Cour fédérale Federal Court

Date: 20091106
Dosser : T-161-07

Référence : 2009 CF 1138

ENTRE:
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.,
SANOFI-AVENTISDEUTSCHLAND GmbH et
SCHERING CORPORATION
demander esses
et
APOTEX INC.
défender esse
ET ENTRE :
APOTEX INC.
demander esse reconventionnelle
et

SANOFI-AVENTIS CANADA INC. et
SCHERING CORPORATION,
SANOFI-AVENTISDEUTSCHLAND GmbH et
RATIOPHARM INC.
défender essesreconventionndlles

MOTIFSPUBLICSDU JUGEMENT SUR LESDEPENS

LA JUGE SNIDER

[1] L’ objet des présents motifs, ce sont les dépens afférents al’ action en contrefagon de brevet
pour laquelle les motifs de jugement et |e jugement ont été prononcés le 29 juin 2009
(Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex Inc., 2009 CF 676). Cette affaire a été instruite en méme
temps qu’ une action intentée par les mémes demanderesses, relativement au méme brevet, maisa

I’ encontre de Novopharm Limited (dossier : T-1161-07). On avait aors fourni |’ occasion aux
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parties de présenter des observations relativement aux dépens, faute pour elles de s entendre sur le
sujet. Les parties n’ en sont pas venues a une entente; des observations et des observations en
réponse al’ égard des dépens ont été signifiées et présentées. Apres avoir examiné les observations,
je désire maintenant prononcer ma décision et mes motifs sur la question des dépens dans la

présente affaire.

[2] Méme s les motifs précités concernaient les deux actions, un jugement distinct a été rendu
dans chacun des dossiers. Lesintéréts de Novopharm Limited (Novopharm) et d’ Apotex Inc.
(Apotex) différant sensiblement quant ala question des dépens, j’ ai jugé indiqué qu’ a cette fin une

décision distincte soit rendue dans le dossier T-1161-07.

[3] Dansle méme ordre d'idées, Apotex s est opposée alaréception d’ une version expurgée
des observations de Novopharm rel ativement aux dépens. J ai examingé les parties expurgées de ces
observations, et je suis convaincue gu’ Apotex ne subit aucun préudice en ne pouvant consulter

I’ ensembl e des observations de Novopharm. || est bien vrai que des conditions particulieres ont été
prévues au proces en lien avec la confidentidité de la preuve; une bonne part de la preuve éait
assortie de |’ inscription [TRADUCTION] « Réserveé aux avocats ». J estime que ces arrangements
gpéciaux ne sont toutefois plus nécessaires, et qu’ Apotex n’a pas besoin de consulter I ensemble des
observations de Novopharm, dont certaines consistent en des détails sur des offres de reglement qui
pourraient révéler la stratégie d’ instance adoptée. Bien que Novopharm et Apotex aient fourni leur
entiére coopération au proces et respecté les exigences de la confidentialité, je ne puisfaire
abstraction du fait que les deux sociétés sont de féroces concurrentes. J estime donc conforme a

I’intérét de lajustice que soit traitée de maniere distincte la question de I’ octroi des dépens.
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[4] En vertu du paragraphe 400(1) des Reégles des Cours fédérales, DORS/98-106, la Cour a
« e pouvair discrétionnaire de déterminer e montant des dépens, de lesrépartir [...] ». Le
paragraphe 400(3) décrit pour sa part, de maniere non exhaustive, les facteurs pouvant étre prisen

compte dans |’ exercice de ce pouvoir.

[5] Le point de départ, ¢’ est que la partie ayant gain de cause a droit a ses dépens, taxés en
fonction de lamédiane de la colonne |11 du tableau du tarif B (comme le prévoit I’ article 407 des
Régles), et adroit aux débours raisonnables qu’ a nécessité e déroulement de |’ instance. Cela
congtitue le fondement de lataxation, a moins que le juge ne donne d autres directives al’ agent
taxateur, ou se charge de la taxation des dépens. En I espéce les parties ne demandent pas que je fixe
le montant des dépens; elles m’ ont plutét fait connaitre leur avis, de fagon tres motivée, sur divers

facteurs ayant une incidence sur I’ allocation des dépens.

