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INTRODUCTION

L’année 2010 n’a pas été marquée par des arréts de principes
des tribunaux supérieurs. Nous avons sélectionné des jugements
qui, selon nous, ont tout de méme contribué au développement du
droit des brevets au Canada.

Tout d’abord, la question de la brevetabilité des méthodes
d’affaires. Cette question est indéniablement 1'une des plus impor-
tantes en matiére de droit des brevets a ’heure actuelle. Le jugement
de la Cour fédérale dans I'affaire Amazon.com qui confirme la breve-
tabilité des méthodes d’affaires ne pouvait étre écarté de cet exer-
cice. Cette question implique une définition de certains principes
fondamentaux du droit des brevets sur lesquels la Cour d’appel
devra se pencher puisqu’un pourvoi a été formé.

Nous traiterons également de deux arréts de la Cour d’appel
fédérale qui sont déterminants dans la pratique de dépét de deman-
des de brevets, soit ’acte de renonciation d'une revendication et celui
de la renonciation d’un brevet en faveur du public. Dans l'affaire
Tyco,la Cour d’appel a établi que la renonciation a une revendication
ne peut que limiter sa portée et qu’elle constitue un aveu que la
portée de la revendication doit étre limitée pour en assurer la vali-
dité. L’affaire de Sandoz c. Abbott a, quant a elle, confirmé I'utilité de
renoncer a un brevet en faveur du public pour se prémunir contre
une allégation d’invalidité pour double brevet portée a 1’encontre
d’un brevet postérieur.

La Cour d’appel fédérale a aussi précisé la notion de divulga-
tion publique antérieure dans l'affaire des patins Bauer. Cet arrét
marquera le droit des brevets en précisant cette notion centrale qui
doit étre prise en compte par tout praticien dans le cadre du dépot
d’'une demande de brevets. Selon la Cour, une divulgation au public
sans possibilité d’inspection de I'objet inventé ne constitue pas une
divulgation pouvant invalider le brevet.
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Enfin, la question des brevets de sélection est davantage cla-
rifiée depuis 'arrét de la Cour d’appel fédérale rendu dans I'affaire
de l'escitalopram. La Cour confirme qu'un brevet portant sur un
énantiomere n’est pas par définition un brevet de sélection, méme si
le mélange racémique fait ’objet d'un brevet antérieur.

1. Amazon.com Inc. c. Procureur général du Canada,
2010 CF 1011

e La brevetabilité des méthodes d’affaires au Canada

En 2010, la question de la brevetabilité de ce qui est communé-
ment appelé « méthode d’affaires » a fait ’objet de plusieurs commen-
taires aux Etats-Unis et au Canada. La décision tant attendue dans
l’affaire Bilski aux Etats-Unis est finalement tombée, laissant toute-
fois nombre de juristes et 'industrie sur leur appétit. Au Canada,
c’est I'affaire Amazon.com qui a retenu 'attention. Il s’agit d'un juge-
ment en appel d’'une décision de la commissaire aux brevets ayant
rejeté la demande de brevet d’Amazon.com.

Tel qu’il sera exposé plus en détail, la Cour fédérale dans
Paffaire Amazon.com a bien établi la distinction a faire entre le droit
canadien et le droit européen en pareille matiere. En effet, la Cour
fédérale a pris soin de confirmer I'approche positiviste a adopter en
matiére de droit des brevets en mettant en garde le commissaire des
brevets d’'interpréter la Loi sur les brevets canadienne en important
des principes établis a I’étranger.

Selon Amazon.com, I'invention revendiquée améliore le proces-
sus d’achat sur Internet. Le client entre les données nécessaires a
Pachat et recoit un identificateur placé dans un témoin, communé-
ment appelé « cookie », qui est stocké dans 'ordinateur client. Un ser-
veur est capable de reconnaitre 'ordinateur client grace au cookie
qui rappelle toutes les informations nécessaires a 'opération d’achat
sans nécessité pour le client de les insérer une deuxiéme fois. ’achat
se fait alors par un simple clicl.

