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ALLOCUTION DE

Monsieur Bruno DUPONCHELLE

Expert prés la Cour d'appel de Douai, agréé par la Cour de cassation,
Président de la Compagnie nationale des experts comptables de justice

M. DUPONCHELLE -

Monsieur le représentant de Madame le Garde des Sceaux,
ministre de la justice,

Monsieur le premier président de la Cour de cassation,

Monsieur le premier avocat général pres la Cour de cassation,
Monsieur le premier président de la Cour d’appel de Caen,
Monsieur le procureur général pres la Cour d’appel de Caen,

Messieurs les premiers présidents et les procureurs généraux
de cour d’appel,

Messieurs les présidents des tribunaux administratifs,

Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande
instance et des tribunaux de commerce,

Mesdames et Messieurs les procureurs de la République,
Mesdames et Messieurs les magistrats,

Monsieur le président du Conseil national des compagnies
d’experts de justice,

Monsieur le président de la Compagnie des experts agréés par
la Cour de cassation,

Mesdames et Messieurs les présidents des compagnies
d’experts de justice,

Messieurs les représentants de la Compagnie nationale, des
compagnies régionales de commissaires aux comptes et de
I'Ordre des experts-comptables,

Mesdames et Messieurs les bitonniers,
Mesdames et Messieurs les professeurs d’université,

Mes cheéres consceurs, mes chers confreres,

La Compagnie nationale des experts-comptables de justice est
particulierement honorée de votre présence a ce 47°congres qui
sera, dans quelques instants, officiellement ouvert par M. Vin-
cent LAMANDA.

Nos remerciements vont d’abord & Madame le Garde des
Sceaux qui a souhaité que cette manifestation soit placée sous
son haut patronage.

Ils vont également a vous, Monsieur le premier président et
Monsieur le procureur général, qui nous avez accueillis dans

votre cour d’appel de Caen, hier, pour la tenue de notre conseil
national.

Ils vont a vous, Monsieur le premier président de la Cour de
cassation, qui avez bien voulu accepter de présider nos travaux
comme vous 'aviez déja fait 2 Nancy, I'an passé.

Votre participation & nos congrés est assurément la manifes-
tation de votre grand attachement & I'expertise judiciaire. Votre
intérét pour I'expertise s’est aussi concrétisé par la création, sous

Pl o ; ) :
votre égide, en 2007, de I'Institut européen de 'expertise et de
lexpert.

A Caen, vous n’étes pas en pays inconnu ; vous retrouvez la
Normandie ot vous avez exercé, 2 Rouen, la fonction de premier
président de la cour d’appel.

Notre congres a le dessein ambitieux de présenter 'apport de
I’expert-comptable de justice dans les affaires de contrefacon.
p p ) ¢

L’idée que les gouvernements puissent accorder des droits
exclusifs sur une quelconque industrie, date d’au moins
quelques milliers d’années. Le plus loin que l'on puisse
remonter dans lhistoire, c’est dans I'Antiquité que l'on trouve
la premitre preuve d’une quelconque forme de protection des
inventions. Dans un écrit intitulé « le banquet des sages » datant
du troisieme siecle de notre ere, Athénée raconte que, six siecles
avant notre ¢re, la ville de Sybaris délivrait des brevets d’inven-
tion. Cette colonie grecque d’Italie était trés portée sur la gas-
tronomie et elle accordait un droit exclusif d’exploitation a
Iinventeur d’une nouvelle spécialité gastronomique (1).
Athénée écrit en effet que « si quelque traiteur ou chef de cui-
sine inventait un plat d’'une qualité exceptionnelle, tel était son
privilege que nul autre que lui-méme ne pouvait en adopter
'usage avant une année afin que le premier A inventer puisse
seul posséder le droit de le réaliser pendant cette période, de
mani¢re 4 encourager les autres a exceller par de telles
inventions dans une vive compétition » (2). Cette loi s’éteignit
cependant avec la ville qui fut détruite par les crotoniates, en
510 avant Jésus-Christ (3).

(1) Genese du droit unioniste — Yves Plasseraud, Frangois Sauvignon, Paris
1883 (Paris, librairies techniques, 1983), page 5.

(2) Juge et loi du brevet — Michel Vivant (Paris, Librairies techniques, 1977),
page 2.

(3) Lhistoire des brevets — Serge Lapointe, biochimiste, cabinet Léger, Robic,
Richard, avocats 3 Montréal (Québec).



L’histoire ne dit pas comment étaient sanctionnés les contre-
facteurs. En faisant un bond de 2 500 ans, nous trouvons la loi
francaise du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefagon des-
tinée A transposer en droit frangais la directive communautaire
du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriéeé
intellectuelle.

La contrefagon est aujourd’hui un véritable fléau pour I'emploi
et 'économie des pays industrialisés. Son chiffre d’affaires mon-
dial dépasse certainement 400 milliards € ; elle s’étend 2 tous
les secteurs de I'économie, portant atteinte a la santé et 2 la
sécurité des personnes ; elle s’applique autant aux biens de
consommation, aux pieces industrielles, aux médicaments qu’aux
produits alimentaires. Elle permet aux contrefacteurs, qui évitent
les cofits de recherche et de développement, de vendre & moindre
prix et elle finance parfois des réseaux mafieux et terroristes.
Souvent associée a la clandestinité dans les pays émergents ol
elle prend une dimension industrielle, elle pourrait bient6t dés-
tabiliser les budgets des Ertats.

10

Je remercie Michel ASSE, rapporteur général de notre conges,
et ses rapporteurs adjoints, Didier FAURY, Xavier LECARON,
Olivier PERONNET et Robert POIRIER pour la réflexion
qu’ils ont menée toute cette dernitre année afin de nous éclairer,
le professeur Hervé LECUYER et Didier KLING qui a accepté
d’animer une table ronde avec Monsieur Nicolas GUILLOU,
Madame Frédérique AGOSTINI, Monsieur Jean-Bertrand
DRUMMEN et Madame Christine LAT. Mes remerciements
vont aussi & Gérard GOGIBU, commissaire général qui, avec
ses commissaires adjoints, Olivier LE BERTRE, Guy LEMIERE
et Alain BIANCHI se sont occupés de notre bien-étre pendant
notre séjour a Caen.

