art. 27 des Regles, nous sommes d'avis que |le fondement de cette compétence
pourrait ére le par. 24(1) dela Charte. Une lacune dans les pouvoirs accessoires
de notre Cour en matiére de procédure permettant de préserver les droits des
parties en attendant le reglement fina d'un différend touchant des droits

congtitutionnels ne devrait pas faire obstacle a une réparation fondée sur la Charte.
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[22]  Jenesuispas convaincue quel’ arrét RIR — MacDonald démontre que I’ ordonnance du
protonotaire Aato en I’ espece est susceptible de sursis. Dans |’ arrét RIR— MacDonald, la Cour éait
saisie d' une demande visant a obtenir la suspension d' une décision de la Cour d' appd du Québec
déclarant que certaines dispositions de la Loi réglementant les produits du tabac, L.R.C. 1985,

ch. 14 (4° suppl.) étaient valides. Aprésle jugement, un réglement a été édicté en vertu dela Loi
réglementant les produits du tabac qui, a son entrée en vigueur, avait pour effet d' imposer des
obligations onéreuses aux parties revendiquant la contestation congtitutionnelle. C' est dans ces
circonstances que la Cour supréme du Canada a conclu gu’ élle avait compétence pour suspendre la
décision delaCour d' appel du Québec, méme s cette derniere avait éé rendue souslaformed un

jugement déclaratoire.

[23] Jeneconsidére pasquel’ arrét RIR—Macdonald éaye |’ argument portant que I’ ordonnance
rejetant la demande d' interdiction qu’ a présentée Janssen en vertu du Réglement AC est susceptible
de sursisdu fait qu’ elle congtitue un obstacle empéchant le ministre de ddlivrer un avisde
conformité a Apotex en vertu du Reglement sur les aliments et drogues. Je souscris ala prétention

d’ Apotex selon laguelle larequéte de Janssen devrait étre rejetée parce qu'il n'y arien asuspendre.

Le régime du Réglement AC

[24] Jesouscriségalement al’ opinion d’ Apotex portant que larequéte en sursis d’ exécution de
Janssen vise a prolonger le sursis réglementaire au-dela de la période prévue dans le Reglement AC.
La Cour arejeté de telles tentatives dans d’ autres contextes : voir Merck Frosst Canada Inc. c.

Apotex Inc. (C.A)), [1997] 2 C.F. 561 et Janssen-Ortho Inc. ¢. Novopharm Ltd, 2005 CAF 2.
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[25] Lesursisréglementaire commence, conformément al’alinéa 7(1)d) du Reglement AC,
lorsque le ministre ala preuve gu’ une demande d' interdiction a été présentée et setermine,
conformément au paragraphe 7(4) du Réglement AC, lorsque lademande d' interdiction est rejetée

par letribuna sais de larequéte.

[26] EnIespece, le sursisréglementaire a pris fin lorsgue le protonotaire Aalto arendu son
ordonnance. En demandant de suspendre I’ exécution de I’ ordonnance du protonotaire Aalto,
Janssen cherche & obtenir une réparation qui n’ est pas prévue dansle cadre delaloi. A mon avis,

cette réparation ne devrait pas étre accordée.

Lecritéredel’arré RJIR—MacDonald
[27] Mémesd jen avais pas conclu que larequéte en sursis devrait étre rejetée pour les motifs

susmentionnés, je I’ aurais rejetée en me fondant sur I’ arrét RJR-MacDonald Inc.(précité).
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[28]  Jesuispréte asupposer, sanstoutefois trancher la question, qu'il S agit d’ un argument
valable. Or, je ne suis pas convaincue que Janssen a démontré qu’ elle subirait un pré§udice
irréparable s le sursisn' était pas accordé ou s I’ appel de |’ ordonnance du juge Hughes était

accueilli, ni que la prépondérance des inconvénients favorise un sursis d’ exécution.

[29] Tousles éémentsdu préudice qu’ allégue Janssen découlent directement ou indirectement
de |’ accroissement de la concurrence attribuable al’ entrée sur le marché de la version générique de
Tramacet lancée par Apotex. Or, lergjet de lademande d' interdiction de Janssen ne nuit a aucun de
sesdroits atitre de titulaire du brevet 523. Janssen conserve le droit d’ exercer tousles recours

possibles contre Apotex pour contrefagcon, y compris uneinjonction et des dommages-intéréts.

[30] Janssen dlégue qu’ dle subiraun préudice qui ne peut étre réparé au moyen de
dommages-intéréts en raison des répercussions négatives sur ses programmes de commercialisation
et de promotion et des divers obstacles causés a son objectif de devenir un chef defile dansle
domaine du soulagement de la douleur. Or, la preuve présentée par Janssen a cet égard ne réussit
pas adémontrer que ces répercussions négatives, dans |’ hypothese ou elles surviennent, ne peuvent

étre évaluées en argent.

[31] Janssen soutient également que si le sursisn’ est pas accordé, son droit d’ appel deviendra
théorique et éeint de facon permanente, ce qui constitue un pré§udiceirréparable. Je suis d accord
pour dire que s le ministre ddlivre I’ avis de conformité a Apotex, |’ appel de Janssen deviendra
probablement théorique. Toutefois, le droit d’ appel de Janssen ne sera pas éteint parce que la Cour

pourrait accepter, asadiscrétion, d'instruire I’ appel malgré son caractére théorique.
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[32] Cedont seplaint réelement Janssen est que puisgue son appel deviendrathéorique, il sera
privé de lapossibilité de conserver I’ avantage découlant du sursis réglementaire prévu par le
Réglement AC. Or, il est bien établi que la perte du sursis réglementaire ne peut constituer un
prgudice irréparable (Bristol-Myers Squibb Canada Inc. c. Canada (Procureur général) (2001), 11

C.P.R. (4™ 539 (C.A.F.); Janssen-Ortho Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2004 CAF 168).

[33] Enfin, Janssen n’apas présenté un engagement clair et non équivoque visant aindemniser
Apotex s le sursisd’ exécution était accordé et s son appel est rgjeté. La déclaration suivante dans
les observations écrites de son avocat congtitue I engagement présenté par Janssen :

[TRADUCTION]

Il serait permis a Apotex de demander une indemnisation en vertu de I’ article 8 du
Reéglement si I approbation de ses produits était retardée et |es appel antes s engagent a

lui payer des dommages-intéréts|...]

[34] Cette déclaration ne précise pas clairement quel montant Apotex serait en droit de réclamer
aJanssen ni quand ou dans quelles circonstances Apotex serait indemnisée. Par exemple, il n'est pas
clair s Janssen s engage aindemniser Apotex pour un préudice qui est, ou qui pourrait étre, visé
par I’ article 8, mais qui pourrait néanmoins avoir un lien de causalité avec la demande

d'interdiction.

Conclusion
[35] Pour ces matifs, larequéte présentée par Janssen demandant le sursis d'exécution de

I’ ordonnance du protonotaire Aalto serarejetée avec dépens.
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« K. Sharlow »

j.ca

Traduction certifiée conforme
MéanieLefebvre, LL. B., trad. a
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