Date: 20061129
Dossier : T-1548-06
Référence: 2006 CF 1443
Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2006
EN PRESENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOEL
ENTRE :
LESLABORATOIRES SERVIER,
ADIR, ORIL INDUSTRIES,
SERVIER CANADA INC,,
SERVIER LABORATORIES (AUSTRALIA) PTY LTD
et SERVIER LABORATORIESLIMITED

demander esses
et

APOTEX INC.
et
APOTEX PHARMACHEM INC.

défender esses

MOTIFSDE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] Il sagit d'une requéte présentée par les demanderesses (collectivement Servier) en vue de
I'obtention d'une injonction provisoire al'encontre des défenderesses (collectivement Apotex) visant
aempécher celles-ci d'utiliser, de fabriquer, de vendre, de distribuer, d'exporter et de fournir le
compose périndopril et tout sl y afférent acceptable sur e plan pharmaceutique et d'en faire de
guelque fagon que ce soit le commerce au Royaume-Uni, en France, au Canada et en Australie, pour

le motif que ces activités congtituent censément une contrefacon du brevet canadien 1 341 196 (le
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brevet 196). Depuis le dépbt de larequéte, la portée de I'injonction provisoire a été restreinte aux
activités touchant les marchés canadien et australien, sauf pour |I'un des deux engagements pris par

Apotex aupres de la Cour se rapportant au Royaume-Uni, alaFrance et al'Australie.

|. Etapes procédurales

[2] Le 25 aolt 2006, les demanderesses ont intenté contre |es défenderesses une action fondée
sur la contrefagon du brevet 196. Dans la déclaration, il éait plaidé qu'Apotex fabriquait du
périndopril au Canada en vue de le fournir au Royaume-Uni, ce qui constitue une contrefacon du

brevet 196.

[3] Le 12 septembre 2006, |es autorités réglementaires frangai ses ont obtenu un document
intitulé « Perindopril Erbumine Summary of Physico-chemical Analyses », daté de |'année 2004,
aprés avoir procédé a une « saisie contrefagon ». Ce document disait que le périndopril générique
qui devait arriver sur le marché francais était fabrique par Apotex Pharmachem Inc. a Brantford
(Ontario) (dossier de requéte des demanderesses, affidavit d'Y ves Langourieux, onglet 8, page 178).
Etant donné | es renseignements obtenus en France, une déclaration modifiée datée du

3 novembre 2006 a é&té déposée afin d'gjouter Servier Canada, Servier Australia et Servier UK atitre
de codemanderesses. Dans la déclaration modifiée, on plaidait de nouveaux faits, notamment
gu'Apotex contrefaisait le brevet 196 en fournissant sur divers marchés du périndopril fabriqué au

Canada.
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[4] Le 26 octobre 2006, Servier a obtenu une copie du tableau australien des prestations
pharmaceutiques (le TPP), le formulaire de remboursement australien pour les médicaments,
prenant effet le 1% décembre 2006, dans lequel |e périndopril générique figurait pour la premiére
fois. Il importe de remarquer que dansle TPP du 1% décembre 2006, trois marques génériques de
périndopril étaient mentionnées. Ces trois marques génériques étaient associ ées au périndopril
fourni par GenRx Ltd Pty, une société australienne, qui vend exclusivement du périndopril fabriqué

par Apotex (dossier de requéte des défenderesses, affidavit de Roger Millichamp, page 9,

paragraphe 41).

[5] Le 8 novembre 2006, |es demanderesses ont déposé un avis de requéte en vue d'obtenir une
injonction interlocutoire empéchant les défenderesses d'utiliser, de fabriquer, de vendre, de
distribuer, d'exporter et de fournir le composé périndopril et d'en faire de quel que fagon que ce soit
le commerce, et €les ont demandé qu'un jugement soit prononcé au plus tard le 1% décembre 2006 &
I'égard de larequéte. Les demanderesses demandaient ala Cour de rendre une injonction provisoire
s larequéte visant I'injonction interlocutoire ne pouvait pas étre entendue et S un jugement ne

pouvait pas étre prononcé avant le 1% décembre 2006.