[6] Ja exercé mon pouvoir discrétionnaire en tenant compte de toutes les observations écrites,

delajurisprudence pertinente ains que des facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Regles.

L’ examen d’ un certain nombre de questions mérite qu’ on leur porte une attention particuliere.

L erésultat del’action

[7] L es demanderesses (Sanofi-Aventis Canada Inc. et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,
désignées collectivement Sanofi, et Schering Corporation, désignée Schering) n’ ont pas obtenu gain

de cause dans la présente action. La Cour adéclaré invalides certaines revendications du brevet
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canadien n°® 1,341,206 (e brevet 206). Sanofi soutient que e succes a é&é partagé, et que je devrais
réduire de 50 p. 100 les dépens adjugés au motif qu’ Apotex N’ a pas eu gain de cause quant a

certaines questions traitées par la Cour. Je ne partage pas cet avis.

[8] Laregle générae veut que la partie gagnante se voie adjuger ses dépens. Je reconnais

gu’ Apotex n’a pas eu de succes quant a chacun de ses arguments. Plus particulierement, Apotex n'a
pas convaincu la Cour du bien-fondé de ses arguments concernant la prédiction valable, le double
brevet, le moyen de défense fondé sur I arrét Gillette, lameilleure maniére et la paternité de
I"invention (il est traité en détail de ces questions dans les motifs précités). Il nefait aucun doute que
toutes |es parties ont di consacrer davantage de temps et d’ argent du fait qu’ on afait valoir ces
guestions au proces. Magré tout, je ne dirais pas que le succes a é&té partagé. Les demanderesses ont
institué une action pour faire établir lavalidité de leurs revendications al’ égard d’ un médicament, le
ramipril, et pour faire interdire a Apotex de fabriquer et de vendre le ramipril; eles ont é&é
déboutées. A mon avis, le succés ne doit pas étre mesuré en fonction du nombre de questions
soulevées qui ont connu uneissue favorable ou défavorable. On doit plutét mesurer le succes en
fonction de laconclusion générale de la Cour. En |’ absence d’ abus de procédure, « le demandeur

qui a obtenu gain de cause, ne devrait pas étre puni simplement parce que ses arguments N’ ont pas
tous été accueillis favorablement par le tribunal » (Sunrise Co. Ltd. c. Le navire « Lake Winnipeg »
(1988), 96 N.R. 310, 28 F.T.R. 78 (C.A.F.), paragraphe 29, inf. quant a une question différente par

[1991] 1 R.C.S. 3; Canadac. IPSCO , 2004 CF 1083, 259 F.T.R. 204, paragraphe 36).

[9]  Ladécision ADIRc. Apotex, 2008 CF 1070, 70 C.P.R. (4th) 347 (ADIR—dépens), dela

Cour constitue un exemple de succes véritablement partagé entre les parties. Alors que les
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demanderesses avaient réuss afaire déclarer leur brevet valide et afaire délivrer uneinjonction
contre les défenderesses (se reporter a Servier ¢. Apotex, 2008 CF 825, 332 F.T.R 193, conf. par
Apotex c. ADIR, 2009 CAF 222, 75 C.P.R. (4th) 443), elles n’ ont pu convaincre la Cour que deux
demanderesses désignées al’ origine avaient qualité pour agir. Elles n’ ont pas non plus obtenu une
conclusion d'incitation ala contrefagon. Ces deux échecs touchaient directement | es redressements
sollicités par les demanderesses. C' était bien |a, amon avis, un « succes partagé »; j’ en ai tenu

compte dans ma décision quant aux dépens, en réduisant de 10 p. 100 les dépens adjugés.

[10] |l n’est pas raisonnable de pénaliser des parties pour avoir fait valoir des arguments
finalement laissés de coté aprés instruction de la preuve, ou encore qui ' ont pas convaincu la Cour.
Bien s, dans certains cas, un argument peut étre spécieux au point de constituer un abus de
procédure. Celan’ était toutefois assurément pas le cas, dans le présent proces, quant aux questions
soulevées qui avaient directement trait al’ allégation de contrefagon de brevet. Le montant adjugé
des dépens ne sera pas réduit en fonction des questions soumises au proces, qu’ Apotex ait eu gain

de cause ou non.

