Date: 20070510
Dossier : T-507-05
Référence: 2007 CF 506
Toronto (Ontario), le10 mai 2007

EN PRESENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

ENTRE :
PFIZER CANADA INC. et WARNER-LAMBERT COMPANY, LLC
demander esses
et
LE MINISTRE DE LA SANTE et RANBAXY LABORATORIESLIMITED

défendeurs

MOTIFSDE L’'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] Il s agit de |’ appel d’une ordonnance rendue par un protonotaire en date du 12 avril 2007
refusant a Pfizer | autorisation, suivant I’ article 312 des Régles, de déposer I’ affidavit
complémentaire de M. Allan S. Myerson, daté du 5 avril 2007, dansle cadre de I’ instance instituée
en vertu du Reglement sur |es médicaments brevetés (avis de conformit€), DORS-93-133. La
demande sous-jacente des demanderesses découl e des all égations contenues dans une lettre en date
du 31 janvier 2005 que leur aenvoyée |’ avocat de Ranbaxy Laboratories Limited (lettre de

Ranbaxy).



[2] En décembre 2006, |a protonotaire Milczynski, responsable de la gestion de I’ instance, a
accordé a Pfizer |” autorisation de modifier son avis de demande dans e but d’ gjouter des réponses
aux allégations de Ranbaxy visant deux brevets canadiens, soit les brevets immatricul és 2,220,018
(lebrevet 018) et 2,220,455 (le brevet 455). Ces réponses avaient initialement été incorporées a

I’ avis mais ont ensuite été supprimées au motif que suivant I’ analyse que Pfizer afaite des
renseignements déposés volontairement par Ranbaxy, laforme d’ atorvastatine cal cique pour
laguelle Ranbaxy sollicitait un avis de conformité ne contreferait pas les brevets 018 et 445. Dans
une autre instance, Ranbaxy a produit des renseignements qui, aprés analyse, ont mené Pfizer a

conclure qu'il y aurait de fait contrefagon, d’ ou larequéte en modification.

[3] En plus d' accorder |” autorisation de modifier I’ avis de demande, la protonotaire Milczynski
aannulé les audiences prévues en janvier, prolongé le sursis de 24 moisprévu al’dinéa7(1)e) du
Réglement jusgu’ au 26 octobre 2007 et éabli un nouvel échéancier pour I’ achévement du reste des
étapes procédurales. Selon le nouvel échéancier, la preuve devait étre signifiée et déposée avant le
23 mars et les contre-interrogatoires achevés le 30 avril. L’ audience au fond devait débuter le 25

juin 2007 et durer troisjours.

[4] Conformément au nouvel échéancier, le 5 février 2007, Pfizer atransmis cing affidavits,
dont I’ un souscrit par M. Allan S. Myerson de Chicago, en Illinois. Ranbaxy atransmisles
affidavits souscrits par trois témoins dont MM. lan, Cunningham et Mark D. Hollingsworth le 23

mars 2007. Les dates de contre-interrogatoires ont été fixées de consentement au 30 mars, soit a
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I’intérieur du délai fixé par laprotonotaire. Le contre-interrogatoire de M. Myerson a été fixé au 13

avril aChicago.

[5] L’ affidavit de M. Hollingsworth présente les résultats des calculs qu'il aeffectuésen
utilisant certains des résultats mentionnés dans |’ affidavit de M. Myerson souscrit en février.
L’ affidavit de M. Cunningham fait é&at de ses opinions sur | interprétation d’ une phrase figurant

dansles revendications du brevet 455.

[6] Le5 avril, enfin dejournée le jeudi précédent lafin de semaine du congé de Paques, Pfizer
asignifié et déposé une requéte devant étre présentée a Ottawale 12 avril, sollicitant I autorisation
de déposer des é éments de preuve complémentaires de M. Myerson en réponse aux affidavits de

MM. Hollingsworth et Cunningham, en vertu de |’ article 312 des Régles de la Cour.

[7] En raison de lalongueur du réle des requéte a Ottawa le 12 avril et du fait que le contre-
interrogatoire de M. Myerson portant sur son premier affidavit devait se dérouler le lendemain a
Chicago, la protonotaire Milczynski a entendu larequéte par tél éconférence, de Toronto. Ellea
rendu sadécision et les motifs le méme jour. Pour décider si I’ autorisation de déposer des é éments
de preuve complémentaires en vertu de I’ article 312 des Regles devait étre accordée, la protonotaire

Milczynski a statué qu'il fallait appliquer un critére a quatre volets, a savoir :

- cesééments de preuve serviront-ils lesintéréts de lajustice?

