ENTRE:

GENENCOR INTERNATIONAL INC.

LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

MOTIFSDE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE MORNEAU

Date: 20070103
Dossier : T-262-06
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appelante

intimé

[1] L’ unique intimé dans la présente affaire, le Commissaire aux brevets (le commissaire), a

présenté, en vertu des articles 3, 8 et 351 des Régles des Cours fédérales (les Regles), une requéte

pour étre autorisé a produire dans le présent appel des éléments de preuve sur une question defait.

[2] Par modification apportée a cette requéte, I’ intimé voudrait auss obtenir une prorogation du

délai prévu par le paragraphe 346(2) des Regles pour lasignification et le dépbt de son mémoire des

faits et du droit. Ce dernier aspect de larequéte n’ est pas contesté.
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L esfaits

[3] Le 15 avril 2004, Novozymes A/S (Novozymes) a demandé, conformément al’ article 48.1
delaloi sur lesbrevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, dans son éat modifié (laLoi sur lesbrevets), le
réexamen du brevet portant le numéro 2,093,422, délivré al’ appelante, Genencor International, Inc.

(Genencaor).

[4] L'article 48.1 delaLoi sur lesbrevetsest ainsi libellé:

48.1 (1) Chacun peut demander 48.1 (1) Any person may request
le réexamen de toute are-examination of any claim of
revendication d'un brevet sur  apatent by filing with the

dépbt, aupres du commissaire, Commissioner prior art,

d un dossier d’ antériorité consisting of patents, applications
constitué de brevets, de for patents open to public
demandes de brevet accessibles inspection and printed

au public et d'imprimés et sur  publications, and by paying a
paiement des taxes prescribed fee.

réglementaires.

(2) Lademande énoncela (2) A request for re-examination
pertinence du dossier et sa under subsection (1) shall set
correspondance avec les forth the pertinency of the prior
revendications du brevet. art and the manner of applying

the prior art to the claim for
which re-examination is
requested.

(3) Sur réception dela
demande, le commissaire en
expédie un double au titulaire
du brevet attaque, sauf si celui-
Ci est également le demandeur.

(3) Forthwith after receipt of a
request for re-examination under
subsection (1), the Commissioner
shall send a copy of the request to
the patentee of the patent in
respect of which the request is
made, unless the patentee isthe
person who made the request.
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[5] Un consell de réexamen (le conseil) a dors été diment constitué par le commissaire.

[6] Le 16 novembre 2005, le conseil arendu sa décision dans lagquelleil concluait que toutes les

revendications du brevet se heurtaient a une antériorité, et il adonc annulé toutes ces revendications.

[7] Le 14 février 2006, Genencor afait appel devant la Cour de ladécision du conseil et a

désigné le commissaire comme unique intimé.

[8] Le 30 mai 2006, Novozymes a dépose une requéte pour étre gjoutée comme partie intimée
ou comme intervenante. Cette requéte aé&éingtruitele 5 juin 2006 et, le 13 juillet 2006, j’ai rendu
une décision statuant que Novozymes devait étre considérée, en application de |’ ainéa 338(1)a) des
Régles, comme une partie dans la premiére instance qui avait dansle présent appel desintéréts
opposés a ceux de Genencor. J ai donc rendu une ordonnance gjoutant Novozymes comme partie

intimée dans le présent appel.

[9] Ma décision a cependant été annulée par jugement de la Cour le 24 aolt 2006. Novozymes a
fait appel de ce jugement devant la Cour d’ appel fédérale. A aucune épogue pertinente le

commissaire n’ a ée retiré en tant que partie intimée.

[10] Danslerappel desfaits accompagnant madécision du 13 juillet 2006, je faisais observer
gue, tout au long de la procédure suivie par le conseil, Novozymes avait regu copie des pieces
communiquées par le consell a Genencor. Celaavait, semble-t-il, incité Novozymes, a deux

reprises, asavoir le 14 mars 2005 et le 29 septembre 2005, a envoyer des observations (les
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observations de Novozymes) au consell, sans en envoyer copie a Genencor. Dans saforme actuelle,
le dossier ne révele pas ni ne préecise quelle mesure le conseil apriselorsgu’il aregu les

observations de Novozymes.

[11] Estimant, semble-t-il, qu' en rendant sadécision du 16 novembre 2005 le consell avait pris
en compte |es observations de Novozymes, Genencor, aprés autorisation, a dépose le 8 aolt 2006 un
avisd appel modifié ou elle affirme que le consell avait négligé de suivre la procédure énoncée aux
articles48.1 a48.4 delaLoi sur lesbrevets et avait mangué aux principes de justice naturelle et

d équité procédurale. Genencor affirmait plus exactement ce qui suit :

[TRADUCTION]

4. «L’appelante soutient que, lorsgu’il arendu sadécision, le consall
de réexamen N’ apas suivi la procédure énoncée aux articles 48.1 a
48.5delaloi sur lesbrevets, plus précisément :

a. Leconsal de réexamen acommis une erreur en acceptant et en
considérant les nouvelles piéeces et preuves soumises par la
requérante Novozymes A/S apres qu’ elle eut présenté sa
demande initiale de réexamen en vertu de I’ article 48.1.