[11] Lesdemanderesses demandent que ce qui touche lapreuve liée aux anciens scientifiques de
Warner-Lambert soit porté en réduction du montant adjugé. Le point culminant de cette preuve a éé
une requéte soumise ala Cour par Apotex pour I’ admission de certains éléments. Cette requéte a été
rejetée, avec dépens en faveur des demanderesses. J estime par conségquent que les dépensliésala
preuve de Warner-Lambert doivent étre pris en compte, sans qu’ une réduction du montant adjugé ne

s0it nécessaire.
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[12] Iy &, toutefois, des questions qu’ Apotex a soulevées dans sa demande reconventionnelle et
gu’'on n’apasfait valoir au proces. J estime qu’ aucuns dépens n’ ont a étre adjugés aleur égard. La
premiére de ces questions concernait un complot allégué en lien avec les procédures en cas de
conflit devant le commissaire aux brevets, on arenoncé a cette prétention, mais seulement aprés une
longue enquéte préal able et la présentation de requétes connexes. Le second compl ot allégué avait
trait a un contrat de licence conclu entre Sanofi-Aventis Canada Inc. et Ratiopharm Inc. Selon
Apotex, ce contrat enfreignait laLoi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34. On asursis a cette
demande reconventionnelle, une procédure semblable éant instruite par la Cour supérieure de
justice de I’ Ontario. Troisiémement, Apotex alaissé tomber des prétentions qu’ elle avait fait valoir
sur le fondement de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. En |’ espece,
aucuns dépens ne devraient étre adjugés a Apotex al’ égard des questions qui ont été soulevées dans
les actes de procédure mais ne |’ ont pas été au proces. Je reconnais que certains dépens ont &é misa
lacharge d’ Apotex quant aun certain nombre de ces questions (se reporter al’ ordonnance du

12 septembre 2007 du juge Hughes et al’ arrét Apotex Inc. ¢. Sanofi-Aventis, 2008 CAF 175,

66 C.P.R. (4th) 6, de laCour d appel fédérale). Quoi qu'il en soit, étant donné la nature de ces
guestions et lamesure dans laquelle elles ont nécessité du travail additionnel, j’ estime qu'’il serait
équitable d’ exclure les dépensliés acelles-ci du montant global adjugé. Plutét que de faire

S engager |es parties dans un bourbier en les obligeant, premiérement, a se demander s des dépens
particuliers éaient liés a ces questions et, deuxiemement, a prendre en compte |’ attribution de
dépensfaite par le juge Hughes et la Cour d appel, |’ éablirais a 10 p. 100 la réduction des dépens

correspondant a ces questions.
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L e baréme des dépens

[13] Apotex soutient que ses dépens devraient étre fixés en fonction de I’ échelon supérieur de la
colonne V. Sanofi soutient que ¢’ est plutdt la valeur supérieure dela colonne 1l qu'il conviendrait

d appliquer; Schering plaide ssimplement en faveur de la colonne |l du tarif B.

[14] Cestamonavis!’ échelon supérieur delacolonnelV qui convient, et ce, pas s mplement
parce qu'il S agirait lad’ une fixation des dépens « coupant la poire en deux ». Selon la
jurisprudence récente sur la question de I’ adjudication des dépens dans | es affaires de propriété
intellectuelle, on reconnait avec un tel bareme I'importance et la complexité des diverses questions
en litige dans pareils proces (se reporter, par exemple, a Johnson & Johnson Inc. ¢. Boston Scientific
Ltd., 2008 CF 817, [2008] A.C.F. n° 1022, paragraphe 15; ADIR — dépens, précitée, paragraphes 9
a11; Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc., 2002 CFPI 1109, [2002] A.C.F. n° 1474, paragraphe 10).
Le présent proces, selon moi, comporte le méme degré d' importance et de complexité. D’ ailleurs,
vu le nombre de décisions ou la Cour a conclu, dans des affaires d’ un degré de complexité
semblable, que ' était la valeur supérieure de lacolonne IV qui convenait, je m’ é&onne que les
parties aient débattu cette question. J adjugerai les dépens en fonction de I’ échelon supérieur dela

colonne V.