[6] Les 20 et 21 novembre 2006, la Cour atenu deux conférences tél éphoniques avec les parties
afin de discuter des questions pertinentes dans I'instance. Le 21 novembre 2006, une ordonnance a
été rendue en vue de fixer la date de I'audition de la requéte visant I'injonction provisoire des
demanderesses ains que ladate de |'audition de la requéte visant I'injonction interlocutoire des

demanderesses.
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[7] Larequéte visant I'injonction provisoire a éé entendue e 24 novembre 2006, a Ottawa. La
requéte visant I'injonction interlocutoire devait étre entendue les 6 et 7 décembre, initialement a

Vancouver, mais dle sera maintenant entendue a Ottawa.

[l. Historique et faits

[8] L es demanderesses sont des sociétés affiliées. ADIR est propriétaire du brevet 196.

Oril Industries est |e fabricant du périndopril, un inhibiteur utilisé pour traiter I'hypertension et les
mal adies cardiovasculaires connexes; ce produit est vendu partout au monde sous la marque de
commerce COVERSYL. COVERSYL est le produit le plusimportant de Servier al'échelle
mondiale; il est enregistré dans plus de 120 pays et plus de 500 autorisations de mise en marché ont

été accordées.

[9] Le brevet 196, intitulé « Procédé de Préparation d’ Imino Diacides Substitués » a été accordé

le 6 mars 2001 et doit expirer e 6 mars 2018.

[10] Lesdéfenderesses sont toutes deux établies en Ontario; ce sont des sociétés affiliées qui font
partie du groupe de sociétés Apotex. Apotex fabrique, dans sesinstallations en Ontario, des

comprimés de périndopril €t, selon certains € éments de preuve, le produit est en partie exporté.

[11] EnAustrdie, GenRx Pty Ltd, un distributeur et vendeur de produits pharmaceutiques
génériques, a obtenu une autorisation de mise en marché des autorités de réglementation

australiennes en vue de commercialiser et de vendre le périndopril erbumine générique, en
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comprimés de 2, 4 et 8 mg, acompter du 1¥ décembre 2006. Tous les comprimés de périndopril qui
seront vendus par GenRx sont fabriqués par Apotex, censément en violation du brevet canadien 196
des demanderesses. Jusgu'a maintenant, GenRx a regu d'Apotex trois chargements de périndopril et
adgaexpédié plus de 1,6 million de comprimés de périndopril aux deux autres étiquettes privées
désignées comme vendant du périndopril dansle TPP du 1% décembre 2006 (dossier de requéte des
défenderesses, affidavit de Roger Millichamp, page 10, paragraphe 43). En outre, le

12 novembre 2006, GenRX ainformé ses[TRADUCTION] « clients privilégiés » qu'elle assurera une
rotation de 45 p. 100 sur toutes les commandes de périndopril jusqu'au 22 décembre 2006, et une
réduction de 45 p. 100 sur toutes |es commandes de périndopril apres cette date (dossier de requéte
des demanderesses, affidavit supplémentaire d'Y ves Langourieux, page 1403). De plus, selon
GenRXx, les comprimés de périndopril ont éé distribués a plus de 39 entrepbts partout en Australie et
seront par la suite distribués a plus de 5 000 pharmacies dans le pays (dossier de requéte des
défenderesses, affidavit de Roger Millichamp, page 10, paragraphe 44). Celadit, la Cour anoté les
problemes qui pourraient se poser si la Cour ordonne que les comprimés de périndopril qui font dga

partie de la chaine des ventes ne soient pas vendus le 1% décembre 2006 a des clients austraiens.

[12] Au Canada, Apotex sollicite une autorisation réglementaire en vue de commercialiser et de
vendre |e périndopril générique en comprimés de 2, 4 et 8 mg. Selon laliste de brevets que Servier
Canada a soumise a Santé Canada conformément au Reglement sur |es médicaments brevetés (avis
de conformité), le brevet 196 est mentionné al'égard des comprimés de 2 et de 4 mg de
COVERSYL, mais non des comprimés de 8 mg (dossier de requéte des demanderesses, affidavit de
Michael Sumpter, page 1218, paragraphe 35). Donc, en ce qui concerne les comprimés de 8 mg,

Santé Canada a apparemment pris la position selon laquelle le Reglement sur |es médicaments
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brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, ne sapplique pas. Par consequent, Apotex
commencera bientét a commercialiser et avendre les comprimés de périndopril au Canada, du

moins les comprimés de 8 mg.