1. 1l est utile de reproduire les revendications n°s 1 et 44 en litige dans leur version
originale:
Revendication 1
« A method in a client system for ordering an item, the method comprising: receiv-
ing from a server system a client identifier of the client system ; persistently stor-
ing the client identifier at the client system ; where an item is to be ordered,
displaying information identifying the item and displaying an indication of a single
action that is to be performed to order the identified item ;
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La commissaire avait rejeté les revendications au motif qu’elles
ne respectaient pas I'exigence de brevetabilité prévue a l’article 2 de
la Loi sur les brevets. La commissaire est arrivée a cette conclusion
en adoptant une analyse de la « forme » et de la « substance » des
revendications. La « forme » de la revendication ferait référence a son
texte. Cependant, cette analyse ne suffirait pas puisqu’il faudrait
aussi établir ce qui a été inventé afin de déterminer la substance de
I'invention, c’est-a-dire sa nature.

Selon la commissaire, afin de conclure a sa brevetabilité, cette
analyse devait montrer que l'invention porte sur une réalisation,
un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de
matiere. Elle affirme également qu'une invention revendiquée n’est
pas brevetable si ce qui la rend nouvelle ou non évidente comprend
un objet non brevetable. Enfin, elle fait référence a la jurispru-
dence britannique en matiere de brevetabilité de méthodes d’affai-
res. Cette jurisprudence appliquait le droit européen en la matiere,
qui exclut explicitement les méthodes d’affaires des inventions pou-
vant faire I'objet de brevets?2.

La commissaire conclut que I'invention n’est pas brevetable car
elle ne constitue pas un procédé ou une réalisation. La commissaire
définit le terme « réalisation » en mettant I’accent sur la nature phy-
sique des inventions. Elle se fonde sur ’arrét Shell Oil3 pour affirmer

and in response to the single action being performed, sending to the server system
a request to order the identified item along with the client identifier, the client
identifier identifying account information previously supplied by a user of the
client system wherein the user does not need to log in to the server system when
ordering the item and when account information is to be changed, coordinating the
log in of the user to the server system ; receiving updated account information ; and
sending the updated account information to the server system whereby the user
does not need to log in to the server system when ordering the item, but needs to log
in to the server system when changing previously supplied account information. »
Revendication 44
« A client system for ordering an item, comprising:
a component that receives from a server system a client identifier of the client sys-
tem and that stores the client identifier persistently ;
a component that orders an item by displaying information identifying the item
along with an indication of a single action that is to be performed to order the iden-
tified item and by sending to the server system a request to order the identified
item along with the client identifier, the client identifier identifying account infor-
mation previously supplied by a user wherein the user does not need to log in to the
server system when ordering the item ; and
a component that updates account information by coordinating the log in of the
user to the server system receiving updated account information for the user, and
sending the updated account information to the server system. »

2. Article 52, Convention sur le brevet européen.

3. Shell Oil Co. c. Canada (Commissaire des brevets), [1982] 2 R.C.S. 536.
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que, si I'invention n’est pas de nature physique ou ne constitue pas
un acte sur un objet matériel au moyen d’'un agent physique, elle
n’est pas brevetable. Renvoyant a4 ce méme arrét, la commissaire
affirme que la réalisation doit avoir un caractere scientifique ou
technologique. Selon la commissaire, les revendications en question
n’ajoutent rien a la connaissance humaine, a I’exception des notions
ou des regles du commerce au détail liées aux commandes. Or, ces
notions ne pouvant pas faire ’objet de brevet, 'invention ne peut étre
considérée comme nouvelle.

La Cour fédérale rappelle que 'approche adoptée par la com-
missaire a été clairement rejetée par la Cour supréme dans les
affaires Free World Trust4 et Whirlpool Corp.5. La Cour rappelle I'im-
portance d’adopter une interprétation téléologique des revendica-
tions en recherchant I'intention des auteurs du brevet dans un esprit
désireux de comprendre. L’application de cette approche n’implique
pas que la forme 'emporte sur la substance, ce que la commissaire
a voulu éviter par son analyse de la forme et de la substance. Au
contraire, cette interprétation permet de dégager la substance des
revendications par ’établissement de leurs éléments essentiels tout
en évitant une incertitude due & une approche subjective. Le rejet
d’'une approche holistique de l'invention a permis a la commissaire
de séparer les revendications selon leurs éléments nouveaux et
anciens afin de déterminer leur brevetabilité. Selon la Cour, cette
approche est clairement contraire a 'approche téléologique et holis-
tique établie par la Cour supréme.

