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MOTIFSDE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Contexte

[1] Par sa déclaration datée du 22 avril 2009, Apotex Inc. aintroduit I’ action T-644-09 (I’ action
eninvalidation) en vue d’ obtenir un jugement déclaratoire portant, d’ une part, que le produit a base
de bisulfate de clopidogrel ou de bésylate de clopidogrd, ou les deux, qu'’ elle entend fabriquer et
vendre au Canada ne contrefera pas e brevet canadien 1 336 777 de Sanofi-Aventis (le brevet 777)
et, d’ autre part, que ce brevet est invalide. Un mois plus tard, Sanofi-Aventis et Bristol-Myers
Squibb Sanofi Pharmaceutical Holdings Partnership (ci-apres désignées collectivement « Sanofi »)
aintenté |’ action T-933-09 (I’ action en contrefagon) contre Apotex Inc. et Apotex Pharmachem Inc.
(ci-apres désignées collectivement « Apotex »), alléguant qu’ Apotex fabrique et exporte déja pour
lavente, dans divers pays, un produit a base de bisulfate de clopidogrel et contrefait donc le

brevet 777.

[2] Les deux parties ont demandé que des dates de proces rapprochées soient fixées pour leurs
actions. Peu de temps apres avoir introduit |’ action en contrefacon, Sanofi a présenté dans les deux
dossiers une requéte en vue de faire réunir les deux actions. Dans une ordonnance datée du

2 novembre 2009, la protonotaire Tabib, responsable de la gestion de I’ instance, a accueilli la
requéte de Sanofi et ordonné que les deux actions soient réunies. Cing (5) semaines ont été

réservées pour le proces, dont le début a été fixé aavril 2011.
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[3] Lors de lapréparation du proces, les parties peuvent soumettre des témoins experts.
L’ article 52.4 des Regles des Cours fédérales, DORS/98-106, restreint & cing le nombre de témoins
experts qu’ une partie peut produire, amoins d’ autorisation de la Cour conformément al’ article 7 de

laLoi sur lapreuve au Canada, L.R. 1985, ch. C-5.

[4] Avant le 1¥ novembre 2010, les parties ont participé a un certain nombre de conférences
concernant la gestion de I’ instance, au cours desquelles ni I’ une ni I’ autre partie n’amanifesté
I’intention de produire plus de cing témoins experts. Toutefois, le 1% novembre 2010, Apotex afait
signifier a Sanofi huit (8) rapports d’ expert concernant la validité du brevet en cause. Lestémoins
experts désignés comme les auteurs de ces rapports sont les suivants :

- James E. Sanders, Ph.D. DVM., D.A.B.T. (toxicologie);

- André McLean, M.D. (toxicologie);

- Jack Hirsh, M.D. (activité pharmacol ogique);

- Peter Newman, Ph.D. (activité pharmacol ogique);

- Rene Levy, Ph.D. (activité pharmacol ogique);

- Brian Adger, Ph.D. (chimie);

- Irving Wainer, Ph.D. (chimie);

- Ping Lee, Ph.D. (sels)
[5] Dans une | ettre datée du 2 novembre 2010, Sanofi afait part ala protonotaire responsable de
lagestion de I'instance du fait qu’ Apotex avait signifié huit (8) rapports d' expert. Au coursdela
conférence téléphonique de gestion de I’ instance subséquente, Apotex a affirmé qu’ elle n’ avait pas
pour I"'instant I intention de présenter une requéte en vue de demander |’ autorisation de faire appel a

plus de cing (5) témoins experts. Apotex a également déclaré qu’ €lle attendrait peut-&tre jusqu’ au

proces avant de faire savoir lesquel s de ses huit (8) témoins experts elle comptait interroger.



[6] Dansles circonstances, la protonotaire responsable de la gestion de I'instance aexigé
gu’ Apotex présente dans les meilleurs délais une requéte en vertu de |’ article 52.4 des Regles. Cette

requéte est decrite ci-aprés.

Lareguéte

[7] Par la présente requéte, Apotex demande ala Cour :
- de rendre une ordonnance reportant la présentation de la requéte a une date devant étre fixée par le
juge du proces, asavoir le soussigné, aprés communication de tous les rapports d expert dans la

présente instance;

- subsidiairement, de lui permettre, conformément al’ article 7 dela Loi sur la preuve au Canada et
al article 52.4 des Regles des Cours fédérales, de déposer huit (8) rapports d expert et d' appeler les

auteurs de ces rapports en vue de les interroger au proces.