Je donne maintenant la parole 2 M. le Premier Président de

la Cour d’appel de Caen.

(Applaudissements)
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ALLOCUTION DE

Monsieur Didier MARSHALL
Président de la Cour d'appel de Caen

M. MARSHALL — Monsieur le Président, Mesdames, Mes-
sieurs. En ma qualité de Président de la Cour d’appel de Caen,
je suis tres heureux que vous ayez fait le choix de cette ville
vivante, dynamique et reconstruite avec soin pour tenir votre
47° journée d’étude.

Je me réjouis également qu’au sein de cette agglomération
vous ayez retenu le site du Mémorial, espace atypique consacré
a Phistoire et a la paix. Vos travaux sont donc placés sous des
hospices prometteurs et toutes les conditions sont bien réunies
pour permettre U'instauration de débats riches et fructueux.

Vous avez choisi un théme de travail qui vous place résolu-
ment dans lactualité juridique et judiciaire. En effet, 'apport
de Pexpert-comptable judiciaire dans les affaires de contrefagon
a pris une importance considérable avec la loi du 29 octobre
2007 relative a la lutte contre la contrefagon. Ce texte, destiné
a transposer en droit francais certaines dispositions de la directive
du 29 avril 2004, a ouvert aux victimes de contrefacons la voie
de l'indemnisation dans un cadre juridique spécifique.

Pour la fixation des dommages et intéréts, la juridiction doit
désormais prendre en considération les conséquences écono-
miques négatives, dont le manque & gagner subi par la partie
lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice

moral causé au titulaire des droits du fait de latteinte.

Mais, et cest la 'une des originalités du texte, la juridiction
peut aussi, a titre d’alternative et sur demande de la partie lésée,
allouer en réparation du préjudice subi une somme forfaitaire
qui ne peut étre inférieure au montant des redevances ou droits
qui aurait été du si le contrefacteur avait demandé l'autorisation
d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Dans la fixation de ce préjudice, la juridiction se trouve donc
au cceur d’un débat qui nécessitera parfois 'aide de 'expert pour
déterminer ces éléments de préjudice. Cest naturellement vers
expert-comptable de justice que les juges se tourneront toutes
les fois qu’une évaluation du préjudice nécessitera l'intervention

de ’homme du chiffre.

Vos choix géographique et thématique ont donc été particu-
lierement judicieux et je vous en félicite.

Je voudrais saluer la présence 4 cette tribune du Premier Pré-
sident de la Cour de cassation, M. Vincent LAMANDA. Mon-
sieur le Premier Président, malgré la charge considérable de vos
fonctions, vous avez accepté de venir présider ce congres. Je suis
persuadé que les participants présents aujourd’hui y verront la

marque de I'intérét que vous avez toujours porté au bon fonc-
tionnement des Compagnies d’experts et 2 la qualité de leurs
travaux.

Mesdames et Messieurs les experts, je parle de la qualité de
vos travaux. On parle de la qualité de 'expertise. On parle beau-
coup de la qualité de la justice. Le théme de la qualité n’est pas
nouveau. Il correspond, c’est une évidence, aux préoccupations
conjointes des magistrats et des experts judiciaires. Les justi-
ciables attendent de la justice, notamment des magistrats et des
experts, quils répondent 2 leur attente par des réponses appro-
priées, mises en ceuvre dans des délais convenables. Cette attente
légitime est devenue aujourd’hui une ardente obligation, voire
une exigence. Clest donc le défi de la qualité qu’il nous est
demandé de relever.

Ce résultat passe, C’est bien évident, par une formation initiale
et continue A nos techniques respectives et par un partenariat
nourri de bonnes pratiques. L’Ecole nationale de la magistrature
et votre Compagnie sont trés actives dans cette mission de for-
mation et les actions communes menées sur ce point, au sein
du ressort des juridictions, sont devenues nombreuses et souvent
de grande qualité.

Cest sans doute 1a le départ de ce partenariat sans lequel le
mécanisme souvent complexe de 'expertise judiciaire ne peut
répondre pleinement a son objectif.

Mais il convient de prolonger ce partenariat pour mieux
définir les missions que le magistrat confie 2 I'expert et pour
mieux assurer le suivi du déroulement des investigations menées,
en répondant notamment aux questions que I'expert peut se
poser et en l'aidant a régler les difficultés qu’il rencontre.

Ce travail mis en ceuvre conjointement doit aussi porter sur
le respect du délai imparti et sur le versement des provisions
nécessaires a la juste rémunération de Iexpert. Il est essentiel a
cet égard de bien se connaitre pour s’accorder sur de bonnes
pratiques qui peuvent étre recommandées.

Tel a été l'objectif poursuivi par la conférence de consensus
qui a repris sur ce point les pratiques éprouvées et reconnues
comme pertinentes et efficaces par les magistrats, les experts judi-
ciaires et les avocats.

Cette démarche doit concerner aussi U'inscription et la réins-
cription de P'expert sur nos listes. A cet égard il nous manque
encore des outils permettant notamment que les informations
dont nous avons besoin sur vos spécialités et sur votre disponi-
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bilité nous soient données en temps réel et dans ’ensemble des
p
juridictions du ressort.

Mais, au-dela des outils techniques ou méthodologiques, nous
devons nous souvenir que nous sommes associés dans la
recherche de la vérité et que chacun 4 notre place il nous appar-
tient aussi de conserver la culture de la curiosité, en se gardant
notamment des certitudes.
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Je suis persuadé que nous partageons ces objectifs et que Cest
dans cette démarche menée conjointement que nous répondrons
a Pexigence de qualité qui pese sur linstitution judiciaire. Je
vous remercie.