5. L’appelante prétend que, lorsgue le consell de réexamen arendu sa
décision aprés avoir accepté et considéré les observations
complémentaires soumises par larequérante Novozymesle
14 mars 2005 et le 29 septembre 2005, il amanqué aux principes de
justice naturelle et d’ équité procédurale parce qu'il n’a pasinformé
I’ appel ante de ces observations.

6. L’appelante soutient que, lorsqu’il arendu sadécision, le consell de
réexamen amangué aux principes de justice naturelle et d équité
procédurale parce qu'il ne lui a pas donné I’ occasion de répondre aux

observations adverses présentées contre elle, comme elle pouvait le
faire conformément au paragraphe 48.2(5) delaLoi sur les brevets. »

[12] Ledossier d appel supplémentaire de Genencor a été signifié le 25 aolt 2006, et son
mémoire modifié des faits et du droit le 10 octobre 2006. Par lettre datée du 8 novembre 2006, le

commissaire a précisé au départ qu'il ne présenterait pas de mémoire desfaits et du droit, mais
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déposerait une requéte afin de pouvoir produire dans le présent appd des éléments de preuve sur

une question de fait.

Analyse

[13] S jecomprends bien lasituation actuelle, Genencor dit que le consel, établi sous|’ autorité
du commissaire, a accepté et pris en compte les observations de Novozymes pour arriver asa

décision du 16 novembre 2005.

[14] Commejel’ai dit précédemment, le dossier que la Cour adevant elle ne dit pasce quele

commissaire avrament fait des observations de Novozymes,

[15] L’extrait suivant deladécision du consell du 16 novembre 2005 semble indiquer cependant
gue le consall N’ apas pris en compte |es observations de Novozymes pour arriver a sa décision et
gue laseule piéce dont il atenu compte pour ce qui concerne Novozymes fut la demande de

réexamen initiale de Novozymes, datée du 15 avril 2004 :

[TRADUCTION] Conformément au paragraphe 48.2(2) delaLoi sur les
brevets, le conseil de réexamen a étudié plus avant la demande de
réexamen des revendications 1 a21 du brevet portant le numéro
2,093,422, aing que les commentaires du breveté figurant dans les
réponses datées du 3 décembre 2004 et du 9 aolt 2005. Le conseil a
décidé que la demande souléve encore un nouveau point de fond vis-
avisdelabrevetabilité de cesrevendications.

(Non soulignédans|’origina.)
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[16] Commejeledisaisau paragraphe [37] de madécision datée du 13 juillet 2006, le
commissaire n’ entendait pas, ajuste titre, défendre dans le présent appel |e bien-fondé de ladécision

du consell.

[17] Telleest encore saposition, et lapreuve qu'il voudrait maintenant produire dans le présent
appdl, asavoir un affidavit daté du 24 novembre 2006, établi par un certain Murray Wilson, |’ actuel
président de laCommission d’ appel des brevets, au Bureau des brevets (I’ affidavit Wilson), ne

modifie pas cette situation.

[18]  Jecroiscomprendre que |’ affidavit Wilson apporte ce que |’ on pourrait considérer comme
une description objective du cadre réglementaire régissant le processus de réexamen, ains que du

déroulement effectif du processus dans la présente affaire.

[19] Seul lecommissaire, qui en outre se trouve étre I’ unique intime désigné par Genencor dans
le présent appel, détiendrait |es renseignements pertinents propres ainformer la Cour de |’ opinion
avancée maintenant par Genencor selon laquelle le consell abel et bien recu et pris en compte les

observations de Novozymes.

[20] Aux paragraphes6 a8 del’ affidavit Wilson, la Cour serait informée de ce qui suit :

[TRADUCTION]

6. Durant le processus de réexamen, toute correspondance qui a é&é
envoyeée au breveté aauss été envoyeée alarequérante par
courtoisie. Larequérante recoit toujours un double de la
correspondance adressée au breveté par le consell de réexamen,
pour lui faire savoir que le processus de réexamen suit son cours.
A aucun moment aprés le début du processus de réexamen une
correspondance n' a éé adressée directement alarequérante, et la
requérante N’ a pas non plus été invitée arépondre a guelque
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correspondance que le consell de réexamen lui avait envoyée par
courtoisie.

7. A diverses étapes du processus de réexamen, larequérante a
produit des pieces additionnelles, de sa propre initiative. Le
conseil de réexamen n’ajamais confirmé par écrit alareguérante
la réception de ces piéces et, de fagon générale, comme toutes les
observations se rapportant aun dossier de brevet, les piécesen
guestion ont été versées dans le dossier de brevet.