[11. Prétentions d'Apotex

[13] Enrépondant alarequéte que Servier a présentée en vue d'obtenir une injonction provisoire,
Apotex soutient que Servier ne se présente pas ala Cour les « mains propres ». En outre, Apotex
affirme que Servier atardé d'une fagon indue a présenter sarequéte, de sorte que I'allégation selon
laguelleil y aurgence est dénuée de fondement. A mon avis, il convient selon moi d'aborder ces
deux questions sommairement avant d'analyser la question de savoir s, quant au fond, il est justifié

d'accorder une injonction provisoire en |'espece.

[14] L'argument relatif aux « mains propres » découle de la présumée violation par Servier d'une
ordonnance de confidentialité rendue en Augtralie. Les alégations selon lesquelles Servier ne se
présente pas devant la Cour avec une attitude irréprochable est une prétention fort sérieuse. Cela
étant dit, la Cour peut uniquement tirer une conclusion au sujet d'une telle alégation apres avoir
minuti eusement examiné toute |a preuve pertinente et apres avoir enquété afond sur la question.

Un tel examen n'est pas possible, étant donné les contraintes de temps inhérentes a une requéte
demandant une injonction provisoire et les prétentions limitées soumises par les partiesdansle
cadre dunetelle requéte. La Cour n'est donc pas en mesure, en ce moment, detirer des conclusions
au sujet de I'argument des « mains propres ». Toutefois, la Cour peut examiner et trancher cette
question dans une autre procédure se rapportant al'affaire. Cela dit, il importe de noter que les

défenderesses n'ont pasindiqué ala Cour, lors des tél éconférences tenues en toute urgence les 20 et



Page: 7

21 novembre 2006, qu'dles avaient demandé, en Australie, une ordonnance par suite de la présumée
violation de I'ordonnance de confidentialité de la part des demanderesses. |1 faut se rappeler qu'une
partie ne peut pas demander un redressement en equity lorsqu'elle n'agit pas elle-méme d'une facon
conforme al'équité (voir Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., 2006 CSC 52; Hall c. Hebert, [1993]

2R.C.S 159).

[15] Quant al'argument selon lequel Servier aindiment tardé a présenter devant la Cour la
requéteici en cause, puisque Servier auniquement recu le 26 octobre 2006 la confirmation selon
laguelle Apotex commencerait a commercialiser les comprimés de périndopril en Australiele

1% décembre 2006 et qu'elle a déposé un avis de requéte le 8 novembre 2006, soit 13 jours plustard

seulement, je ne puis conclure que la présente requéte doit étre annulée pour cause de retard indu.

V. Anayse

(1) Est-il justifié d'accorder uneinjonction provisoire al'encontre d'Apotex, éant donné quiil est
possible que cette derniere commercialise et vende, dans fort peu de temps, les comprimés

de périndopril tant sur le marché canadien que sur le marché australien?

[16] LaCour fédérae peut rendre des ordonnances provisoires conformément al'article 44 dela
Loi sur lesCoursfédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, et al'article 374 des Regles de la Cour fédérale,

DORS/98-106.

[17] Lecritére aappliquer pour déterminer S uneinjonction doit ére rendue a été établi par la

Cour supréme du Canada dans |'arrét RJIR-Macdonald Inc. ¢. Canada (Procureur général), [1994]
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1R.C.S. 311. Selon le critere atrois volets énoncé dans |'arrét RIR-Macdonald, la Cour doit se
poser les questions suivantes : @) Existe-t-il une question sérieuse ajuger? b) La partie requérante
subirait-elle un prgudice irréparable s I'injonction n'était pas accordée? c) Quelle est la partie qui
est favorisée par la prépondérance des inconvénients? En outre, en ce qui concerne les injonctions
provisoires, lajurisprudence établit qu'en plus de satisfaire au critére de I'arrét RJR-Macdonald, la
partie requérante doit également établir I'urgence (voir Procter & Gamble Inc. c. Colgate-Palmolive
Canada Inc. (1995), 61 C.P.R. (3d) 160; Pfizer Ireland Pharmaceuticalsc. Lilly IcosLLC,