Quant a la définition du terme « réalisation », la Cour fédérale
confirme que l'arrét Shell Oil est 'origine de la définition de « réali-
sation » et que la Cour supréme avait mis ’'accent sur la question de
savoir si la découverte ou I'idée a une application pratique. La Cour
fédérale approuve le jugement dans 'affaire Progressive Games$, ou
la Cour fédérale avait conclu que, dans l'arrét Shell Oil, la Cour
supréme a dégagé trois éléments importants a la définition de « réali-
sation » :

i) la réalisation ne doit pas étre une idée désincarnée, mais com-
porter une méthode d’application pratique ;

4. Free World Trust c. Electro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024.

Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067.

Progressive Games, Inc. c. Canada (Commissioner of Patents), 1999 CanLII 8921
(C.F.).

oS,
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ii) elle doit constituer une facon nouvelle et innovatrice d’appliquer
des compétences ou des connaissances ; et

iii) elle doit produire des résultats ou des effets utiles de fagon com-
merciale.

Selon la Cour fédérale, la condition d’application pratique fait
en sorte qu'une simple idée ou découverte ne soit pas brevetée sans
qu’elle soit concrete et tangible. Il importe également de mettre
Paccent sur la condition d’application pratique plutét que simple-
ment sur le caractere physique de I'invention.

En ce qui a trait a I'exigence par la commissaire d’un caractere
«technique » ou « technologique » a I'invention afin de constituer une
réalisation brevetable, la Cour fédérale affirme que cette exigence ne
se dégage pas de la jurisprudence canadienne et que la commissaire
I’a importée de la jurisprudence britannique. Selon la Cour, la notion
de critere « technologique » pose le probleme de 'imprécision, de la

......

pas la compétence pour formuler un tel critere.

En application des principes d’interprétation des brevets appli-
cables, la Cour conclut que les revendications portent sur une
machine employée pour mettre en place le systéme de commande en
un seul clic. Il ne s’agit pas d'une simple formule mathématique
qui pourrait étre appliquée sans machine ou simplement a l'aide
d’'un programme informatique. Les revendications portant sur la
machine portent donc sur un objet brevetable.

Concernant les revendications portant sur le procédé, la Cour
affirme qu'une interprétation holistique de I'invention améne a con-
clure qu’il s’agit d’'un procédé qui a recours a des renseignements
stockés et a des témoins pour permettre a des clients de commander
sur Internet par un simple clic. Il s’agit d'une nouvelle connaissance
dans le domaine. Cette nouvelle connaissance n’est pas un plan ou
une idée désincarnée. Il s’agit plutot d’'une application pratique de
I'idée de commander en un seul clic. Le critere de I'effet physique, la
transformation ou le changement de nature est satisfait par le fait
que le client utilise son ordinateur et passe une commande.

Le jugement a été porté en appel devant la Cour d’appel fédé-
rale. L’arrét de la Cour d’appel pourrait étre déterminant a la ques-
tion de la brevetabilité des méthodes d’affaires.
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2. Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2010
CAF 190

e La Cour d’appel fédérale confirme I'importance d’utiliser
les renonciations avec diligence

Dans cette affaire, un arrét unanime de la Cour d’appel fédé-
rale a confirmé un jugement de la Cour fédérale? selon lequel une
renonciation ne peut servir qu’a restreindre la portée des revendica-
tions d’'un brevet et non a I’élargir et la lacune qu’elle tente de pallier
doit nécessairement provenir d’'une erreur, d'un accident ou d’une
inadvertance.

Les deux brevets en litige® se rapportent a des « optocou-
pleurs », des dispositifs utilisés dans I'isolement électronique proté-
geant le matériel utilisé dans les circuits des surtensions et des
signaux indésirables. Peu de temps apres la délivrance du premier
brevet, en 1999, Hershkovitz/Parodox (ci-apres « les appelants ») ont
envoyé une mise en demeure a Tyco (ci-apres « 'intimé ») alléguant
la contrefacon de leur invention ; 'intimé a nié toutes les allégations
de contrefacon et a invoqué l'invalidité du brevet. Quatre années
plus tard, les appelants ont déposé des actes de renonciation pour
leurs deux brevets.

Devant la Cour fédérale, face aux arguments de I'intimé concer-
nant l'invalidité des brevets, les appelants ont prétendu que les
renonciations déposées restreignaient la portée des revendications
des brevets et que ces derniers étaient donc valides et qu’ils étaient
contrefaits. Le juge Martineau en a décidé autrement : il a jugé que
les renonciations étaient invalides, que les brevets étaient invalides
et, par conséquent, a rejeté 'action en contrefacon intentée par les
appelants.