[8] Sanofi S oppose alarequéte au motif qu’ Apotex n’apas démontré qu’ elle n’est pasen
mesure de présenter sa preuve en respectant le nombre d’ experts prévus dansla Loi sur la preuve au
Canada et les Regles des Cours fédérales. Apres avoir regu et examineé les rapports des experts

d Apotex, Sanofi fait valoir que ses préoccupations sont exacerbées par le double emploi des
nombreux rapports et par le délai relativement court pour préparer des rapports de réfutation

d expert, lesquel s doivent étre déposés au plustard le 7 janvier 2011. Sanofi affirme que, s Apotex

obtient la permission d’ augmenter son nombre d' experts, elle aura besoin de plus de temps pour
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préparer ses propres rapports d expert et tenir compte des besoins des témoins experts additionnels

nécessaires.

Lebrevet 777

[9] Lebrevet 777 serapporte al’ énantiomeére dextrogyre de I’ apha-5 (4,5,6,7-tétrahydro (3,2-c)
thiénopyridyl) (2-chlorophényl)-acétate de méthyle, a son procédé de fabrication et aux
compositions pharmaceutiques | e renfermant. Plus particuliérement, ce brevet se rapporte ala
sdlection du clopidogrel pour ses avantages particuliers par rapport aceux de |’ énantiomére opposé
(I-clopidogrel) et de leur mélange racémique comme médicament pour faire obstacle aux
mécanismes de formation des thromboses artérielles et veineuses (coagulation dans les artéres et les
veines) et traiter et prévenir lestroubles plaguettaires dus a des circuits sanguins extra-corporels et

les complications des conséguences de |’ athérome.

[10] Lesrevendicationsdu brevet 777 portent notamment sur le compose a base de bisulfate de

clopidogred, vendu dans |e monde entier sous la marque nominative PLAVIX.

[11] Lebrevet 777 adé§afait I’ objet d une procédure intentée en vertu du Reglement sur les
médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133. Dans cette procédure, Apotex alléguait
gue le brevet 777 éait invalide. La Cour fédérale a conclu que I’ allégation d’ invalidité d’ Apotex
était injustifiée et elle arendu une ordonnance d' interdiction, laquelle a ensuite été confirmée par la
Cour d' appel fédérae et la Cour supréme du Canada (voir Sanofi-Synthelabo Canada Inc. ¢. Apotex

Inc., 2005 CF 390, 2006 CAF 421, 2008 CSC 61).



[12] Lesbrevetsont deslimitesterritoriaes et, pour cette raison, I’ affaire a également été
débattue par |es mémes parties devant les tribunaux d’ autres pays, notamment aux Etats-Unis et en

Audtralie.

Questions en litige

[13] Lareguéte souléve les questions suivantes : La Cour devrait-elle accepter le report demandé
jusgu’ a ce que tous les rapports d’ expert aient é&é communigqués? Apotex a-t-elle démontré
I’ existence de motifsjustifiant 1a production de plus de cing (5) témoins experts conformément a

I’article 52.4 des Regles des Coursfédérales et al’ article 7 delaLoi sur la preuve au Canada?

Cadrelépidatif

[14] L’article 52.4 des Régles des Cours fédérales est rédigé comme suit :

Limite du nombre d’ experts Limit on number of experts

52.4 (1) Lapartie qui compte 52.4 (1) A party intending to
produire plus de cing témoins call more than five expert

experts dans une instance en witnessesin a proceeding shall
demande |’ autorisation ala seek leave of the Court in

Cour conformément al’article 7 accordance with section 7 of the
delaLoi sur lapreuve au Canada Evidence Act.

Canada.

Facteurs a considérer L eave considerations

(2) Dans sadécision la Cour (2) In deciding whether to grant
tient compte de tout facteur leave, the Court shall consider
pertinent, notamment : all relevant matters, including
a) lanature du litige, son (@) the nature of the litigation,

importance pour lepublicetla  itspublic significance and any



nécessité de clarifier le droit;

b) le nombre, lacomplexité ou
lanature technique des
questions en litige;

c) les colits probables afférents
alaproduction de témoins
experts par rapport alasomme
en litige.