2004 CF 223).

a) L'urgence

() Au Canada

[18] Au Canada, |'autorisation réglementaire n'a pas encore été accordée aux fins de lavente ou
de lacommercialisation des comprimés de périndopril, et ce, quelle que soit la dose. On ne connait
pasladate alaquelle l'avis de conformité (I'AC) seraddivré aux défenderesses, ce qui leur
permettrait de vendre ou de commercidiser le périndopril dans quelque dose que ce soit. Par
conséquent, les demanderesses n'ont pas démontré I'existence d'une urgence, en ce qui concerne les

actions des défenderesses sur |e marché canadien.

[19] Enoutre, dans son affidavit, M. Bernard Sherman, président d'/Apotex Inc., déclare que les
défenderesses sont prétes a prendre I'engagement suivant : [TRADUCTION] « Les défenderesses
sengagent par les présentes a ce que, sur réception du premier AC par I'une ou l'autre aux finsde la

commercialisation de tout produit contenant du périndopril au Canada, Apotex donne un préavis de
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dix jours aux avocats des demanderesses avant de vendre ou d'offrir en vente tout produit visé par
ledit AC au Canada » (dossier de requéte des défenderesses, affidavit de M. Bernard Sherman,
piece 5, page 195). || importe de noter qu'a l'audition de la présente requéte, les avocats des
défenderesses ont déclaré qu'ils éaient préts a porter le délai de préavisa 12 jours avant la vente ou

lacommercialisation de tout périndopril au Canada.

[20]  Etant donné qu'aucun AC n'a éé ddivré et que |es défenderesses sengagent aaviser les
demanderesses avant de vendre ou de commercialiser au Canada tout produit contenant du
périndopril, il n'y apas d'urgence justifiant I'octroi d'une injonction provisoire al'encontre des

défenderesses en ce qui concerne leurs actions sur le marché canadien.

(if) En Audtralie

[21] Lescomprimésde périndopril générique d'Apotex seront offerts en Australie désle
1% décembre 2006. Compte tenu de ce seul fait, la Cour conclut qu'en ce qui concerne le marché

australien, l'urgence est établie.

b) L'existence d'une question sérieuse a juger

[22] Lefardeau pour éablir I’ existence d’ une question sérieuse ajuger est peu rigoureux. Par
conséguent, pour les besoins de la requéte visant |'injonction provisoireici en cause seulement, les
défenderesses, avec beaucoup d'hésitation et sous réserve des arguments qu'elles ont soumis a

I'appui de leur requéte visant laradiation de tout ou partie de la déclaration (C'est la
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protonotaire Aronovitch qui est saisie de cette requéte), reconnai ssent que I'existence d'une question
sérieuse ajuger et établie, de fagon asmplifier les arguments que la Cour doit examiner dansle

cadre de larequéte en injonction provisoireici en cause.

c) Lepréudiceirréparable

[23] Lefardeau, lorsqu'il sagit d'établir I'existence d'un préudice irréparable, est rigoureux (voir
Fournier Pharma Inc. c. Apotex Inc., (1999), 1 C.P.R. (4th) 344 (CFP1), paragraphe 6). Ceci dit,
dansle cadre d'une requéte visant une injonction provisoire, la Cour n'a pas I'avantage d'examiner
les contre-interrogatoires se rapportant aux affidavits et elle doit donc évaluer la preuve présentée

telle quele.