(Applaudissements)
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ALLOCUTION DE

Monsieur Dominique LE BRAS

Procureur général prés la Cour d appel de Caen

M. DUPONCHELLE - Monsieur le Procureur général pres
la Cour d’appel de Caen, vous avez la parole.

M. LE BRAS — Monsieur le Premier Président de la Cour de
cassation, Monsieur le Président de la Compagnie nationale des
experts-comptables de justice, Monsieur le Président de la
Chambre régionale Rouen-Caen, Mesdames, Messieurs, chers
collegues.

Vous avez choisi comme théeme de vos travaux I'apport de
Iexpert-comptable judiciaire dans les affaires de contrefacon.
Clest |2 un trés vaste sujet et un sujet d’actualité puisqu’il parait
intéresser de plus en plus les médias, si j'en juge par le nombre
d’émissions qui lui sont désormais consacrées. Bien entendu les
cas évoqués sont souvent spectaculaires, donnent méme a frémir
lorsqu’ils touchent aux médicaments par exemple ou aux pieces
détachées automobiles.

Il m’apparait aussi, & regarder ces émissions et entendre ces
propos a la radio, que la contrefagon semble étre le domaine
réservé de la douane et de quelques cabinets d’avocats en charge
des intéréts de Sociétés importantes victimes de contrefagon de
leurs produits.

En réalité, vous le savez déja, d’autres acteurs interviennent,
participent activement  la lutte contre la contrefagon. Il existe,
il n’est pas inutile de le rappeler, une unité spécialisée au sein
de I'Office central pour la répression du faux monnayage qui est
la brigade centrale pour la répression des contrefagons indus-
trielles et artistiques. 1l existe aussi, au plan régional, au travers
du territoire national, des GIR, groupes d’intervention régio-
naux, qui jouent un réle essentiel dans la lutte contre les trafics
locaux, au rang desquels on trouve la contrefagon.

Enfin il existe la Direction générale de la concurrence de la
consommation et de la répression.

Ces organismes et les forces de policiers et de gendarmerie
peuvent également mettre en place des équipes communes
d’enquéte et agir avec les services d’enquéte étrangers lorsque les
faits s’analysent comme de la délinquance organisée.

Et sans que puisse étre opposée l'obligation de secret profes-
sionnel, en dehors des cas d’informations obtenues dans le cadre
d’échanges entre pays communautaires, les services de 'Etat, des
collectivités publiques sont tenus de communiquer aux services
des douanes, de la Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes et aux officiers de

police judiciaire tous renseignements utiles a la lutte contre la
contrefacon.

Ces mémes agents peuvent aussi procéder A un échange spon-
tané de l'information.

Or dans ce tableau que vous venez de brosser a I'instant des
acteurs de la lutte contre la contrefagon, il n’est gere fait état de
I'apport de 'expert-comptable. Votre congres se chargera donc de
combler cette lacune. Vous aurez aussi noté que le ministere public,
que je représente ici avec quelques autres, n’est pas non plus spon-
tanément évoqué au rang des acteurs de la lutte contre la contre-
fagon. Cest pourquoi il m’apparait utile de vous dire deux mots de
ce que fait le ministere public dans la lutte contre la contrefagon 5
en effet cest lui aussi un des acteurs que vous pouvez rencontrer.

Tout d’abord un certain état des lieux : est-il besoin de le
rappeler, la contrefacon représenterait entre 5 et 7 % du com-
merce mondial. Elle serait la cause de la disparition annuelle de
200 000 emplois sur le plan mondial, dont la moitié¢ en Europe
et d’apres le livre vert sur la lutte contre la contrefacon, la pira-
terie dans le marché intérieur, publié en 1998 par la commission
des communautés européennes, cinq entreprises (dont une fran-
caise) admettraient étre victimes de contrefagon.

Nous savons, en tout cas la télévision se charge de le montrer,
que ['Asie est la principale région du monde qui alimente notre
économie en produits illicites mais elle n’est certainement pas la
seule car de nombreux autres pays autres que ceux de I'Asie
peuvent étre sources de trafics, y compris au sein de 'Union
européenne. Il s’agit donc désormais d’une lutte contre des trafics
pouvant atteindre une dimension internationale.

Ces trafics ont des effets négatifs sur I'économie: perte
d’emplois, distorsion de la concurrence, appauvrissement de la
création et bien évidemment trafics illicites. Cela peut avoir
aussi, je I'ai déja évoqué au début de mon propos, des effets
négatifs sur la santé et la sécurité des consommateurs.

A cela une réponse judiciaire peut étre apportée et, dirais-je,
doit étre apportée. La contrefagon est une infraction pénale, en
raison de l'atteinte portée & un droit civil, le droit du proprié-
taire. Il en résulte qu’elle est susceptible de fonder tant une
action pour l'application de peines que prévoit le code, qu’une
action en dommages intéréts.

De ce fait la contrefagon est appréhendée au plan juridique a
travers un double contentieux : un contentieux pénal et un
contentieux civil.
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Le contentieux pénal est dans le cadre de la mise en ceuvre
de I'action publique 2 laquelle se joindra éventuellement le titu-
laire du droit violé en se constituant partie civile. A ce sujet je
veux rappeler que les affaires d’une tres grande complexité rele-
veront d’une juridiction spécialisée qui s’appelle la juridiction
inter-régionale, spécialisée en matitre économique et financiére.

Le contentieux civil sera mis en jeu lorsque le titulaire de droit
préferera s’adresser plutdt au juge civil. A ce titre le Président
du tribunal de Grande instance statuant en référé peut ordonner
sous astreinte toutes mesures nécessaires a la protection du droit
menacé.

Rappelons aussi que la loi du 29 octobre 2007 prévoit la créa-
tion d’une juridiction civile spécialisée en faveur de la propriéeé
intellectuelle.