Témoins experts

7. Lorsgue, dans un proces ou
autre procédure pénale ou
civile, le poursuivant ou la
défense, ou toute autre partie, se
propose d' interroger comme
témoins des experts
professionnels ou autres
autorises par laloi ou la
pratique a rendre des
témoignages d’ opinion, il ne
peut étre appelé plus de cing de
ces témoins de chague coté sans
lapermission du tribunal, du
juge ou de la personne qui
préside.

need to clarify the law;

(b) the number, complexity or
technical nature of theissuesin
dispute; and

(c) thelikely expenseinvolved
in caling the expert witnesses
in relation to the amount in
dispute in the proceeding.

L’article 7 delaLoi sur la preuve au Canada est rédigé comme suit :

Expert withesses

7. Where, in any tria or other
proceeding, criminal or civil, it
isintended by the prosecution
or the defence, or by any party,
to examine as witnesses
professional or other experts
entitled according to the law or
practice to give opinion
evidence, not more than five of
such witnesses may be called
on either side without the leave
of the court or judge or person
presiding.
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Analyse
[16] L’article’52.4 est un gjout récent aux Regles des Cours fédérales. 1l oriente la Cour
lorsgu’ elle doit décider s elle devrait permettre que plus de cing (5) témoins experts soient appelés

conformément al’article 7 dela Loi sur la preuve au Canada?



[17] Avant|’adoption del’ article 52.4 des Regles, la Cour était d’ avisquel’ article 7 delaLoi sur
la preuve au Canada visait a restreindre le nombre d’ experts pouvant étre appel és atémoigner dans
un proces et que cette disposition devait donc étre interprétée restrictivement. Dans Altana Pharma

Inc. et al. c. Novopharm Ltd., 2007 CF 1095, [2007] A.C.F. n® 1421, au paragraphe 55, le

juge Phelan aformulé les observations suivantes :

[55] Etant donné que |’ article 7 apour objet, en partie du moins,

d éviter lesabus, les difficultés, lesfrais et les retards imputables a

I utilisation excessive de la preuve d’ expert, il convient davantage a
cet objet de considérer que larestriction s applique al’ affaire tout
entiére, plutbt gu’ alamoindre question qui est susceptible de se
poser. En fait, une interprétation favorable alarégle du nombre de
témoins « par question » crée |’ effet néfaste méme que la disposition
visearemedier.

[18] DansEli Lilly and Co. ¢ Apotex Inc., 2007 CF 1041, [2007] A.C.F. n° 1367, au
paragraphe 29, le juge Hughes a cité avec approbation les observations de la protonotaire Tabib
concernant I’ objet de I’ article 7 dela Loi sur la preuve au Canada :

[TRADUCTION]

[29] A mon avis, il I est pas nécessaire de déterminer e nombre de

« questions » ou ce qui constitue une « question » dans une affaire. [ ...]
Je suis d accord avec ses observations au paragraphe 37 selon
lesquelles |’ article 7 delaLoi sur |a preuve au Canada a pour but de
restreindre le nombre d’ experts soumis au contrdle de la cour :

37 L’article 7 apour objet de limiter aun nombre
raisonnable les experts pouvant étre appel és a témoigner
par les parties, nombre au-dela duquel I’ autorisation
préalable de la Cour doit étre obtenue en démontrant

gu’ un plus grand nombre d’ experts est nécessaire pour
trancher les questions en litige, qu’il n'y aaucun
dédoublement inutile dans la preuve et que les contraintes
additionnelles de temps et de ressources pour la Cour et
les parties sont justifiées (voir Gorman c. Powell,

[2006] O.J. No. 4233 (C.S.J.), Burgess c. Wu,

[2005] O.J. No. 929 (C.S.J)) et Sopinka, John et a., The



Law of Evidence in Canada, 2° éd., 1999, aux pages 664
2.666).

[Non souligné dans I’ original .]

[19] Pour décider S'il convient d accorder |’ autorisation, la Cour doit notamment tenir compte
desfacteurs énoncés al’ article 52.4 des Regles:: (i) lanature du litige, son importance pour le public
et lanécessité de clarifier le droit; (ii) le nombre, la complexité ou la nature technique des questions
en litige; (iii) les colts probables afférents a la production de témoins experts par rapport ala

somme en litige.

