Date: 20070416
Dossier : T-1236-01
Référence: 2007 CF 396
Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 avril 2007
EN PRESENCE DU PROTONOTAIRE ROGER R. LAFRENIERE
ENTRE:
EDWARD GRENKE et
GRENCO INDUSTRIESLTD.
demandeurs
(défendeur s reconventionnels)
et
CORLAC INC., NATIONAL-OILWELL CANADA LTD.
et NATIONAL OILWELL INCORPORATED

défender esses
(demander essesreconventionnelles)

MOTIFSDE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] La seule question atrancher dans la présente requéte est celle de savoir s |es défenderesses
devraient étre autorisées a congtituer le commissaire aux brevets (le commissaire) partieala
demande reconventionnelle et amodifier en conséquence leur défense et demande

reconventionnelle modifiée.

[2] Tant pour des raisons de principe que pour des raisons d’ ordre pratique, je conclus que le

commissaire ne devrait pas étre constitué partie ala présente action.
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Genesedel’instance

[3] Dans leur déclaration, les demandeurs alléguent que les défenderesses ont contrefait les
brevets canadiens n® 2,095,937 (le brevet 937) et 2,098,324 (le brevet 324). Les défenderesses ont
réfuté ces allégations et ont introduit une demande reconventionnelle en vue defaire invalider les
deux brevets en question. Elles soutiennent notamment que Art Britton (Britton) est le véritable
inventeur ou coinventeur du brevet 937. La défenderesse National Oilwell Canada Ltd. s est fait

céder les droits de Britton sur le brevet 937.

[4] Au paragraphe 21 de leur demande reconventionnelle, les défenderesses réclament les

réparations suivantes :

a) uneordonnance radiant, en vertu del’article 52 delaLoi sur lesbrevets, les
inscriptions dans les registres du Bureau canadien des brevets concernant le
titre au brevet 937 et modifiant que le titre pour désigner Art Britton comme
véritable inventeur et la National-Oilwell Canada Ltd. commetitulaire du
brevet;

b) atitre subsidiaire, une ordonnance modifiant, en vertu del’ article 52 dela
Loi sur les brevets, lesinscriptions dans | es registres du Bureau canadien des
brevets concernant le titre au brevet 937 et modifiant le titre pour désigner
Art Britton comme véritable coinventeur et la National-Oilwell Canada Ltd.

comme cotitulaire du brevet.
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[5] Les défenderesses font valoir que, comme elles demandent ala Cour de rendre, en vertu de
I'article 52 delaLoi sur lesbrevets, L.R.C. 1985, ch. P-4 (laLoi sur les brevets), une ordonnance

rectifiant les registres du Bureau canadien des brevets se rapportant al’ un des brevets en litige dans
I’ action principale, le commissaire doit étre constitué partie pour s assurer qu'’il soit tenu de donner

effet atoute ordonnance que la Cour rendra.

[6] L’ article 52 delaLoi sur lesbrevets dispose :

52. LaCour fédérae est 52. The Federal Court has

compétente, sur lademandedu  jurisdiction, on the application
commissaire ou de toute of the Commissioner or of any
personne intéressée, pour person interested, to order that

ordonner quetouteinscription  any entry in the records of the
danslesregistresdu Bureau des  Patent Office relating to thetitle
brevets concernant letitreaun  to apatent be varied or

brevet soit modifiéeou radiée.  expunged.

Analyse

[7] L’ article 104 des Regles des Cours fédérales (les Régles) permet de constituer partie a
I"instance toute personne qui aurait di I’ ére ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour

assurer une instruction compléte et le réglement des questions en litige dans |’ instance.

[8] Les défenderesses se fondent sur deux décisions récentes de notre Cour al’ appui de leur
these que le commissaire doit est constitué partie al’ instance pour s assurer qu'il seratenu par

I’ ordonnance que la Cour rendra (voir la décision du juge Konrad von Finckenstein dans |’ affaire
Axia Inc. c. Northstar Tool Corp. 2005 CF 573) (Axia) et ladécision delajuge Carolyn
Layden-Stevenson dans I’ affaire Micromass UK Ltd. ¢. Canada (Commissaire aux brevets) 2006