Rappelons enfin que cette méme loi de 2007 a posé le principe
de la compétence exclusive des tribunaux de Grande instance,
en excluant la compétence des tribunaux de commerce qui
étaient jusque 12 compétents en matiere de dessins et de modeles.

Le ministere public n’intervient que dans le dispositif pénal.
On peut donc distinguer 2 ce sujet entre contrefacons des
marques, brevets, dessins et modetles, bases de données et en
matiere de propriété littéraire et artistique.

La contrefagon des marques. Cette contrefagon est double-
ment réprimée, au titre du droit commun et comme infraction
douaniere. La répression au titre du droit commun est organisée
par le code de la propriété industrielle. Elle s’articule en trois
niveaux :

— un premier niveau concerne la contrefacon artisanale :
jusqu’a trois ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende ;

— un second niveau est celui o 'on constate une véritable
stratégie commerciale dans le recours 4 la contrefacon ; 1a on
encourt jusqua quatre ans d’emprisonnement et 400 000 €
d’amende ;

— le troisieme niveau est celui de la bande organisée ou encore
du danger pour la santé de ’homme et de I'animal. Les peines
peuvent alors aller jusqua cinqg ans d’emprisonnement et
500 000 € d’amende.

Bien évidemment & ces sanctions principales d’amende et
d’emprisonnement que jévoquais, peuvent s’ajouter diverses
peines complémentaires (confiscation, retrait des circuits com-
merciaux, fermeture d’établissement...).

Notez également que la circonstance de bande organisée ouvre
aux enquéteurs des pouvoirs d’infiltration et de surveillance.

La répression au niveau du code des douanes traite de 'impor-
tation de contrefagons, un délit douanier de contrebande, ou
d’importations sans déclaration. A défaut de justification de I'ori-
gine, donc d’irrégularité de la détention (le code douanier est
assez dur en la matiere), la détention est assimilée a de la contre-
bande. Il faut d’ailleurs & cet égard souligner que la plupart des
saisies de contrefagons de marques opérées sur le territoire
national sont le fait de 'administration des douanes.

Dans la plupart des cas d’une gravité relative, une transaction
douanitre interviendra, ce qui permettra un traitement rapide
du contentieux.

Le deuxieme volet est la contrefagon des brevets, des dessins,
des modeles, des bases de données, et également en matiére de
propriété littéraire et artistique, c’est-a-dire les droits d’auteur et
droits connexes.
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En cette matitre il n’y a pas de sanction douaniere applicable.
Seules existent les sanctions prévues par le code de la propriéeé
industrielle. Les textes du code de la propriété industrielle orga-
nisent la répression seulement sur deux niveaux (et non pas trois
comme pour les contrefagons pénales) :

— le premier niveau, pour les délits simples, va jusqu'a trois
ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende ;

— le second niveau pour délit aggravé par la circonstance de
bande organisée va jusqua cinq ans d’emprisonnement et

500 000 € d’amende.

La encore on pourra ajouter des sanctions complémentaires.
La circonstance de bande organisée permettra aux enquéteurs de
disposer de pouvoirs d’infiltration et de surveillance.

Je n’irai pas plus loin dans mon propos sur ce point car un
exposé doit vous étre fait sur la législation applicable. Je voudrais
seulement vous indiquer que l'action du ministere public en
matiere de lutte contre la contrefagon s’inscrit dans les orien-
tations de politique pénale définies par plusieurs circulaires du
Garde des sceaux des 9 aotit 2004, 3 janvier 2007 et 14 avril
2008, la circulaire fondamentale en la matiere étant celle du
9 aolit 2004.

Vous constaterez que ces circulaires sont récentes, ce qui vous
permet de mesurer l'actualité de la lutte contre la contrefagon.

La ligne générale que suivent les Parquets est la suivante : si
la transaction douaniere (qui n’est possible que pour les contre-
fagons de marques, je vous le rappelle) peut constituer une
réponse satisfaisante dans les affaires d’'une gravité relative,
d’autres situations traduisant une réelle organisation de la contre-
fagon, du trafic de produits contrefaits, nécessiteront la mise en
ceuvre de Paction publique, c’est-a-dire I'engagement de pour-
suites pénales. A priori, si les faits ne paraissent pas présenter un
caractere complexe, le Parquet s’en tiendra a I'enquéte prélimi-
naire avec les services d’enquéte de la police et de la gendarmerie.

Louverture d’'une information judiciaire, c’est-a-dire la saisie
d’un juge d’instruction, s’imposera seulement dans les cas néces-
sitant des investigations approfondies. L'information judiciaire
pourra alors comporter bien évidemment 'envoi d’'une commis-
sion rogatoire internationale dans les pays producteurs de contre-
fagons. Mais on sait que cela allonge considérablement les délais
de traitement.

Sont visés essentiellement par ces pratiques du ministere
public les deuxiéme et troisitme niveaux d’instruction que je
vous évoquais a l'instant, C’est-a-dire lorsque nous sommes en
présence d’une véritable stratégie commerciale, d’une bande
organisée ou d’un danger pour la santé de 'homme ou de
I'animal. Une circulaire du Garde des sceaux nous recommande
de prendre des réquisitions d’une grande sévérité, compte tenu
du trouble apporté aux opérateurs économiques et aux
consommateurs.

En particulier il nous est demandé, dans les cas les plus graves,
de requérir des faits complémentaires susceptibles de pénaliser
significativement les contrefacteurs, C’est-a-dire la fermeture
totale ou partielle, définitive ou temporaire de I'établissement
ayant servi 3 commettre I'infraction, ainsi que la confiscation en
tout ou en partie des recettes procurées par U'infraction. Je cite
I3 quelques mesures parmi les plus importantes.

Les infractions de premier niveau, c’est-3-dire celles qui sont
la simple détention semble-t-il de produits de contrefagon, la
reproduction d’une marque, peuvent elles aussi donner lieu a
des poursuites pénales dans les cas les plus significatifs.



Voila I'état des lieux et voila I'état d’esprit dans lequel le minis-
were public en France aujourd’hui agit dans le domaine de la
contrefagon. Lui aussi participe 4 la lutte contre la contrefagon.