- cesééments de preuve aideront-ilsla Cour?
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- I'accueil delarequéte causerat-il un prgudice grave ala partie adverse?

- les déments de preuve étaient-ils disponibles et/ou était-il possible d’ en prévoir la

pertinence a une date antérieure? [Je souligne]

[8] Aprés avoir appliqué ces facteurs et avoir examiné I’ affidavit en réponse de M. Myerson, la
protonotaire Milczynski est arrivée a plusieurs conclusions. Premiérement, concernant la réponse
proposée ala déposition de M. Hollingsworth, elle aconclu que |’ affidavit en réponse consistait
essentiellement en des commentaires ou des critiques sur la méthode utilisée par M. Hollingsworth.
Bien que ces propos eussent pu aider la Cour devant entendre la demande, ils pouvaient également
étre examinés dans |e cadre du contre-interrogatoire de M. Hollingsworth. Deuxiémement,
concernant la réponse proposée ala déposition de M. Cunningham, la protonotaire a conclu que

I’ affidavit en réponse ne soulévait rien de nouveau ou aucun élément auquel on ne pouvait

S attendre. De plus, la question de I’ interprétation des revendications rel ativement au brevet 455

était soulevée dans |’ avis d’ alégation.

Questionsen litige

[9] Laquestion centrale dont je suis sais est de savoir s la protonotaire a commis une erreur en
rejetant la requéte en autorisation de Pfizer, de sorte que la Cour doive exercer son pouvoir
discrétionnaire d’ entendre de nouveau la cause suivant le critere énoncé dans |’ arrét Canada c.
Agqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A)), &t reprisdans Merck & Co. c. Apotex Inc.,

2003 CAF 488, au paragraphe 19 :
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Lejuge saisi del'appel contre |'ordonnance discrétionnaire d'un
protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants:

a) Il'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur
I'issue du principal,

b) I’ordonnance est entachée d’ erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a
exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’ un mauvais principe ou d’' une
mauvai se appreciation des faits.

[10] Onn'apaslaissé entendre que les questions soulevées dans |a requéte étaient déterminantes
pour I'issue de |’ affaire. Pfizer soutient que |’ exercice du pouvoir discrétionnaire était fondé sur des
principes erronés ou sur une mauvaise appreciation des faits en ce que la protonotaire :

absente du critére applicable ala contre-preuve;

2) acommis une erreur en décidant que M. Myerson pouvait prévoir la preuve de

MM. Hoallingsworth et Cunningham étant donné son témoignage non contesté al’ appui de

larequéte al’ effet contraire;

3) acommis une erreur de droit en décidant que laquestion de I’ « interprétation des

revendications » abordée dans I’ affidavit de M. Cunningham était soulevée danslalettre de

Ranbaxy.

Analyse

Lecritere de la contre-preuve
[11]  Pfizer soutient que suivant un principe bien établi, notre Cour utilise un critére « permissif »
atroisvoletspour le dépdt de la contre-preuve fondé sur les trois facteurs suivantsinitialement

énoncésdans |’ arrét Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc. (1997), 76 C.P.R. (3d) 15 (C.F. 1®ingt.) :
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I'intérét de lajustice, I" utilité pour la Cour et le pré§udice subi par le défendeur. Pfizer ne conteste
pas qu’ elle aurait pu présenter la preuve de M. Myerson sur les points abordés dans les affidavits de
MM. Hollingsworth et Cunningham dans son affidavit principal, maisellefait valoir qu’ elle n’ avait

aucune raison de le faire avant que les questions soulevées dans leurs dépositions ne se présentent.

[12]  Pfizer expose égaement que |’ exigence additionnelle posée par |a protonotaire a savoir
s les déments de preuve éaient disponibles et/ou s'il était possible d’ en prévoir la pertinence aune
date antérieure, a été précisément rejetée par la Cour dans |’ arrét Abbott Laboratories c. Canada

(Ministre de la Santé) (2003), 29 C.P.R. (4™) 450, au paragraphe 20 [Abbott Laboratories].