[24] Lesdemanderesses ont soumis|’ affidavit d’un expert en économie pour démontrer que
Servier subirait un pré§judice irréparable s on laissait le périndopril générique arriver sur le marché
australien. Cet expert, M. Jerry A. Hausman, professeur d'économie au Massachusetts I nstitute of

Technology (MIT), conclut ce qui suit :

[TRADUCTION] [...] lintroduction et le retrait subséquent du périndopril générique d'Apotex
causeraient a Servier un préudice économique irréparable sérieux qu'il est impossible d'évaluer avec
exactitude. Ce pré§judice serait attribuable aux causes suivantes :

* laperte dela part de marché et de ventes de COVERSY L, lesquelles ne pourraient pas étre

recouvrées par suite du retrait ultérieur du marché du périndopril générique;

* unebaisseirréversbledu prix du COVERSYL;

» lamiseapied dereprésentants formés;

e unegraveréduction des activités de Servier en Austraie;

(dossier de requéte des demanderesses, affidavit de Jerry A. Hausman, page 434,
paragraphe 72).
Ja minutieusement lu I'affidavit de M. Hausman. Lalecture de cet affidavit me permet de constater

gu'il démontre que M. Hausman posséde une connai ssance approfondie des effets que I’ offre de
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produits génériques a sur le marché en plus de donner des indications sérieuses et importantes quant
al’impossibilité qu'une indemnisation pécuniaire compense pleinement le préudice causé par
I'introduction du périndopril générique sur le marché australien, de sorte qu'un préudice irréparable

Sserait causé.

[25] Lesdéfenderesses soutiennent que le prgudice qui serait cause, selon les demanderesses, par
I'introduction du périndopril générique peut étre adéquatement compensé par I'octroi de
dommages-intéréts apres I'instruction au fond de la demande des demanderesses. En outre, les
défenderesses soutiennent que les effets along terme, sur le marché, de l'introduction du produit
générique rel évent smplement [TRADUCTION] « de la conjecture » et que les effets along terme
allégués ne sont pas pertinents en ce qui concerne larequéte en cause étant donné qu'une injonction
provisoire ne Sappliquerait que pour une période trés bréve, a savoir pour 14 jours ou jusqu'au

prononcé du jugement relatif al'injonction interlocutoire, en prenant la période la plus courte.

[26] Etant donné lanature urgente de la présente requéte, le fait que le contre-interrogatoire
relatif alapreuve n'apas encore eu lieu et qu'a cause des contraintes extrémes de temps, les
défenderesses n'ont pas encore fini de présenter leur preuve, la Cour, compte tenu de I'exigence
préliminaire rigoureuse alaguelleil faut satisfaire pour démontrer I'existence d'un prégudice
irréparable, ne peut qu'accepter telle quelle la preuve présentée par les demanderesses. Par
conséguent, les demanderesses ont présenté une preuve prima facie de pr§udiceirréparable s le

périndopril générique devait étre lancé sur le marché australien le 1% décembre 2006.

d) La prépondérance des inconvénients
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[27] Sdonladerniere partie du critere atrois volets de I'arrét RIR-Macdonald, la prépondérance
desinconvénients doit étre prise en considération. En géenéral, 1a prépondérance des inconvénients
milite en faveur du maintien du statu quo. Dans ce cas-ci, le maintien du statu quo permet dans un
certain sens d'accorder une certaine réparation aux deux parties. En ce qui concerne le marché
canadien, aucune urgence n'est démontrée et, par conséquent, les défenderesses ne sont pas tenues
de cesser de fabriquer le périndopril. Quant au périndopril des défenderesses qui est lancé sur le
marché australien, la prépondérance des inconvénients milite en faveur des demanderesses. A
I'neure actuelle, le périndopril des défenderesses n'est pas encore offert sur le marché australien de
consommation et, par conséquent, pour maintenir le statu quo, il faut prendre des mesures en vue de

faire en sorte que le périndopril des défenderesses ne soit pas lancé sur ce marché.

[28] Ceci dit, il importe de noter que les défenderesses déclarent, dans leur dossier, qu'elles sont
prétes a prendre |'engagement suivant : [TRADUCTION] « L es défenderesses sengagent par les
présentes a ne pas exporter du périndopril, en quel que quantité que ce soit, au Royaume-Uni, en
France et en Australie en attendant que soit présentée la requéte des demanderesses visant
I'obtention d'une injonction interlocutoire dans la présente affaire » (dossier de requéte des
défenderesses, affidavit de M. Bernard Sherman, piéce 5, page 196). En plus de cet engagement, il
faut empécher les défenderesses de vendre, de distribuer, de fournir ou d'expédier tous les produits
contenant du périndopril qui sont déja sur le sol austraien. Par conséquent, les défenderesses seront
tenues de prendre tous les moyens raisonnabl es afin d'empécher tout produit contenant du
périndopril qu'elles ont fabriqué d'ére mis en vente sur le marché australien de consommation et