Je peux méme préciser que la lutte contre la contrefacon est
réellement une préoccupation du ministere de la justice. Clest

pourquoi nous aussi, 4 notre maniére, nous constituons un
apport 2 la lutte contre la contrefagon, un apport différent du

A , . T .
votre. Vous aurez 'occasion aujourd’hui, a travers les exposés et
les tables rondes qui ont été organisées, de voir comment s’arti-
culent l'apport et le réle de chacun.

Je vous remercie.

(Applaudissements)
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ALLOCUTION DE

Monsieur Vincent LAMANDA

Premier Président de la Cour de cassation

M. DUPONCHELLE — Monsieur le Premier Président de la
Cour de cassation, nous vous écoutons.

M. LAMANDA — Merci Monsieur le Président. C’est un vrai
plaisir pour moi de me trouver ce matin parmi vous. Monsieur
le Président, Monsieur le Premier avocat général, Monsieur le
Premier Président, Monsieur le Procureur général, Monsieur le
représentant de Madame le Garde des sceaux, Mesdames et Mes-
sieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les experts. Cest
effectivement un réel plaisir pour moi d’étre ici.

Lorsque vous m’avez fait 'honneur de me proposer d’ouvrir
cette 47¢ journée d’étude du congres de la Compagnie nationale
des experts-comptables de justice, j’ai aussitot accepté. Ceci pour
trois raisons principales.

La premiere tient a I'estime et A I'amitié. Estime pour votre
action au sein de linstitution judiciaire. Maitres des comptes
autant que serviteurs de la loi, vous participez a 'ceuvre de justice.

Considération donc.

mitié aussi pour plusieurs d’entre vous, au premier ran
Amit g
desquels votre rapporteur général. Je n’oublie pas quavec son
épouse il a joué un réle déterminant dans la création et le déve-
oppement de I'association du Palais du Parlement de Normandie
1 tdel

que j’ai portée voila 13 ans 4 Rouen sur les fonds baptismaux.

Ensuite le theme que vous avez choisi de traiter me parait
important et, cela vient d’étre dit A plusieurs reprises, d’une réelle
actualité. Je vais y revenir & mon tour dans quelques instants.

Enfin parce que vous avez élu cet espace particulier pour vous
réunir. Lieu hautement chargé de sens que ce Mémorial de Caen,
cité de l'histoire pour la paix, qui au-dela de la nécessaire connais-
sance du passé propose une réflexion sur 'avenir au travers de
theémes aussi universels que les droits de ’homme.

Le rameau d’olivier est un des éléments décoratifs que 'on
retrouve sur les plafonds et les murs de presque toutes les salles
historiques de la Cour de cassation. Cet exigeant symbole saura,
j'en suis convaincu, inspirer vos travaux comme il accompagne
quotidiennement vos tiches.

Au nombre de ces droits de 'homme solennellement pro-
clamés le 26 aolt 1789, le droit de propriété tient une place
éminente puisqu’il y est déclaré inviolable et sacré. Stanislas de
Bouffers, rapporteur de la loi du 7 janvier 1791, premier texte
frangais sur les brevets, s’inscrit dans ce courant de pensée
lorsqu’il écrit que §'il existe pour 'homme une véritable pro-
priéeé cest celle de la pensée.
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Par I'appropriation indue des droits de propriété intellectuelle
de ses victimes, la contrefacon porte directement atteinte 2 la
création et a I'innovation. Outre qu’elle ruine la production de
valeurs et porte directement atteinte & U'emploi, la contrefagon
présente une menace pour la santé et la sécurité des utilisateurs
de produits ou de machines. Dans le monde globalisé qui est le
notre, la lutte contre la contrefagon est devenue une priorité.

La mobilisation contre la contrefagon s’est traduite par 'adop-
tion, on 'a dé¢ja rappelé, le 29 octobre 2007 de la loi de lutte
contre la contrefacon. Ce texte important qui transpose une
directive européenne intéresse 'ensemble des droits de propriéeé
intellectuelle, qu’il s’agisse de propriété industrielle, de propriéeé
littéraire et artistique, d’obtention végérale ou d’appellation
d’origine.

En adoptant cette vision unitaire, la loi rend le dispositif
francais de protection de la propriété industrielle plus lisible et
par suite plus efficace. Le législateur n’a d’ailleurs pas souhaité
restreindre, comme le permettait la directive, la lutte contre la
contrefacon aux seules atteintes commises a I'échelle commer-
ciale. Aucune distinction n’est établie au regard de la finalité de
la contrefagon.

Sur le plan pénal, alors méme que les discussions communau-
taires n’ont pas abouti, la loi du 29 octobre 2007 complete les
textes existants, avec le souci, au-dela de la généralisation et de
la mise en cohérence des incriminations, de faciliter les enquétes
et d’améliorer I'échange d’informations entre les services.

Je laisse au Professeur LECUYER le soin de vous détailler,
avec la clarté qui caractérise ses analyses, les apports de ce texte
qui se déploie tant sur le plan procédural, en offrant aux titu-
laires des droits de propriété industrielle des moyens d’action
plus étendus pour faire valoir leurs droits en justice, qu’au travers
d’une spécialisation renforcée des juridictions.

Les interventions prévues au cours de la table ronde qui sui-
vront son intervention seront 'occasion de rappeler le cotit éco-
nomique et social de la contrefacon dont le chiffre d’affaires
mondial, selon les différents organismes qui s’efforcent de I'éva-
luer, dépasserait 200 milliards de dollars et pourrait atteindre
méme, a ton dit (les chiffres qui m’ont été communiqués sont
supérieurs aux votres) 1 000 milliards d’euros.

Le nombre d’affaires traitées par les douanes au niveau com-
munautaire ne cesse de progresser pour dépasser les

43 000 affaires en 2007 et 80 millions de produits saisis.