[13] Dansl’arré& Abbott Laboratories, la Cour était appelée a examiner |I’argument selon lequel
le critere restrictif applicable al’ admission d' une contre-preuve au proces, tel qu’ énoncé dans
Halford c. Seed Hawk Inc., 2003 CFPI 141, au paragraphe 15, devait s appliquer aux instances
régies par le Reglement sur |es médicaments brevetés (avis de conformit€). Lajuge Elizabeth
Heneghan arejeté cette approche en indiquant que ces procédures se voulaient sommaires par
nature et que le protonotaire responsable de leur gestion était investi d’ un vaste pouvoir
discrétionnaire. Lajuge Heneghan a noté que la protonotaire avait pris en compte lestrois facteurs
énoncésdans|’arrét Eli Lilly en arrivant a sa décision d’ autoriser la contre-preuve : Abbott

Laboratories, précitée, au paragraphe 20.

[14] L’arét delaCour d appel fédérale Atlantic Engraving Ltd. c. LaPointe Rosenstein, 2002

CAF 503 [Atlantic Engraving] permet manifestement |’ gjout d’ un quatrieme élément ace critere. La



Cour d' appel fédérale acitélaformuledel’arrét Eli Lilly, au paragraphe 8 mais a gjouté le passage
suivant au paragraphe 9 :

Deplus, lorsqu'il sollicite'autorisation de déposer des documents complémentaires, le
demandeur doit démontrer que lesélémentsde preuve qu'il cherchea produiren'étaient pas
disponibles avant le contre-interrogatoirerelatif aux affidavits de la partie adver se. Une partie
ne peut se servir de larégle 312 pour diviser sacause et elle est tenue de présenter lameilleure
preuve le plustét possible. [Renvois omis| [Je souligne]

[15] Les«quatre» voletsdu critere ont également été énoncés et appliqués par 1a Cour d’ appel
fédérale dans|’ arrét Mazhero c. Canada (Industrial Relations Board), 2002 CAF 295, au
paragraphe 5. La Cour acité une décision dans laguelle le protonotaire Hargrave, interprétant
I’article 312 des Régles qui venait alors d’ étre adopté, a déclaré :

Les nouvelles Regles de la Cour fédérale permettent le dépbt d'un
affidavit et d'un dossier supplémentaires; cependant, cela ne doit étre
permis que dans un nombre restreint de cas et dans des circonstances
exceptionnelles : en faisant autrement, on violerait I'esprit de
I'instance de contrdle judiciaire, qui a été congue en vue d'accorder
rapidement une réparation par |'entremise d'une procédure sommaire.
Bien que le critere général applicable au dépbt de tels documents
supplémentaires soit de savoir s lefait de déposer de tels documents
seradansl'intérét delajustice, aiderala Cour, et ne causera pas de
pr§udice grave alapartie adverse, il est également important que
tout affidavit ou dossier supplémentaire ne porte passur des
documents qui auraient pu ére communiquésa une date
antérieure et neretarde pasindiment I'instance. [Je souligne]

(Deigan c. Canada (Industrie), [1999] A.C.F. 304 (Prot.)(QL), conf.

par [1999] A.C.F. 645 (1*°inst.)(QL))
[16] En contestant la notion voulant que le critére de la preuve complémentaire sous le régime de
I’ article 312 comporte un quatrieme élément, Pfizer présente les mémes arguments que ceux qui ont

été rgjetés |’ année derniére dans une affaire instruite par mon collégue le juge Max Teitelbaum :



Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2006 CF 984. La défenderesse soutient que
puisque Pfizer n’ a pas porté cette décision en appd, la présente requéte équivaut a une

« contestation incidente » de la décision du juge Teitelbaum. Selon moi, il S agit d’ une conception
erronée de I’ affaire en ce que les ingtances sont distinctes. Cependant, @ moins qu’ on me convaingue
gue les motifs de mon collégue sont clairement erronés, le principe de la courtoisie judiciaire donne
apenser que je ne devrais pas déroger aux motifs du juge Teitelbaum : Glaxo Group Ltd. c. Canada
(Ministre de la Santé nationale et du Bien-étre social, [1995] A.C.F. 1430 (1ére inst.) (QL); Aventis

Pharma Inc. c. Apotex Inc., 2005 CF 1283.

[17] Commedans!’ affaire dont &ait sais le juge Teitelbaum, Pfizer soutient qu’ une distinction
doit érefaite d avec ladécision Atlantic Engraving pour deux motifs : premierement, la Cour ne
devrait appliquer ce qu’ elle appelle |’ exigence de la[TRADUCTION] « disponibilité en preuve
principale » que lorsqu’ une partie sollicite |’ autorisation de déposer une contre-preuve aprés les
contre-interrogatoires; deuxiémement, ladécision Atlantic Engraving portait sur une affaire de
marques de commerce alors que les instances régies par le Réglement sur les médicaments brevetés

(avis de conformité) ont un caractere exceptionnel.