[20] Compte tenu de lajurisprudence de la Cour concernant I’ article 7 dela Loi sur la preuve au
Canada, |’ article 52.4 des Regles peut étre considéré comme une codification des paraméetres

d application del’article 7 delaLoi sur la preuve au Canada. De plus, s I’ on tient compte de la
préoccupation relative ala prolifération des experts, exprimeée par la Cour supréme du Canada dans
R.c.D.D., 2000 CSC 43, [2000] 2 R.C.S. 275, et par notre Cour, I’ article 52.4 des Regles doit étre
considéré comme une disposition visant a empécher I’ augmentation injustifiée du nombre de
témoins experts. Le fardeau imposé alapartie qui veut produire plus de cing (5) témoins experts est
par conséguent considérable puisque les facteurs énoncés al’ article 52.4 des Régles congtituent un
critere préliminaire exigeant. En d’ autres termes, |’ autorisation prévue al’ article 52.4 des Régles ne

doit pas étre accordée alalégere.

[21] Danslaprésente affaire, Apotex fait valoir qu’ elle abesoin de huit (8) témoins experts au

total pour couvrir les domaines scientifiques rattachés au brevet en cause : chimie de synthése,
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chimie analytique, chimie médicinale, médecine et hématologie, pharmacologie, toxicologie

anima e plaguettaire, toxicologie humaine et pharmacie.

[22]  Apotex affirme qu’ elle ne peut renoncer a utiliser I un de ses rapports d’ expert sans renoncer
al’un des aspects de sa preuve. Apotex soutient également gu’ elle a démontré que I’ autorisation de
déposer huit (8) rapports d expert devrait étre accordée parce que les questions techniques sont

nombreuses et trés spécialisées.

[23]  Sanofi répond que le brevet en cause ne vise pas plus de trois ou quatre domaines

scientifiques.

[24] On pourrait avancer que toutes les affaires de contrefagon de brevet sont de nature technique
et soulévent de nombreuses questions trés spécialisées. Par conséquent, un plus grand nombre de
témoins experts sont nécessaires. Si la Cour devait accepter ce raisonnement, |’ autorisation prévue a
I’ article 52.4 des Regles serait accordée presque automatiquement dans toutes les affaires
concernant des brevets parce qu'’ elles sont généralement techniques et complexes. Mais cela serait
contraire al’ esprit et al’ objet de |’ article 52.4 des Regles. Le nombre, lacomplexité ou lanature
technigue des questions en litige peuvent, dans certains cas, y compris les affaires concernant des
brevets, justifier une autorisation de produire plus de cing (5) témoins experts conformément a
I’article 52.4 des Regles, maislasimple alégation selon laquelle une affaire est complexe ou

technique ne suffit pas. Les demandes d’ autorisation présentées en vertu de I’ article 52.4 des Regles
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doivent étre examinées au cas par cas et les facteurstels que la complexité et la nature technique des

guestions en litige ne peuvent étre présumés, quel que soit le domaine du droit concerné.

[25] Danslaprésente affaire, apres avoir pris connaissance du sommaire des rapports d’ expert
proposés, la Cour note que les arguments d’ Apotex concernant la nécessité de produire huit (8)
témoins experts reposent principalement sur lefait que les questions relatives au brevet ont été
décortiquées et segmentées. La Cour note également que cette facon de faire gonfle artificiellement
le nombre de questions et cause du double emploi et du chevauchement — par ex. lesselset la

toxicité.

[26] LaCour reconnait que les parties en |’ espéce doivent produire une preuve d expert treés
précise et technique, mais elle n’ est pas convaincue qu’ Apotex a besoin de plus de cing (5) témoins
experts pour lefaire. Méme s'il peut étre plus commode d’ avoir des experts additionnels pour traiter
separément des divers aspects techniques d’ un brevet, la Cour n'est pas d’ avis que, eu égard aux
circonstances particuliéres de I’ espece, il est nécessaire d’ avoir plus de cing (5) témoins experts
pour qu’ Apotex puisse présenter toute sa preuve. Le fait que de nombreuses questions de la présente
affaire ont déja été tranchées par la Cour supréme du Canada (voir Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo

Canada Inc., 2008 CSC 61, [2008] 3 R.C.S. 265) est un facteur pertinent a cet égard.

[27] 1l convient également de signaler que, s 1a Cour devait par la suite avoir besoin

d’ éclaircissements sur des questions techniques ou sur un domaine d’ expertise précis et qu’ aucun



Page: 12

des témoins experts des parties n’ éait en mesure de lui fournir ces éclaircissements, elle pourrait en

tout temps accorder la permission de faire comparaitre un nouvel expert a cette fin.