L e recouvrement des honor aires d’ avocats et des débours

[15] Apotex demande arecouvrer [TRADUCTION] « les honoraires de deux premiers et de deux

seconds avocats, lorsque leurs services ont éé requis pour préparer le proces et y assister, et
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préparer et déposer les observations écrites au cours du proces ». Apotex a également fait remarquer
gue lavitesse alaguelle on en &ait arrivé au proces dans le présent litige avait rendu nécessaire pour
les cabinets d’ avocats ayant obtenu un mandat de travailler sur plus d’ une question alafoisavant la
tenue du proces. J gjouterais que le rythme de présentation de la preuve au proces aurait
pratiqguement été impossible a maintenir par un seul avocat. Chacune des quatre parties était
représentée dans la salle d’ audience par plusieurs avocats en toge. Je suis disposée alaisser
recouvrer par Apotex les dépensal’ égard de deux premiers avocats et d’ un second pour la
préparation du proces et la présence a celui-ci, et pour la préparation et le dépbt des observations

écrites ains que la présence pour |’ exposé de ces prétentions.

[16] Quant aux questions préalables au proces, Apotex devrait pouvoir recouvrer les honoraires
et les débours raisonnables (y compris les frais de déplacement, de logement et connexes)
relativement atoutes les procédures préalables al’ instruction (articles 1 a12, 16 a22 et 24 du

tarif B). Jincluraislaprésencelors destestsrelatifs al’ exemple 20 du brevet 206. Toutefois, sauf
dans | es circonstances restrei ntes exposées plus loin, la demande de recouvrement pour plusd un
premier et d’ un second avocats est rejetée. Je préciserais sur ce point qu’ on devrait inclure dansle
montant adjugé les dépens afférents a un premier et a un second avocats (lorsqu'’ils étaient présents)

al’égard de:

. la préparation des actes de procédure;
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. la préparation des documents se rapportant a une requéte et la comparution lors
d une requéte (sauf lorsque des dépens a cette fin ont été directement attribués ou

accordés aux demanderesses);

. la.communication de documents et I’ interrogatoire préalable (y compris pour le
temps raisonnable requis pour aler assister al’ enquéte préalable s elle s est

déroulée hors du lieu de résidence habituel);

. lapréparation des affidavits des experts qui ont comparu au proces et la préparation

destémoins qui ont comparu au proces;

. la préparation en vue des conférences préparatoires et 1a présence a celles-ci.

Lesexperts

[17]  Apotex demande arecouvrer I’ ensemble des honoraires et desfrais afférents atousles
experts, qu'ils aient ou non comparu au proces. 11 n'y a aucun doute que les honoraires des experts
qui ont comparu au proces devraient étre recouvres. Dansles motifs, j’ ai fait état d’'un certain
chevauchement quant aux témoignages d experts. Aprés plus ample examen et réflexion, |’ estime
que tous les experts ont apporté une aide ala Cour. Toutefois, je ne suis pas disposée a autori ser

I’octroi de dépens pour les experts qui N’ ont pas comparu au proces.
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[18] Jesuiségaement disposée a autoriser I octroi des dépens pour les experts ayant aidé les
avocats a examiner et a comprendre les rapports d’ autres experts, a préparer le contre-interrogatoire
des experts de la partie adverse e, | e cas échéant, a préparer les enquétes préalables. Les dépens ne
peuvent étre recouvrés pour la présence d’ un expert au procés que S'il éait ains présent pour
entendre la déposition d' un expert de la partie adverse, dont le rapport ou le témoignage traitait de

guestions examinées dans son propre rapport d expert ou faisait réponse aun tel examen.

L es dépens pour les per sonnes autr es que des avocats

[19] Apotex demande arecouvrer les dépens pour les services fournis par des étudiants et des
stagiaires en droit et des scientifiques consultants. Elle demande de maniere connexe le
recouvrement des dépens afférents au logiciel Summation et a des services de recherche
informatisée. A mon avis, tous ces frais constituaient des ééments des frais généraux de litige

ordinaires. Je ne suis pas disposée a adjuger des dépens pour |I’un ou |’ autre de cesfrais.