elles seront tenues de documenter pleinement leurs efforts a cet égard.
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[29] Deplus, il faut noter que les demanderesses ont déclaré que [TRADUCTION] « Servier est
préte a sengager aindemniser Apotex du prégudice raisonnable subi ala suite del'injonction, si la
présente cour |'ordonne aprés avoir conclu de maniere définitive alanon-contrefagon ou a
I'invalidité du brevet 196 » (dossier de requéte des demanderesses, mémoire des faits et du droit,
page 1428, paragraphe 90). La Cour ordonnera également qu'un tel engagement soit pris, defacon a

garantir que les défenderesses soient indemnisées d'une fagon équitable, au besoin.

V. Conclusion

[30] Larequéte visant |'obtention d'une injonction provisoire contre les défenderesses est
accordée en partie. L'injonction provisoire qui est rendue interdit I'exportation des produits
contenant du périndopril en Australie, ainsi que la vente, ladistribution, lafourniture ou I'expédition
de tout produit contenant du périndopril qui est d§jaen Audtraie. Les défenderesses devront prendre
toutes | es mesures rai sonnables nécessaires afin d'empécher tout produit contenant du périndopril
gu'elles ont fabrique d'étre mis en vente sur le marché australien de consommation et elles seront
tenues de documenter pleinement les efforts qu'elles ont déployés a cet égard. Aucune injonction
provisoire se rapportant aux actions des défenderesses sur e marché canadien n'est rendue, étant
donné qu'aucune urgence n'a éé démontrée compte tenu de I'engagement pris par les défenderesses

au paragraphe 19 de la présente décision, lequel fera partie de I'ordonnance.

V1. Les dépens
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Dansl'intérét de lajustice, les dépens suivront la décision rendue al'égard de larequéte

visant l'injonction interlocutoire. S aucune décision n'est rendue au sujet de l'injonction

interlocutoire, pour quelgue raison que ce soit, les parties pourront me présenter une nouvelle

demande de facon qu'une décision puisse étre rendue au sujet des dépens.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

les défenderesses sengagent, sur réception du premier AC aux fins de lacommercialisation
de tout produit contenant du périndopril au Canada, a donner un préavis de douze jours aux
avocats des demanderesses avant de vendre ou d'offrir en vente tout produit visé par ledit
AC au Canada;

les défenderesses sengagent a ne pas exporter du périndopril, en quelque quantité que ce
soit, au Royaume-Uni, en France et en Australie en attendant qu'une décision soit rendue au
sujet de la requéte des demanderesses visant |'obtention d'une injonction interlocutoire dans
laprésente affaire;

les défenderesses doivent empécher lavente, la distribution, lafourniture ou I'expédition de
tout produit contenant du périndopril qu'elles ont fabriqué et qui est d§aen Australie. Les
défenderesses devront prendre toutes |es mesures raisonnables afin d'empécher tout produit
contenant du périndopril qu'elles ont fabriqué d'étre mis en vente sur le marché australien de
consommation et elles seront tenues de documenter pleinement leurs efforts a cet égard pour
tout besoin futur. Cette partie de I'ordonnance sappliquera pour une période de 14 jours et sa
durée peut étre prolongée sur demande, le tout sous réserve de ladécision arendre au sujet

de larequéte en injonction interlocutoire;
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- lesdemanderesses sengagent aindemniser au besoin les défenderesses de tout préudice
raisonnable subi par suite de l'octroi de la présente injonction provisoire;

- lesdépens suivront la décision rendue al'égard de larequéte visant |'injonction
interlocutoire. Si aucune décision n'est rendue au sujet de I'injonction interlocutoire, pour
guel que raison que ce soit, les parties pourront me présenter une nouvelle demande de facon

gu'une décision puisse étre rendue au sujet des dépens.

« Simon Noél »
Juge

Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
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