En France, le colit économique total de la contrefagon pour
les entreprises atteindrait dit-on 6 milliards d’euros, sans
compter les 38 000 emplois détruits par ricochet, chaque année,
sur le territoire métropolitain.

Au regard de ces enjeux considérables la confrontation des
points de vue des différents praticiens qui participeront 2 la table
ronde de ce matin ne peut évidemment qu’étre fructueuse.

Je remercie Mme AGOSTINI, conseiller référendaire, pour
toutes les informations qu’elle m’a communiquées sur un sujet
qu’elle possede parfaitement.

Qu’il me soit permis aussi de saluer cordialement les Pré-
sidents KLING, DRUMMEN.

Cest justement dans d’autres systtmes de droit que le notre
que 'une des principales innovations de la loi puise sa source.
En effet les critéres alternatifs, désormais expressément proposés
au juge pour évaluer les dommages et intéréts alloués aux
victimes de contrefagons, sont issus de systemes autres.

La loi prévoit que ces dommages et intéréts doivent prendre
en compte les conséquences économiques négatives subies par
la partie lésée, ainsi que les bénéfices injustement réalisés par le
contrefacteur. On se situe 1a au coeur des missions de 'expert-
comptable de justice.

La portée d’une décision sanctionnant une contrefagon est en
effet réduite si le contrefacteur conserve une partie substantielle,
voire majoritaire, de ses gains illicites. Si la contrefagon demeure
lucrative, nul ne sera dissuadé de s’y livrer.

Au regard de ces nouvelles dispositions, la mission éminem-
ment délicate incombant & 'expert-comptable, sera notamment
de donner les clefs de répartition afin de déterminer, au sein des
bénéfices réalisés par le contrefacteur, ce dont la victime de la
contrefacon a été privée et I'importance présentée par les droits
de propriété du spolié au stade de la commercialisation.

Certes il est loisible a I'entreprise victime de contrefacon de

solliciter une répartition forfaitaire mais compte tenu des attentes
suscitées par ces nouvelles régles d’indemnisation, je ne doute
pas que la présentation qui en sera donnée en début d’apres-midi
suscitera des échanges de vue féconds.

Pour autant l'exercice des droits de propriété intellectuelle,
expression immatérielle du droit fondamental de propriéeé, doit
étre concilié sous le controle du juge avec d’autres droits fonda-
mentaux tels que le droit a la vie privée, la liberté d’expression
ainsi quavec une application rigoureuse du droit de la
concurrence.

Dans une économie de la connaissance, I'innovation et la créa-
tivité constituent une source d’avantages concurrentiels déter-
minante. La défense des droits de propriété intellectuelle ne peut
A X , . N
étre le prétexte d’une atteinte, méme indirecte, au secret des
affaires.

La présentation par les derniers intervenants des bonnes pra-
tiques permettant de concilier respect de la confidentialité et du
principe de la contradiction sera certainement des plus
stimulante.

L’éclairage apporté par vos travaux sur 'ensemble de ces
questions ne peut qu'intéresser le juge dont les pouvoirs en
matitre de lutte contre la contrefagon ont été renforcés par la
loi de 2007.

Ainsi les travaux de cette journée proposent-ils non seulement
un état des lieux de la contrefagon mais I'approfondissement des
questions pouvant se poser, tant a I'expert-comptable qu’au juge
qui le désigne, pour lui apporter un éclairage d’autant plus essen-
tiel que l'on se situe ici dans un domaine toujours tres technique.

Dans de telles conditions, je suis certain de la pleine réussite
de cette journée. Bon congres dont j’ai honneur de déclarer les
travaux ouverts.

(Applaudissements)
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ALLOCUTION DE

Monsieur Michel ASSE

Rapporteur général, expert prés la Cour d'appel de Rouen

M. DUPONCHELLE - Pour ne pas retarder le début de ces
travaux je céde de suite la parole & M. Michel ASSE, rapporteur
général.

M. ASSE — Merci, Monsieur le Premier Président, de vos
aimables propos. Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs.
Je voudrais tout d’abord attirer votre attention sur certains
aspects de la contrefagon.

Méme si le chiffrage du volume de la contrefagon peut préter
a discussion en raison de son caractére nécessairement approxi-
matif, s'agissant d’évaluer une activité volontairement dissi-
mulée, personne ne conteste plus aujourd’hui son importance
et son développement rapide.

Tout le monde s’accorde en effet 4 reconnaitre que la contre-
fagon représente entre 7 % et 10 % du commerce mondial. Mme
le Garde des sceaux, lors de son intervention devant le Sénat
pour le vote de la loi du 29 octobre 2007, avancait le chiffre de
9210 %.

L’essor de la contrefagon a été favorisé par la conjonction de
plusieurs conditions dont les plus importantes me paraissent étre
les suivantes.

La premitre réside dans la baisse continue de la part des
charges de fabrication dans le prix de revient des produits et
donc dans l'augmentation corrélative des autres charges, que
peut économiser le contrefacteur. Il est souvent fait référence
aux chaussures Nike dont la fabrication représente, selon les
modeles, entre 10 et 15 % du prix de revient des chaussures.

La seconde, tout aussi importante, résulte de la concentration
accrue de ces autres charges en amont de la fabrication.
L’exemple le plus caractéristique est fourni par l'industrie du
pharmaceutique ot I'essentiel des charges est engagé avant la
mise sur le marché des médicaments.

La troisitme condition concerne la mondialisation des
marchés, des capitaux et surtout des facteurs de production,
notamment de la main d’ceuvre.

La quatrieme condition tient au développement de la logis-
tique au niveau mondial et 2 la baisse tendancielle des cofits de
logistique.

Deux phénomenes ont joué un réle d’accélérateur. Le plus
important d’entre eux tient a lirruption de la grande délin-
quance financiére dans la contrefagon, qui a été attirée par la
perspective de profits trés importants.
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La grande délinquance financiére a vu en outre la possibilité
de maximiser les profits en faisant fabriquer dans des pays a bas
salaires et surtout en s’affranchissant de contraintes environne-
mentales et de contraintes de sécurité tant pour les salariés que
pour les consommateurs.