L’ offre dereéeglement

[20] Envertudel’ainéa400 (1)e) des Regles, I’ existence d’ une offre écrite de réglement est un
facteur dont la Cour peut tenir compte. En raison de I’ article 420 des Regles, en outre, il y a
d’importantes conséquences sur les dépens lorsqu’ une offre écrite de reglement a été faite et qu’' un
jugement est rendu en faveur de |’ auteur de I’ offre. Toutes les offres de reglement ne satisfont pas
aux conditions séveres del’ article 420. Quoi qu'’il en soit, une offre écrite de reglement qui ne

satisfait pas aux conditions de I’ article 420 peut toujours étre prise en compte dans I’ adjudication
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des dépens aux termes de |’ article 400 (Dimplex North America Ltd. c. CFM Corp., 2006 CF 1403,

55 C.P.R. (4™ 202, paragraphe 20).

[21]  Apotex soutient avoir fait une offre verbale de réglement & Sanofi le 15 décembre 2008.
Apotex a également fait une offre écrite (par courridl) le 7 janvier 2009, soit moins d’ une semaine
avant que ne débute le procés, et une autre le 16 février 2009 (le 25° jour du procés). Méme si
Apotex reconnait que son offre ne satisfaisait pas aux critéres prévus al’ article 420, elle demande a
la Cour soit de doubler le montant pour les frais engagés apres |’ offre écrite de réglement du

7 janvier 2009, soit d' accorder une prime de 50 p. 100 al’ égard de cesfrais.

[22]  Sanofi soutient qu'il N’y a paslieu de prendre en compte I’ offre de réglement du 7 janvier,
parce qu'il nelui était pas possible de |’ accepter. Dans les observations qu’ elle a présentées ala
Cour, Sanofi justifie de diverses maniéres, notamment la suivante, son refus del’ offre:
[TRADUCTION] « Apotex devait savoir que Sanofi ne pourrait accepter la premiere condition [de
I’offre] [...] ». Quoi qu'il en soit, Sanofi ne semble avoir offert directement a Apotex aucune
explication al’ époque, ni fait lamoindre contre-proposition qui N’ aurait pas compris la premiére
condition. Alors que I’ offre du 7 janvier semble avoir &é de peu de poids, I’ offre du 16 février
constituait un important compromis. A mon avis, Sanofi s est montrée peu empressée ou
coopérative face al’ une ou I’ autre des offres écrites. L’ offre écrite du 16 février d’ Apotex, en
particulier, comportait des é éments que Sanofi aurait pu et di examiner sérieusement. Je reconnais
toutefois par allleurs le caractere bien vague de I’ offre du 7 janvier. Je conclus, tout bien considéré,
gu’ une augmentation de 20 p. 100 du montant global des dépens adjugés serait juste et équitable

dans les circonstances.



Page: 12

L a phase du proceés consacr ée aux redr essements

[23] Commejel’a signalé dansles motifs du jugement, plus de lamoitié desjours qu’'aduréle
proces ont été consacrés ala preuve et al’ argumentation touchant les mesures de redressement. Vu
I’issue de la question de lavalidité du brevet, la Cour n’a pas eu atrancher les questions relatives
aux mesures de redressement ou aux dommages-intéréts. Sanofi et Schering soutiennent que chague
partie devrait payer ses propres dépens pour cette phase du procés. Apotex soutient pour sa part

qu'elle devrait étre autorisée arecouvrer de tels dépens.

[24] Le probleme posé par toutes les observations sur cette question, ¢’ est que celle-ci est
envisagée apres coup. Enrédité, il n'y apas eu digonction du proces par suite d’ une ordonnance du
protonotaire chargé de lagestion de I’ instance. L’ attribution d’ une quelconque responsabilité, au

stade actudl, s avere aing difficile.

[25] Pendant la phase précédant I’ instruction, Sanofi, avec I appui de Schering, a présenté une
requéte en vue de ladigonction de I’ instance. Apotex S est opposée avec succes a cette requéte. 11
est presque assuré que, s Apotex ne s'y était pas opposée, larequéte aurait été accueillie. Dans

guelle mesure, S'il y alieu, devrait-on « punir » Apotex pour avoir fait obstacle alarequéte?