Bien que la Cour fédérale ait découvert plusieurs motifs d’inva-
lidité des brevets, 'appel visait uniquement I'examen effectué par la
Cour fédérale de certains actes de renonciation déposés par les appe-
lants. Trois motifs principaux en lien avec ces actes ont été analysés
par la Cour d’appel fédérale.

7. 2009 FC 256.

8. Devant la Cour d’appel fédérale, les appelants ont renoncé a interjeter appel de la
décision de la Cour fédérale portant que l'un des deux brevets était invalide
(n° 2,273,148). Il n’était donc question que d’un brevet devant la Cour d’appel fédé-
rale (n° 2,169,670).
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Premiérement, la Cour d’appel fédérale a clairement énoncé
qu’une renonciation ne peut étre utilisée pour ajouter des éléments
inventifs aux revendications et ainsi élargir la portée du brevet.
L’objet des renonciations est de réduire la portée des revendications
d’un brevet. Une renonciation doit porter sur un élément déja reven-
diqué.

En analysant cet aspect de la question, la Cour d’appel fédérale
a réitéré les fondements du régime des brevets et a fait plusieurs
observations au sujet du « marché » entre I'inventeur et le public qui
sous-tend ce dernier. En lien avec ces observations, la Cour rappelle
que la procédure appropriée pour un titulaire voulant élargir la
portée de son brevet est la redélivrance et non pas la renonciation.
La redélivrance permet d’élargir la portée du brevet puisqu’elle
nécessite un examen et une approbation du Bureau des brevets ;
n’étant pas soumise a un tel examen ou a une telle approbation, la
renonciation ne permet que de restreindre la portée d’un brevet.

Deuxiemement, la Cour d’appel a confirmé que, si une renon-
ciation est contestée dans une action, le titulaire du brevet ayant
déposé une telle renonciation doit démontrer qu’elle a été déposée
pour pallier une lacune dans les revendications originales qui est
le fruit d’'une erreur, d’'un accident ou d’une inadvertance, comme
Pexige l'article 48 de la Loi sur les brevets9.

En confirmant que la Cour fédérale n’avait pas commis d’erreur
susceptible de contrdle dans l'appréciation de la preuve soumise
quant a cette question, la Cour fédérale a rejeté 'argument des appe-
lants voulant que le seuil permettant de conclure qu'une renoncia-
tion résultait d’'une erreur, d'un accident ou d’une inadvertance
n’était pas élevé. La Cour fédérale a rappelé que, comme dans toute
affaire civile, la norme appropriée pour juger de cette question était
la prépondérance des probabilités.

Finalement, la Cour fédérale a énoncé — de maniére on ne peut
plus non équivoque — que le dép6t d’'un acte de renonciation aupres
du Bureau des brevets équivaut a une reconnaissance par le titulaire
de la portée trop large des revendications originales de son brevet. Le
formulaire prévu aux Regles sur les brevets10 que le titulaire remplit,
signe et dépose au Bureau des brevets en cas de renonciation men-
tionne d’ailleurs que ce dernier reconnait qu’il a revendiqué plus que

9. L.R.C. 1985, ch. P-4.
10. (1996), DORS/96-443, Annexe I, Formule 2.
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ce a quoi il a droit. Un acte de renonciation est « un acte important,
formel et public », rappelle la Cour, et un titulaire est lié par les
renonciations qu’il dépose.

A la lumiére de cet arrét de la Cour d’appel fédérale, les titu-
laires devraient y penser deux fois avant de déposer un acte de
renonciation. En effet, les conséquences d’un tel acte peuvent étre
draconiennes si la renonciation est jugée invalide, le titulaire ne peut
revenir a la revendication originale puisqu’en déposant une renon-
ciation, il s’est 1ié par un document formel et public dans lequel il a
admis que la revendication originale était trop large et, partant,
invalide.