Mais l'attrait des délinquants pour la contrefagcon ne s’est pas
arréeé 1. En effet, les peines encourues pour contrefagon sont
généralement moins lourdes que celles réprimant les trafics de
stupéfiants, mais surtout I'argent tiré de la contrefagon n’a pas
besoin d’étre blanchi, puisqu’il emprunte sinon dans tout son
cheminement, tout au moins dans sa phase finale de commer-
cialisation, c'est-a-dire celle de la perception des fonds, des
circuits légaux.

Le deuxi¢me facteur d’accélération est venu d’Internet qui, en
raison 2 la fois de son architecture et de son mode d’utilisation,
favorise la diffusion des produits contrefaits et constitue en lui-
méme un nouveau marché de la contrefagon.

Les conséquences négatives qui touchaient initialement les
entreprises victimes de la contrefagon se sont transformées en
un véritable fléau. Mes prédécesseurs 2 la tribune en ont parlé.
En ce qui concerne la France, il faut savoir que les pertes
d’emploi sont évaluées 2 30 000 postes par an, ce qui est consi-
dérable. S’ajoutent 2 cela, les risques éventuellement encourus
par les consommateurs. Nous avons tous entendu parler de
produits alimentaires frelatés : caramels, bonbons, giteaux, et
également des disjoncteurs qui prennent feu.

Comme I'a souligné M. le Premier Président, la contrefagon
est de nature & décourager I'innovation et la recherche, donc a
priver les entreprises de puissants facteurs de croissance. Tout le
monde a en téte les effets bénéfiques de la découverte de I'élec-
tricité, du téléphone et du moteur a explosion sur la deuxitme
révolution industrielle et sur la croissance économique qui en
est résultée.

C’est pourquoi les Pouvoirs publics ont entrepris d’adapter
leur législation en la mati¢re ; au niveau de 'Union européenne
tout d’abord, avec la directive d’avril 2004 et la France ensuite
a l'aide de la loi du 29 octobre 2007, qui s’intitule, convient-il
de le rappeler «loi de lutte contre la contrefagon ».

M. le Professeur LECUYER vous présentera le nouveau cadre
juridique. Puis une table ronde animée par notre confrere Didier
KLING réunissant Mme Frédérique AGOSTINI, Mme Chris-
tine LAI, M. Nicolas GUILLOU et M. Jean-Bertrand



DRUMMEN dressera I’état des lieux de la contrefagon et des
dispositifs de lutte contre la contrefagon.

L’aprés-midi sera consacrée 4 deux exposés. Le premier traitera
de I'évaluation du préjudice économique et sera présenté par nos
confreres Xavier LECARON et Robert POIRIER. Enfin nos
confréres Didier FAURY et Olivier PERONNET aborderont,
dans le second exposé, les problemes posés par la confidentialité
des informations et le respect du contradictoire.

A la suite de chaque intervention, vous aurez tout loisir de
poser des questions.

Je vous souhaite 4 toutes et & tous un excellent congres. Sans
plus attendre je passe la parole 2 M. le Professeur Hervé

LECUYER.

(Applaudissements)
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ALLOCUTION DE

Monsieur Hervé LECUYER

Agrégé des facultés de droit, professeur i 'Université Panthéon Assas (Paris I1I)

M. LECUYER - Merci infiniment Monsieur le rapporteur
général. Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
Mesdames et Messieurs les hautes autorités, Mesdames, Mes-
sieurs, permettez-moi tout d’abord de remercier vivement le Pré-
sident de la Compagnie nationale ainsi que le Rapporteur général
de ce congres de m’avoir associé  celui-ci. J’en suis trés honoré
et trés ému.

Le terme a déja été 1aché deux fois ce matin et je le ferai mien.
La contrefacon est un fléau. Elle est, juridiquement insuppor-
table, en ce qu’elle nie les droits subjectifs ; économiquement
désastreuse, en ce qu’elle est facteur de ruine de ceux qui créent
et innovent, affecte lemploi et sert des desseins souvent mépri-
sables. Qui évoque la contrefagon, 'associe aux mafias, au blan-
chiment, au financement d’activités illicites, etc.

L’Europe et la France sont aujourd’hui pleinement convaincues
de la nécessité de lutter efficacement, ardemment, contre ce fléau.
Aux grands maux, les grands remedes. On comprend qu’il se soit
récemment agi de muscler, considérablement, les dispositifs
légaux destinés a lutter, vigoureusement, contre la contrefagon.

Que l'on ne croie pas cependant que cette préoccupation, et
cette réaction, soient récentes en France. Notre pays a joué un
r6le précurseur et déterminant, ceuvrant de longue date en faveur
d’une telle lutte. Et nul ne contestera 'empreinte de 'expérience
francaise dans la directive communautaire du 29 avril 2004, qu’il
s'est agi pour la France, notamment, de transposer.

La directive de 2004 est un démenti flagrant & ceux qui croient
pouvoir affirmer que le rayonnement de la pensée juridique frangaise
est actuellement altéré, et que la France est marginalisée en Europe.

Plus globalement, les crises du moment ne confortent-elles
pas la conviction de la force du modele frangais ? Et si 'on se
prenait, & nouveau, a faire un classement des systemes juridiques
économiquement les plus performants, la Banque Mondiale
dénigrerait-elle toujours, d’une méme maniére, notre systeme ?

Il se pourrait que beaucoup considerent aujourd’hui que la
stireté, l'efficacité, la justice sont mieux servis par un Droit, pétri
d’histoire et de sagesse, et qui plonge ses racines dans le Tibre,
recueillant ainsi ce que Bigot Préameneu qualifiait de précieux
dépot, que par un Droit s’abreuvant aux sources de I'Hudson.
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Il ne s’agit pas d’étre animé d’un esprit revanchard. 1l sagit
seulement de rappeler les vertus d’un systtme qui fut, dans un
récent passé, sans doute injustement dénigré.