8. Leconsel de réexamen n'apas pris en compte |les pieces
additionnelles accompagnant |es observations ultérieures dela
requérante. Le Bureau n’ aaucun droit de regard sur les
observations déposées par quiconque, et il recoit régulierement
des piéces, qui sont versées dans le dossier de brevet sans autre
examen. L’ article 10 delaLoi sur les brevets prévoit que les
documents relatifs aun brevet qui sont déposés au Bureau des
brevets doivent pouvoir y étre consultés, indépendamment de
tout examen ultérieur.

(Non soulignédans|’origina.)

[21] Il m'apparait que lapreuve contenue dans |’ affidavit Wilson intéresse les points nouveaux
soulevés par Genencor le 8 ao(it 2006, parce gu’ €lle renseigne la Cour sur le cadre réglementaire et
le déroulement du processus de réexamen suivi dans la présente affaire. A mon avis, cet affidavit

n’ aborde pas d’ une maniére inopportune des aspects sur lesquels e commissaire ne devrait pas se

pencher.

[22] Commel’ écrivait laCour d’ appel fédérale dans |’ arrét Genex c. Canada (Procureur

général), 2005 CAF 283, aux paragraphes 66 et 67 :

[66] Que ce soit dans des procédures de contréle judiciaire ou

d appdl, I’ organisme fédéral qui arendu une décision n’ est pas
habilité a venir défendre la décision qu’il arendue, encore moins a se
justifier. Comme le disait le juge Estey dans |’ affaire Northwestern
Utilities Ltd. et autre c. Ville d Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684, ala
page 709, ou |’ organisme avait présenté en appel une argumentation
détaillée et approfondie al’ appui de sadécision, « une participation
auss active ne peut que jeter le discrédit sur I’impartiaité d’ un
tribunal administratif lorsque I’ affaire lui est renvoyée ou lorsqu’il
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est sais d autres procédures concernant des intéréts et des questions
semblables ou impliquant les mémes parties ». L’ organisme ale droit
d’ étre représenté en appd, mais saplaidoirie en principe doit se
limiter a un exposé de sa compétence, de ses procédures et du
déroulement de celle-ci.

[67] Méme s |le CRTC avait dansles procédures le statut d’ intimé,
notre Cour |’ aen tout temps considéré comme une partie
intervenante. A I’ audience, alademande de |’ appelante, alaquellele
procureur du CRTC accédait, nous sommes convenus, en
conséguence, de limiter lesinterventions du CRTC aun exposé
objectif de sacompétence, du cadre réglementaire dans lequd! il
cauvre, de sa procédure et desfaits indiquant lamaniere dont la
procedure S est déroulée devant lui.

(Non soulignédans|’origind.)

[23] Par ailleurs, de mon point de vue, lasituation particuliere dont il S agit ici ne requiert pas
I” application proprement dite du critere énonce par la Cour d’ appel fédérale dans!’arrét BC Tel c.
La Bande indienne de Seabird Idand, [2002] CAF 288, au paragraphe 28, ou un critere atrois
volets est éabli pour la production de nouveaux € éments de preuve factuels en application de

I’article 351 des Regles :

En généra, une cour d appel peut examiner de nouveaux éléments de

preuve factuels s'il N’ était pas possible de les découvrir plus tot en

faisant preuve d’ une diligence raisonnable, s'ils sont pour ains dire

déterminants quant a une question dans |’ appel et, bien sir, s'ils sont

credibles.
[24] 1l m'apparait que ce critére est pertinent lorsqu’ une partie qui éait présente dansla
procédure de premiére instance souhaite faire vaoir de nouveaux éléments de preuve en appel. Ce

fondement ne convient nullement ala situation du commissaire, eu égard aux nouvelles allégations

soulevées par Genencor en ao(t 2006.
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[25] Endernier lieu, je ne crois pas que Genencor serait |ésée par le dépbt tardif de I’ affidavit
Wilson ou la production par le commissaire d’ un mémoire des faits et du droit pouvant aider la
Cour lorsqu’ élle évaluera s le processus de réexamen exposé dans la Loi sur les brevets s accorde

avec lesregles de |’ équité procédurale et de lajustice naturelle.

[26] Considérant quel’ avocate de Genencor aexprimé, al’ audience, lavolonté de procéder sans
doute & un contre-interrogatoire de M. Wilson sur son affidavit, j’ autoriserai latenue de ce contre-
interrogatoire. Cependant, puisque cette requéte n'a été formulée qu'al’ audience et qu’ dlle était
motivée, d’ aprés ce que je comprends, par la présumée imprécision de la premiére phrase du

paragraphe 8 de I’ affidavit Wilson, le contre-interrogatoire devra se limiter a cette premiere phrase.

[27] Lecommissaire n’apas sollicité I’ adjudication de dépens dans la présente requéte, et aucuns

dépens ne seront accordés.

[28] Un caendrier des étapes aaccomplir par suite de la présente décision sera établi dans

I’ ordonnance annexée.

«Richard Morneau »

Protonotaire
Montréal (Québec)
le 3janvier 2007

Traduction certifiée conforme
Lynne Davidson-Fournier, traductrice-consall
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