CF 117 (Micromass).
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[9] Dans |’ affaire Axia, le juge von Finckenstein était saisi d’ une demande présentée en vertu de
I’article 52 delaLoi sur les brevets en vue d obtenir une ordonnance modifiant le nom du
propriétaire de deux brevets canadiens. La demande reposait en partie sur une décision d' un tribunal
de la Colombie-Britannique concernant la propriété des brevets américains correspondants. Le

juge von Finckenstein a estimé que la question n’ &ait pas chose jugée parce que ladécision du
tribunal de la Colombie-Britannique ne visait pas les brevets canadiens et parce qu’ aucune
déclaration de propriété n’ avait &éfaite. Il atoutefois conclu que la Cour fédérale n’ &ait pas
compétente parce que lelitige concernait surtout le droit des contrats. Au paragraphe 25 de sa
décision, il S'est dit d’'avis que, pour obtenir une ordonnance enjoignant au commissaire de modifier
leregigtre, il est nécessaire que le commissaire soit congtitué partie. Voici en quelstermesil s est
exprime:

La présente action atoutefois été introduite en tant que demande
déposée en vertu de l'article 52, et non atitre de contréle judiciaire du
refus du commissaire de modifier le registre des brevets canadiens.
Je nevois pas comment |a Cour pourrait ordonner au commissaire de
faire quoi que ce soit Sil N'est pas une partie devant dle. Je pense
que, pour obtenir une ordonnance enjoignant au commissaire de
modifier le registre, comme I'indique la demande de redressement, il
sera nécessaire que le commissaire soit constitué partie. | se peut que
cette mesure ne fasse pas grand différence d'un point de vue pratique
et ne savéere pas fatale puisque I'avocat du commissaire ainformé
I'avocat de la demanderesse que le commissaire modifierait le
registre lorsqu'on lui signifierait un jugement d'un tribunal déclarant
gu'Axia est titulaire des brevets canadiens. Je continue toutefois de
penser qu'en ce qui concerne une demande déposée en vertu de
I'article 52 delaLoi sur lesbrevets, il serait appropri€ de congtituer le
commissaire partie al'instance. Ce point n'étant pasen litige, il n'est
pas nécessaire de sétendre davantage sur le sujet.

[10] Dans! affaire Micromass, lajuge Layden-Stevenson éait également saisie d’ une demande

présentée en vertu de |’ article 52 de la Loi sur les brevets. La demanderesse sollicitait une
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ordonnance en vue de faire modifier lesinscriptions qui, dans les registres du Bureau des brevets,
concernent la paternité de l'invention visée par un brevet canadien. Au paragraphe 14 de sa décision,
lajuge Layden-Stevenson déclare ce qui suit au sujet de la procédure a suivre pour obtenir une
réparation en vertu del’article 52 dela Loi sur les brevets:

Une demande faite en vertu de l'article 52 dela L oi peut étre
introduite par le cessionnaire d'un brevet, avec préavis au
commissaire, sous forme d'une demande introductive d'instance ou
d'un avis de requéte, au cours d'une action en contrefacon qui se
rapporte au brevet en cause.
[11] LesdécisonsAxia et Micromass sont de peu d' utilité pour répondre ala question de savoir

s le commissaire devrait étre constitué partie dans une action dans laquelle une réparation est

sollicitée en vertu del’ article 52 de la Loi sur les brevets.

[12]  Pour commencer, dans les affaires Axia et Micromass, les demandes étaient dans un cas
comme dans I’ autre présentées en vertu de la partie 5 des Regles. On peut donc établir une
distinction entre ces deux affaires et la présente espéce parce que les dispositions relatives ala
jonction de parties, de méme que celles concernant les avis, sont sensiblement différentes de celles

qui S appliquent dans le cas des actions visées par la partie 4 des Regles.

[13] Desurcroit, danslamesure ou, dans le jugement Axia, la Cour aestimé que le commissaire
avait éé réguliérement congtitué partie al’ instance, cette affirmation constitue de toute évidence
une opinion incidente. Le juge von Finckenstein le reconnait d' ailleurs dans la derniére phrase du
paragraphe 25 de sadécision. Lejuge von Finckenstein n'’ était pas appel é a se prononcer sur la
question de savoir s |e commissaire devrait |égitimement étre constitué partie dans toutes les

instances dans lesquelles une réparation est sollicitée en vertu de |’ article 52 dela Loi sur les
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brevets. || n"avait pas non plus |’ avantage de disposer des affidavits et des observations du
commissaire comme ¢’ est le cas dans la présente requéte. Dans ces conditions, une observation faite
de maniére incidente, ou une déclaration ou une hypothése formulée sur une question qui n’apas é&é

plaidée peut étre convaincante mais elle n’a certainement pas caractere obligatoire.