3. Sandoz Canada Inc. c. Abbott Laboratories,
2010 CAF 168

¢ Une renonciation en faveur du public d’un brevet en
défense a une allégation de double brevet est valable
en tout temps

Il s’agit d’'une décision fort intéressante et qui aura des réper-
cussions certaines sur les stratégies a adopter dans le cadre de procé-
dures judiciaires en matiere de brevets, et plus particulierement
dans le domaine pharmaceutique, ou le détenteur d’'un brevet fait
face a des allégations de double brevet. Bien que I'arrét soit rendu
dans le cadre de procédures intentées en vertu du Reglement sur les
médicaments brevetés (avis de conformité) (ci-apres le « Reglement »),
le principe qui y est dégagé pourrait trouver application dans des
procédures ordinaires.

A la date de réception de I'avis d’allégation de Sandoz, Abbott
détenait le brevet ‘541 et le brevet ‘395. Sandoz alléguait a son avis
d’allégation que le brevet ‘395 était invalide car une des revendica-
tions y contenues constituait un dédoublement par rapport aux
revendications du brevet 641 qui lui était antérieur. En premiere
instance la Cour fédérale a donné raison a Sandoz.

Abbott avait pourtant renoncé au brevet ‘5641 en faveur du
public afin de se prémunir contre l'allégation de Sandoz. Cette
renonciation avait été faite apres la réception de I’'avis d’allégation,
plus précisément 10 jours avant la signification du mémoire de faits
et de droit d’Abbott. La question devant la Cour d’appel fédérale était
donc la suivante : I'allégation du dédoublement de brevet doit-elle
étre évaluée a la date de I’avis d’allégation ou a la date de 'audition
au fond ?
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L’état du droit sur la question était le suivant. Dans une cause
antérieure (Bristol Myers Squibb Canada Co. c. Apotex Inc. (2009),
342 F.T.R. 161), I'innovatrice avait renoncé a certaines revendica-
tions d’un brevet apres la réception de I'avis d’allégation, mais avant
la signification de sa demande pour prohibition. La Cour fédérale
avait alors conclu que le brevet faisant l'objet des renonciations
devait étre interprété a la date de ’avis d’allégation car la générique
ne pouvait pas le réviser apres le fait.

Cependant, dans l'affaire antérieure Merck Frosstll, la Cour
supréme avait statué que la date pour évaluer si un avis d’allégation
était justifié est la date de 'audition au mérite. Cet arrét n’avait pas
été soumis a la Cour fédérale en premiere instance.

La logique soutenue par la Cour supréme est tirée d’'une inter-
prétation téléologique du Réglement. Le paragraphe 6(2) alors en
vigueur prévoit que la Cour doit rendre une ordonnance de prohibi-
tion si elle conclut que les allégations contenues a 'avis d’allégation
ne sont pas justifiées. Or, selon la Cour supréme, le seul moment
pour ce faire est au moment de 'audition au mérite.

La Cour d’appel dans la présente affaire a appliqué le raisonne-
ment de la Cour supréme et a également pris en considération que
Pobjectif du Réglement est d’assurer un équilibre entre la protection
efficace des brevets, d'une part, et la mise en marché de médica-
ments a des prix inférieurs dans les meilleurs délais, d’autre part.

Pour la Cour d’appel, cet objectif ne serait pas servi si une
demande de prohibition était rejetée sur la base du seul fait qu’au
moment de ’envoi d’'un avis d’allégation I'état des faits et des alléga-
tions ne justifiait pas une ordonnance de prohibition, alors qu’au
moment ou la Cour doit se pencher sur la justification, les faits justi-
fient qu’une telle ordonnance soit rendue.

La Cour d’appel a conclu qu’analyser la question du double bre-
vet a la date de I’avis d’allégation équivaudrait a ignorer le fait et les
effets de la renonciation au brevet ‘5641 en faveur du public. L’objectif
du Réglement ne serait ainsi pas servi puisqu’un avis de conformité
pourrait étre délivré alors qu'un brevet valide serait violé. La consé-
quence directe serait le dépot de procédures en contrefacon longues
et coliteuses, ce que le Reglement vise a éviter.

11. [1998] 2 S.C.R.193.
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4. Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc.,
2011 CAF 83

¢ «Inspection visuelle » et « communication qui ’a rendu
accessible au public »

Dans un arrét unanime rendu le 8 mars 201112, la Cour d’appel
fédérale a confirmé un jugement de la Cour fédéralel3 ayant con-
damné Easton Sports Canada Inc. (ci-apres « Easton ») pour contre-
fagon du brevet de Bauer Hockey Corp. (ci-apres « Bauer ») et ayant
jugé les revendications du brevet en litige valides14.