[18] Lejuge Teitelbaum aconclu, aux paragraphes 19 a 21 de ladécision de 2006, que rien dans
les motifs de la Cour d’ appel fédérale dans Atlantic Engraving ne donne a penser que cette décision
S appliquerait aux requétes ingtituées en vertu de I’ article 312 des Regles dans lesinstances régies

par le Réglement sur |es médicaments brevetés (avis de conformité). En outre, le juge Teitelbaum a

clairement indiqué que le principe selon lequel une partie doit présenter lameilleure preuve possible
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alapremiéere occasion et ne doit pas diviser sa cause ne se limite pas aux cas ou les contre-
interrogatoires ont dga eu lieu. Cette interprétation était conforme, a-t-il conclu, alavolonté du

|égidateur, a savoir que ces instances soient de nature sommaire et expéditive.

[19] Jepartage!’ opinion du juge Teitelbaum et je souscris aux motifs qu'il a prononceés.

Les éléments de preuve de la défenderesse étaient-ils prévisibles?

[20]  Pfizer soutient que la protonotaire a fondé sa décision sur une mauvaise interprétation des
faits éant donné la preuve non contredite dont elle &ait saisie, exposée par M. Myerson dans son
affidavit en date du 5 avril 2007, selon laguelleil ne pouvait pas prévoir les ééments de preuve

présentés dans |es affidavits de MM. Hollingsworth et Cunningham, et ce, pour plusieurs raisons.

J examinerai | affidavit de M.Cunningham au point suivant.

[21] Monsieur Myerson déclare qu’il 0’ aurait pu prévoir les calculs éaborés de

M. Hollingsworth [TRADUCTION] « basés sur des cellules unités obtenus de [ses] résultats
d'indexation [...] parce que mon analyse &ait et demeure suffisante pour conclure que les
échantillons de Ranbaxy contiennent des formes cristallines d’ atorvastatine ». Monsieur Myerson a
fait valoir plusieurs autres motifs de désaccord avec ladéposition de M. Hollingsworth mais cette
déclaration constitue véritablement le noeud du litige. Méme s la protonotaire Milczynski convenait
gue ladéposition de M. Myerson pouvait aider la Cour, elle a conclu que ces points pouvaient

également étre examinés dans le cadre du contre-interrogatoire de M. Hollingsworth.
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[22]  Pfizer renvoie al’ aphorisme voulant que « le contre-interrogatoire ne remplace pasla
preuve ». Bien que ceci puisse étre vrai dans plusieurs cas, cela ne répond pas de fagon satisfai sante
alaquestion de savoir pourquoi ladéposition de M. Hollingsworth ne pouvait étre prévue. Lefait
gue M. Myerson ne croyait pas nécessaire de procéder ala méme analyse ne constitue pas, selon

Moi, une contre-preuve appropriée mais une preuve complémentaire a son affidavit antérieur.

[23] L’ordonnance dela protonotaire Milczynski mentionne qu’ elle aexaminé I’ affidavit pour
lequel I autorisation était demandée. Cefaisant, elle apu bénéficier des connaissances qu' elea
acquises pendant plusieurs mois ou €lle &ait chargée de lagestion de |’ instance. 11 [ui était, selon
moi, raisonnablement loisible detirer les conclusions qu’ éle atirées a partir de la preuve soumise
de méme que celle préal ablement déposée, relativement ala preuve proposée en réponse a

I’ affidavit de M. Hollingsworth. La demanderesse n’ a pas démontré que la protonotaire afondé sa

décision sur une mauvaise appréciation desfaits et que celle-ci était entachée d’ erreur flagrante.

L’ interprétation des revendication éait-€lle une question en litige?

[24] Encequi concernel’ opinion de M. Cunningham sur |’ interprétation de la phrase
[TRADUCTION] « enlever le solvant pour obtenir [...] I atorvastatine sous forme amorphe » qui se
retrouve dans les revendications du brevet 455, M. Myerson déclare qu’il n’ a pas commente cette
phrase dans son premier affidavit parce que lalettre de Ranbazy ne soulevait pas cette question.

Monsieur Cunningham déclare que selon lalecture qu'il fait des revendications, le brevet 455 se
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limite aux techniques d’ évaporation, ce que M. Myerson conteste en disant que les solvants peuvent

étre enlevés par d’ autres moyens, notamment par preci pitation et filtration ou par séchage.