[14] Quant aladécision rendue dans|’ affaire Micromass, laquestion clé alaguellele tribunal
était appelé arépondre était celle de savoir S le commissaire a, en vertu delaLoi sur lesbrevets, un
pouvoir discrétionnaire [ui permettant de modifier un brevet d§a délivré. Lajuge Layden-Stevenson
semble laisser entendre qu'’il faudrait, tout au plus, aviser le commissaire de la demande présentée
en vertu del’ article 52 au moyen d’ un acte introductif d'instance ou d’ un avis de requéte. L e point
crucial était lareconnaissance de |’ obligation de donner un préavis. Il vade soi que le commissaire
ne peut donner effet qu’ & ce qui a été porté & sa connaissance. A mon avis, le jugement Micromass
confirme qu’il suffit de donner avis de I’ ordonnance au commissaire pour que celui-ci soit en

mesure de donner effet a une ordonnance fondée sur |’ article 52.

[15] Laloi sur lesbrevets prévoit clairement que la Cour fédérale joue un réle explicite et
exclusif en matiére de modification et de radiation des registres du Bureau des brevets. || n’est donc
pas loisible au commissaire de désobéir aux ordonnances rendues en vertu de la compétence que la

Loi sur les brevets confére ala Cour fédérale ou d’ en fairefi.

[16] Lorsgu elle exerce lacompétence que lui conféerel’ article 52 delaLoi sur lesbrevets, la

Cour fédérae n’ ordonne pas au commissaire de faire quoi que ce soit. Elle définit tout simplement
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les droits des particuliers qui sont inscrits dans les registres du Bureau des brevets, et le commissaire

est tenu de par laloi de donner effet aux ordonnances aing prononcées par la Cour.

[17] S lelégidateur fédéral avait voulu que le commissaire ait le pouvoir d’ignorer ou de
critiquer aposteriori les ordonnances de la Cour fédérale, il aurait falu qu'il lui accorde detels
pouvoirs explicitement dans laLoi sur les brevets. Or, aucune compétence résiduaire de ce genre
n'aété réservée au commissaire. Le légidateur aplutét investi laCour fédérae, al’ article 52, dela
compétence exclusive pour modifier ou radier les registres du Bureau des brevets. || n’est pas
davantage loisible au commissaire qu’ a un commis de la Cour fédérale de refuser de donner effet a

une telle ordonnance judiciaire.

[18] Rien ne permet de penser que le commissaire refusera de donner effet a1’ ordonnance que la
Cour rendra. Au contraire, la preuve dont je dispose indique que le commissaire s estime obligé de
par laloi de donner effet ade telles décisions du fait du réle qui lui est confié d’ assurer lagarde du

registre des brevets.

[19] Lesfonctions du commissaire sont énumérées au paragraphe 4(2) delalLoi sur lesbrevets.
Le commissaire n’ est pas habilité a prendre position sur le fond des litiges opposant des particuliers.
Le seul réle que le commissaire est appelé ajouer relativement al’ affaire qui nous occupe est de
donner effet atoute ordonnance rendue par le tribunal en vertu del’ article 52 delaLoi sur les
brevets. Je conclus donc que le commissaire N’ aurait pas di étre congtitué partie et j’ estime que sa
présence devant la Cour ' était pas nécessaire pour assurer une instruction compl ete et le reglement

des questions en litige au sens de I’ article 104 des Régles.
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ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1. L es défenderesses sont autorisées a déposer et signifier une nouvel le défense et demande
reconventionnelle modifiée modifiant I’ alinéa 17a) et gjoutant |e nouveau sous-alinéa 17a)(iii) ains
gu'il est précise al’annexe A del’ avis de requéte, ala condition que les demandeurs soient autorises

aprocéder a une enquéte préal able relativement a ces modifications;

2. L’ autorisation de déposer et signifier une nouvelle défense et demande reconventionnelle

maodifiée congtituant le commissaire aux brevets partie ala demande reconventionnelle et gjoutant le

nouveau paragraphe 22A proposé al’annexe A del’ avis de requéte est refusee;

3. Il N’y apas d’ adjudication de dépens.

« Roger R. Lafreniére »

Protonotaire

Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
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