En appel du jugement de la juge Gauthier, Easton a fait notam-
ment valoir que la juge a erré en ne déclarant pas le brevet invalide
pour cause d’antériorité et d’évidencel5. Dans un pourvoi incident,
Bauer a allégué que la juge a mal construit le brevet en concluant
que l'un des ses éléments était essentiel et, partant, que les patins
produits par Easton ne comportant pas cet élément ne contrefai-
saient pas le brevet. La Cour d’appel fédérale a rejeté le pourvoi et le
pourvoi incident.

Le pourvoi incident portait sur le caractere essentiel de la
« fixation en parallele » du protege-tendon a la botte du patin. La
Cour fédérale a jugé que ce mode de fixation était un élément essen-
tiel de I'invention et a donc rejeté 'action en contrefagcon quant aux
modeles de patins sur lesquels le protege-tendon est fixé de facon a ce
qu’il y ait « chevauchement » avec la botte. Bien que reconnaissant
que le caractere essentiel de la « fixation en paralléle » rendait le bre-
vet vulnérable, la Cour d’appel a rappelé les principes de la Cour
supréme énoncés dans Free World Trust : «'inventeur qui s’exprime
mal ou qui crée par ailleurs une situation inutile ou complexe ne peut
s’en prendre qu’a lui-méme »16 et a rejeté le pourvoi incident.

Le premier aspect du pourvoi principal portait sur 'invalidité
du brevet pour cause d’évidence. Easton alléguait que la juge a erré
dans son application des étapes 3 et 4 de la démarche permettant de

12. Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc., 2011 CAF 83.

13. 2010 CF 361.

14. Brevet n° 2,302,953.

15. Easton a également fait valoir que la juge Gauthier a erré en concluant a une con-
trefacon par incitation de sa part. La Cour d’appel mentionne que le fait de ne pas
avoir contesté la conclusion de la juge quant a la contrefacon directe décidait de ce
moyen d’appel quant a la contrefacon par incitation.

16. [2000] 2 R.C.S. 1024, par. 51.
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déterminer ’évidence incorporée en droit canadien des brevets par la
décision de la Cour supréme Sanofil?. Apres avoir analysé la nou-
velle preuve soumise au soutien de ce motif par Easton et celle sou-
mise en réponse par Bauer, la Cour a rejeté ce moyen d’appel.

Le deuxieme aspect du pourvoi principal portait sur I'invalidité
du brevet pour cause d’antériorité. Selon ’alinéa 28.2(1) de la Loi sur
les brevets18, « [1]’objet que définit la revendication d'une demande ne
doit pas [...] avoir fait [...] I'objet d'une communication qui I'a rendu
accessible au public au Canada ou ailleurs ». Easton fondait sa
défense sur des essais du patin effectués par Bauer dans un stade
public par une ligue d’essai ainsi que sur des essais effectués par cer-
tains joueurs de la LNH lors d’'un éveénement sportif dans un stade
fermé.

Rappelant que la Cour supréme a précisé dans Sanofi que, pour
qu’il y ait antériorité, il doit y avoir pleine divulgation de I'invention,
et qu’a cet égard les essais successifs ne sont pas admis, la Cour fédé-
rale a jugé qu'Easton ne s’était pas déchargée de son fardeau de
prouver qu’il y a eu divulgation suffisante a 'un ou l'autre évene-
ment. La Cour a retenu que les patins étaient disponibles uni-
quement pour « inspection visuelle » et non pour étre testés ou
désassemblés. Cette inspection visuelle ne permettant pas de consi-
gner une description claire et non ambigué de l'invention reven-
diquée, la Cour a rejeté 'argument d’antériorité.

La Cour d’appel fédérale a repris cette expression « inspection
visuelle », mais pour la qualifier de « trompeuse » puisqu’elle suggere
que les patins étaient disponibles pour une « étude minutieuse » ou
pour une « vérification précise », ce qui n’était pas le cas lors des
essais tenus par Bauer. En effet, la Cour d’appel rappelle que les
patins n’étaient pas disponibles pour des tests, mais qu’ils étaient
seulement « observables » pour les spectateurs assistant aux essais.
La Cour d’appel a conclu, comme la Cour fédérale, quune personne
versée dans l’art ayant assisté aux essais n’aurait pas pu observer
tous les éléments essentiels du brevet en litige et, partant, que les
criteres de « divulgation antérieure » et de « caractére réalisable »
n’étaient pas respectés lors des essais, bien que ceux-ci aient été
effectués dans un stade public devant plusieurs spectateurs.