[25] Laprotonotaire Milczynski a conclu que laquestion de I’ interprétation des revendications
du brevet 455 &ait soulevée dans |’ avis d' allégation. Pfizer soutient qu’ elle acommis une erreur de
droit en concluant ains étant donné qu’il N’y a pas de débat sur la phrase dans la lettre de Ranbaxy
ni d'indice donnant a penser que celle-ci s appuierait sur le fait que son procédé ne comportait pas

de phase d’ évaporation.

[26] Ranbaxy fait valoir qu'il est évident qu’ une allégation de non-contrefagon suppose
I’interprétation des revendications : Whirlpool Corp. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S.1067, 2000 CSC
67, au paragraphe 43. Par conséquent, la défenderesse soutient qu’il incombait a

M. Myerson, dans son premier affidavit, d'interpréter correctement les revendications du brevet
455. De plus, Ranbaxy affirme que la question est clairement mentionnée dans les parties de |’ avis

d allégation qui décrivent les revendications relatives au procédé du brevet 455.

[27] |l est bien établi en droit que la premieére tache des juges des requétes en matiére de brevet, y
compris dans les instances régies par le Reglement sur les médicaments brevetés (avis de
conformité) est o' interpréter les revendications. A mon sens toutefois, cela ne veut pas dire qu’ une
simple assertion de non-contrefacon suffit a soulever la question de I’ interprétation des
revendications. Le critére de la suffisance consiste a déterminer s 1'énoncé détaillé contient assez de

renseignements pour informer pleinement le breveté des raisons pour lesquelles le fabricant de
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médicaments génériques prétend que e brevet pertinent ne serait pas contrefait advenant la
ddlivrance d'un avis de conformité par le ministre : Novopharm Ltd. c. Pfizer Canada Inc. et al.,
2005 CAF 270, au paragraphe 4. Celadoit comprendre une description adéquate de tout motif

fondé sur I’ interprétation des revendications.

[28] Jailulespartiesdel avisd alégation sur lesquelles Ranbaxy a attiré mon attention a
maintes reprises et je suis incapable de voir en quoi eles cernent la question qu’ a soulevée M.
Cunningham dans son interprétation de la phrase contestée. Par conséquent, je suis convaincu que la
protonotaire acommis une erreur de droit en décidant que la question de I’ « interprétation des
revendications » examinée dans I’ affidavit de M. Cunningham était soulevée dans lalettre de

Ranbaxy.

[29] Enexaminant |’ affaire de novo, je suis convaincu que les paragraphes de I’ affidavit de

M. Myerson du 5 avril faisant référence aladéposition de M. Cunningham sur I’ interprétation des
revendications satisfont au critére applicable au dépbt d’ é éments de preuve complémentaires
suivant I article 312 des Regles. Laréception de cette preuve serviral’ intérét de lajustice et aidera
la Cour arendre sa décision définitive, comme I’ a conclu la protonotaire Milczynski. Je ne dispose
d" aucun éément de preuve ni d observations établissant que la défenderesse subira un prgudice
important ou grave et en ce qui atrait ala quatrieme exigence, vu les conclusions quej’ ai tirées aux

paragraphes précédents, |a pertinence de la preuve ne pouvait étre prévue a une date antérieure.
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[30] Par conségquent, j’ autoriserai le dépbt des paragraphes 18 a 25 inclusivement de |’ affidavit
de M. Myerson en ce qu'ils portent sur ladéposition de M. Cunningham. Les paragraphes2 a17
inclusivement de |’ affidavit seront radiés car ils font référence ala déposition de

M. Hollingsworth . Méme s les résultats sont quel que peu mitigés, vu le contexte de la présente
affaire et le fait que Ranbaxy amieux réuss en appel, les dépens de larequéte en appel et en

premiére instance sont payables ala défenderesse, quelle que soit I’ issue de la cause.

ORDONNANCE
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LA COUR ORDONNE :
1 L’ appel des demanderesses al’ encontre de I’ ordonnance rendue par la protonotaire

Milczynski en date du 12 avril 2007 est accueilli en partie.

2. Les paragraphes 18 & 25 inclusivement de |’ affidavit de M. Allan S. Myerson en date du
5 avril 2007 peuvent étre déposés en tant qu’ é éments de preuve complémentaires en

vertu de |’ article 312 des Regles.

3. Les paragraphes 2 a 17 inclusivement de I’ affidavit de M. Myerson en date du 5 avril

2007 devront étre radiés avant le dépét.

4, Les dépens de la présente requéte en appel et en premiére instance sont payables ala

défenderesse, quelque soit I’ issue de la cause.

« Richard G. Modey »
Juge

Traduction certifiée conforme
Dany Brouillette, LL.B.
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