[28] LaCour considére également qu'il est important de formuler des observations sur
I"incidence que I’ autorisation de produire plus de cing (5) témoins experts peut avoir sur le

caendrier et laconduite de |’ instance.

[29] A cet égard, la Cour rappelle les observations que la protonotaire Tabib aformulées dans les
motifs de I’ ordonnance qu’' elle arendue le 22 janvier 2010 :
[9] [...]Il Ny apas de place dans ce calendrier pour S engager dans
desinterrogatoires al’ aveuglette, pour bricoler une stratégie selon
I’ingpiration du moment, ou pour attendre I’ achévement complet de
lacommunication préalable ou laveille de I’ instruction — ou le temps
est bien chichement compté aussi — avant de formuler une conception
cohérente de la base juridique du proces.
[30] Onnesaurait trop insister sur I'importance que I’ affaire soit instruite dans le délai établi.
Dansla présente affaire, il convient de rappeler gu’ Apotex a cherché afaire accélérer la procédure
(dossier de requéte de la défenderesse, ala page 20). Or, Apotex aattendu jusqu’ au
1% novembre 2010 pour faire signifier huit (8) rapports d’ expert a Sanofi, a moins de six mois du
début du proces, en avril 2011. Bref, Apotex n’a pas fait connaitre son intention de produire plus de

cing (5) témoins experts en temps utile, malgré le fait que cela aurait forcément une incidence sur la

conduite du proces.
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[31] Enfin, et par souci de clarté, la Cour est d'avis qu’ aucune distinction ne devrait étre établie
entre le nombre de témoins experts pouvant étre produits au proces et le nombre de rapports

d expert pouvant étre signifiés avant le proces. Une situation inéguitable serait créée s une partie
autorisée afare signifier plus de cing (5) rapports d’ expert décidait en fin de compte de produire
moins de témoins experts au proces. La partie adverse devrait préparer et présenter une
contre-preuve al’ égard de chacun des rapports d’ expert signifiés en tenant pour acquis que tous les
experts pourraient étre appel és atémoigner. De telles tactiques ne devraient pas étre encouragées

par laCour.

[32] Apotex soutient que |’ on sait par expérience que les deux parties finissent par ne pas
produire tous les experts en lien avec les rapports signifiés. C' est peut-étre vrai, maisla Cour estime
gue, eu égard aux circonstances, s |’ autorisation demandée dans |a présente requéte était accordée,
Sanofi subirait un préudice parce qu'’ ele devrait produire le méme nombre de rapports d’ expert

gu’ Apotex. Les contraintes additionnelles de temps et de ressources pour la Cour et les parties ne

sont pas justifiées.

[33] Mémes cesfacteurs ne sont pas déterminants dans une requéte visant a obtenir
I’ autorisation de produire plus de cing (5) témoins experts et doivent étre appréciés au cas par cas,

ils demeurent importants.

[34] Tout bien considéré, et pour tous les motifs exposés, la Cour conclut qu’ Apotex ne S est pas

acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer, conformément al’ article 52.4 des Regles des



Page: 14

Coursfédéraleset al’article 7 delaLoi sur la preuve au Canada, que des rapports d’ expert
additionnel s étaient nécessaires pour trancher les questions en litige. Les présents motifs sont

également suffisants pour trancher la question de larequéte en gjournement d’ Apotex.
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ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1. Larequéted Apotex est rejetée.

2. Apotex ne peut S appuyer sur la preuve de plus de cing (5) des témoins experts suivants dont
les affidavits ont déja été signifiés dansla présente instance : M. Sanders, D' McLean,
D" Hirsh, M. Newman, M. Levy, M. Adger, M. Wainer et M. Lee.

3. Apotex aviserala Cour et Sanofi, dansun délai de cing (5) jours suivant ladate de la présente
ordonnance, de son choix des cing (5) témoins experts retenus pour sa preuve dans la présente
instance. Les affidavits des autres experts mentionnés seront retranchés.

4.  Apotex doit payer a Sanofi une somme globale de 2 500 $ atitre de dépens.

« Richard Boivin »
Juge

Traduction certifiée conforme
Sandrade Azevedo, LL.B.
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