17. [2008] 3 R.C.S. 265.
18. L.R.C.(1985), ch. P-4.
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La Cour d’appel a donc maintenu la conclusion de la Cour fédé-
rale selon laquelle le brevet n’était pas invalide pour cause d’anté-
riorité et a confirmé le jugement de la Cour fédérale quant a la
condamnation d’Easton pour contrefacon.

5. Lundbeck Canada Inc. c. Apotex Inc. et Ministre de la
Santé ; Lundbeck Canada Inc. c. Mylan Pharmaceticals
ULC et Ministre de la Santé ; Lundbeck Canada Inc.

c. Cobalt Inc. et Ministre de la Santé, 2010 CAF 320

¢ Le brevet de sélection apres I’arrét Sanofi.
La Cour d’appel fédérale confirme qu’un brevet
sur un énantiomere n’est pas nécessairement un
brevet de sélection

Dans cette cause, la Cour d’appel fédérale a précisé la portée de
Parrét Sanofil® rendu par la Cour supréme en 2008 en matiere de
brevets dits « de sélection ».

Il s’agissait de trois appels interjetés par les fabricants de médi-
caments génériques Apotex Inc., Mylan Pharmaceuticals ULC et
Cobalt Inc. (les « génériques ») a 'encontre d’'une décision de la Cour
fédérale ayant accueilli les demandes de Lundbeck formulées en
vertu du Reglement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)
(ci-apres le « Reglement »)20.

A Porigine de ces procédures, chacune des compagnies généri-
ques appelantes avait formulé des allégations d’invalidité du brevet
canadien n° 1,339,452 (le brevet 452) intitulé « Enantiomeéres de la
citalopram et ses dérivés ». Le brevet revendique l'escitalopram a
titre d’antidépresseur. Il comporte également deux méthodes per-
mettant de synthétiser ’escitalopram.

L’escitalopram est un énantiomere (en l'occurrence I’énantio-
mere S) de la citalopram. Cette affirmation est pour le moins dérou-
tante pour tout profane de la chimie organique. Voici une courte
explication qui devrait suffire pour comprendre les enjeux. La citalo-
pram est une molécule dite chirale, c’est-a-dire qu’elle existe sous

19. Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., [2008] 3 R.C.S. 265.

20. Lundbeck Canada Inc. c. Apotex Inc. et Ministre de la Santé ; Lundbeck Canada
Inc. c. Mylan Pharmaceticals ULC et Ministre de la Santé ; et Lundbeck Canada
Inc. c. Cobalt Inc. et Ministre de la Santé, 2010 CAF 320.
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deux formes tridimensionnelles distinctes appelées « énantiome-
res » : un énantiomere R et un énantiomeére S. Les énantiomeres sont
composés des mémes atomes. Cependant, la disposition de ceux-ci
dans l'espace differe de sorte que chaque énantiomere est I'image
miroir de Pautre, ils ne peuvent étre superposés tels que la main
droite et la main gauche. La citalopram avait fait 'objet d’un brevet
antérieur au brevet 452. Comme toute molécule chirale, la synthese
de la citalopram aboutissait toujours par un mélange égal des deux
énantiomeres. Ce mélange est appelé « mélange racémique ». Le bre-
vet antérieur revendique le mélange racémique de la citalopram et
ses revendications ne font pas référence aux énantiomeres.

Il fut également mis en preuve que les énantiomeres, ayant un
arrangement spatial différent des atomes qui les constituent, peu-
vent agir difféeremment dans le corps humain. Par conséquent, ils
peuvent avoir des propriétés pharmacologiques qui leur sont pro-
pres. Les deux énantiomeres et le mélange racémique sont considé-
rés comme trois substances distinctes.

Le juge de premiere instance a conclu que 'invention reven-
diquée dans le brevet 452 porte sur les deux énantiomeres de la cita-
lopram, y compris leurs sels pharmaceutiquement acceptables et
leur utilisation comme antidépresseurs. De plus, le brevet porte sur
deux méthodes permettant d’obtenir ’escitalopram. La séparation
des deux énantiomeres avait fait 'objet de longues années de recher-
che et de nombreuses tentatives.