[26] A mon avis, une réduction — mais pas compl éte — des dépens serait de mise quant aux
dépens pour cette phase du proces. Tel que jele comprends, Apotex afait savoir au protonotaire

instruisant la requéte en digonction que la phase consacrée aux redressements nécessiterait
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vraisemblablement deux ou troisjours de la durée du proces. Cefait penche en faveur dela
réduction des dépens afférents a la seconde phase. Je ne crois toutefois pas qu’ Apotex ait tenté de
tromper la Cour, de quelque maniére que ce soit. Ce n’ est qu’ une fois accomplie une charge de
travail considérable que la portée véritable des questions en jeu est devenue manifeste. La situation
vé&itable une fois précisée, les demanderesses auraient pu présenter une nouvelle requéte ou encore
une demande de réexamen. Elles ne I’ ont pasfait. En outre, Sanofi y a été pour quelque chose dans
ladurée de cette phase du proces, puisqu’elle n’achois entre une demande de dommages-intéréts et
de restitution des bénéfices qu’ une fois les plaidoiries débutées. Finalement, j’ estime plus probable
gu’ improbable que la communication préaable et les rapports d' experts ont favorisé les discussions

des parties en vue d’ un réglement.

[27] Tout celabien considéré, j’ estime qu’ en procédant a une réduction de I’ ordre de 10 p. 100
du montant global des dépens adjugés (plutét qu’ en tentant de dégager un montant précis
d honoraires et de dépens), ce serait reconnaitre de maniere juste et équitable qu’ Apotex doit

assumer une certaine part de responsabilité quant a la seconde phase du proces.

Sommaire

[28] Apresavair prisen compte |’ ensemble des observations des parties ains que les facteurs de
I’ article 400 des Regles, je statue que les dépens de la cause payables par Sanofi et Schering a
Apotex devraient étre attribués conformément aux conclusions et aux directives précédemment
énoncées. Comme cela a été mentionné, je suis d’ avis de réduire le montant des dépens adjugés de

10 p. 100 pour tenir compte des dépens liés aux questions mentionnées au paragraphe 12, et de
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10 p. 100 pour tenir compte de la phase du procés consacrée aux redressements. Par contre, j’ estime
justifiée une augmentation de 20 p. 100 du montant adjugé en raison des offres de réglement qu’'a
faites Apotex. Ces conclusions se compensant I’ une I’ autre, les dépens par ailleurs calcul és ne feront

I’ objet d’ aucun autre rgjustement.

[29] Jem attendsace que les parties puissent maintenant s entendre sur le calcul du montant des
dépens. Je demeurerai saisie de la question. Je serais disposée a rendre une nouvelle ordonnance
prévoyant |’ octroi d’ un montant forfaitaire s Apotex souhaitait préparer et soumettre a mon
attention une ordonnance ou soit calculé le montant des dépens auqud dle adroit. S des questions
particuliéres se soulevaient ou s d’ autres désaccords devaient survenir, on pourrait m’en faire part.
Cen’est toutefois qu’ en des circonstances exceptionnelles qu’il sera procédé a une attribution des

dépens en vue de mener a bonne fin la fixation du montant des dépens.

POST-SCRIPTUM

[1] Les présents motifs du jugement sur les dépens constituent une version non expurgée des
motifs confidentiels de jugement qui ont é&é prononcés le 6 novembre 2009, conformément aux
ordonnances de non-divulgation des 25juin 2007, 11 septembre 2007, 24 septembre 2007 et

28 février 2008.
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[2] La Cour a demandé aux parties s cela les préoccupait que les motifs soient rendus publics
sans étre expurgés. Le 12 novembre 2009 et le 13 novembre 2009, les parties ont fait savoir

gu’ aucune partie des motifs confidentiels de jugement ne devrait étre expurgée.

« Judith A. Snider »
Juge

Ottawa (Ontario)
Le 6 novembre 2009

Traduction certifiée conforme

Chrigtian Laroche, LL.B.
Réviseur
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