Parmi une multitude d’arguments d’invalidité (anticipation,
évidence, ambiguité, inutilité, le caractere insuffisant de la divulga-
tion, etc.) qui ne sont pas d’intérét pour les fins du présent exercice,
les génériques prétendaient que le brevet 452 est un brevet de sélec-
tion puisque l'escitalopram aurait été sélectionnée a partir d’'un
brevet de genre qui porte sur la citalopram. Les génériques préten-
daient que, puisque I'escitalopram est un énantiomere d’'un mélange
racémique préalablement breveté, elle est forcément une sélection a
partir d'un brevet d’origine. Elles alléguaient qu’en tant que brevet
de sélection, le brevet 452 est invalide car il ne divulgue aucun avan-
tage spécial de l'escitalopram par rapport a la citalopram reven-
diquée dans le brevet d’origine. Lundbeck, quant a elle, prétendait
que le brevet 452 porte sur la nouvelle substance en soi puisque
Pescitalopram n’avait jamais été réalisée auparavant.
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Le juge de premiere instance a conclu que le brevet 452 n’est
pas un brevet de sélection. A son avis, il s’agit d’un brevet sur
une nouvelle substance, soit 'escitalopram substantiellement pure.
Selon le juge, puisque ce composé particulier qu’est I'escitalopram
n’avait jamais été divulgué, et encore moins revendiqué, dans le bre-
vet antérieur, il ne peut s’agir d'un brevet de sélection. En somme,
le juge de premieére instance a conclu que la revendication dun
mélange racémique dans un brevet ne vaut pas automatiquement
revendication et divulgation de ses deux énantiomeres. Par ailleurs,
le juge de premiere instance avait conclu que le brevet 452 ne
divulgue pas un avantage spécial de I’escitalopram.

En appel, les génériques ont invoqué 'arrét de la Cour supréme
rendu dans I'affaire Sanofi pour arguer que les tribunaux ont consi-
déré les brevets relatifs aux énantiomeres comme des brevets de
sélection méme si les énantiomeres n’étaient pas anticipés.

La Cour d’appel fédérale rappelle que I'expression « brevet de
sélection » ne figure pas dans la Loi sur les brevets et que ce n’est
qu’en application d’un courant jurisprudentiel s’inscrivant dans I’ar-
rét I.G. Farbenindustrie A.G.’s Patents (1930), 47 R.P.C. 289 (Ch.D.)
que la Cour supréme, dans l'affaire Sanofi, a confirmé que I'existence
d’un systeme de brevets de genre et de sélection est acceptable sous
le régime de la Loi sur les brevets.

Selon la Cour d’appel, 'arrét Farbenindustrie a servi de fonde-
ment au principe des brevets de sélection. Or, comme le définit la
Cour a cet arrét, le brevet de sélection doit étre précédé d'un brevet
de genre (ou brevet d’origine) qui décrit en termes généraux et reven-
dique des composés a partir desquels une sélection est faite. La Cour
rappelle que le brevet de sélection ne differe pas en soi de tout autre
brevet.

La Cour d’appel s’est ensuite penchée sur la question a savoir
si, en 'espece, les brevets antérieurs décrivent en termes généraux
et revendiquent des composés a partir desquels I’escitalopram est
sélectionnée. La Cour confirme les conclusions du juge de premiere
instance selon lesquelles :

a) c'estla citalopram qui était revendiquée dans le brevet antérieur
et que cette revendication n’englobait pas, de facto, 1’escitalo-
pram ;
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b) la personne versée dans I’art aurait interprété la formule de la
citalopram comme une formule renvoyant uniquement au com-
posé qu’elle permet d’obtenir, c’est-a-dire seulement le mélange
racémique ; et

¢) le fait que la composition chimique de la citalopram révele
lexistence des énantiomeres, n’implique pas nécessairement
qu’ils sont revendiqués dans le brevet antérieur qui porte sur la
citalopram.

La Cour d’appel a confirmé le refus du juge de premiere
instance d’admettre que l'arrét Sanofi permettait de dire que la
revendication d'une molécule chirale équivaut automatiquement a
la revendication des deux énantiomeres. La Cour rappelle qu’il faut
tenir compte des particularités des brevets en cause.
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