Le juriste frangais n’est donc pas déboussolé, quand il analyse la
directive communautaire relative au respect des droits de propriéeé
intellectuelle et la loi de transposition du 29 octobre 2007, loi dont
nous fétons, & quelques jours pres, le premier anniversaire (1).

La Directive cultivait un objectif : rapprocher les législations
en vue d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et
homogene de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

Elle s’attache a la protection civile des droits. Le volet pénal
n’est cependant pas négligé par les autorités communautaires. 11
a commandé I'élaboration d’une proposition de directive, en
date du 12 juillet 2005, relative aux mesures pénales visant 2
assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Cette pro-
position, comme la directive de 2004, couvre tous les droits de
propriété intellectuelle, y compris le brevet qui, pourtant, ne
rencontre en France que tres exceptionnellement le droit pénal.

En outre, il ne faut pas omettre le fait que la loi de transpo-
sition comprend des dispositions pénales (2) et organise aussi
I'échange de renseignements entre agents de la DGCCREF et les
officiers de police judiciaire concernant les affaires de contre-
fagon (art. L. 215-3-1 du code de la consommation).

Quant 2 la directive du 29 avril 2004, cest, sans doute, son
aspect horizontal, transversal, qui marque au premier abord.

Les mesures et procédures qu'elle comprend s’appliquent en
effet a toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue

(1) La loi, publiée au JO du 30 octobre 2007 est entrée en vigueur le
31 octobre 2007, & défaut de dispositions dérogatoires sur ce point.

(2) Dispositions de fond en mati¢re d’incrimination et de sanction des faits
de contrefagon de dessins et modeles (art. L. 521-10, L. 521-11 et L. 521-12
CPI), de brevets (créant une nouvelle incrimination : art. L. 613-17-2 ; L. 615-14,
L.615-14-1, L.614-3), de produits semi-conducteurs (art. L. 622-7),
d’obtentions végétales (art. L. 623-32-1 et L. 632-2), de marques (art. L. 716-9,
L.716-11-2, L. 716-13, L. 716-14 et L. 716-15), de propriété littéraire et artis-
tique (art. L. 335-6, L. 335-8) et en matitre de bases de données (art. L. 343-5,
L. 343-6 et L. 343-7).



par la législation communautaire et ou la législation nationale
concernée (3).

La loi frangaise de transposition ne pouvait conserver une telle
approche unique et unitaire des droits de propriété intellectuelle.
Elle devait se couler dans le plan du Code de la propriété intel-
lectuelle, et éclater alors les dispositions qu’elle porte, méme si
elles peuvent avoir un méme contenu, dans les développements
réservés a chacun des droits. Clest ainsi qu’elle traite successive-
ment des dessins et modeles (chapitre 1¢), des brevets (cha-
pitre 2), des produits semi-conducteurs (chapitre 3), des
obtentions végétales (chapitre 4), des marques (chapitre 5), des
dénominations géographiques (chapitre 6), de la propriété litté-
raire et artistique (chapitre 7).

La présentation était nécessairement éclatée, compte tenu du
corpus dans lequel les dispositions nouvelles sont appelées a se
fondre. Mais sur le fond, et conformément a I'approche de la
directive, 'unification est réalisée.

L’immédiate tentation, pour celui qui analyse une loi de trans-
position, est de vérifier si elle est fidele a la directive, ou si elle
s'en écarte ou use des marges de manceuvres concédées. On sait
que les situations ne sont pas identiques, et que la marge de
manceuvre est plus ou moins grande. Elle est parfois dérisoire
(que l'on songe a la responsabilité du fait des produits défec-
tueux...). Ici la directive a été plus généreuse, plus souple.

La Directive a décu. Elle affichait pourtant une grande rigueur,
affirmant notamment, en son article 3, que les mesures, pro-
cédures et réparations devaient étre dissuasives (en écho aux
accords ADPIC). Malheureusement, les amendements introduits
dans de nombreux articles, et notamment les articles 17 et 18,
devenus 13 et 14 supprimerent ou élimerent le caractere dissuasif
de P'arsenal voulu par la Commission européenne.

La proposition initiale de Directive, datée du 30 janvier 2003,
était bien plus rigoureuse. Elle définissait des mesures et pro-
cédures anti-contrefagon a priori dissuasives, conformément a
Iobjectif développé dans I'exposé des motifs. La directive fina-
lement adoptée est plus frileuse. Quen fait la loi de
transposition ?

La loi est sobrement intitulée : « loi de lutte contre la contre-
fagon ». La sobriété de I'intitulé est appréciable et rare dans la
législation contemporaine.

Le texte de transposition peut désormais étre disséqué. Les
aspects procéduraux de la lutte contre la contrefagon (I) peuvent
A L : ; by
y étre distingués des aspects substantiels (II). L’efficacité de la
lutte est recherchée par la procédure, comme par le fond.

(3) La commission a pensé nécessaire, par une déclaration du 13 avril 2005,
de préciser le champ d’application de la directive, indiquant qu’il couvrait : le
droit d’auteur, les droits voisins, le droit sui generis d’'un fabricant de base de
données, les droits du créateur des topographies d’'un produit semi-conducteur,
les droits des marques, les droits des dessins et modeles, les droits des brevets, y
compris les droits dérivés de certificats de protection supplémentaires, les indi-
cations géographiques, les droits en matitre de modeles d’utilité, la protection
des obtentions végétales, les dénominations commerciales, dans la mesure ou elles
sont protégées en tant que droits de propriété exclusifs par le droit national
concerné.

I — UEFFICACITE RECHERCHEE
PAR LA PROCEDURE

La loi étend le droit d’agir, d’'une part (A), et s'intéresse aux
g
procédures enclenchées d’autre part (B).

A. L’extension du droit d’agir

L’article 4 de la Directive définit les personnes ayant qualité
pour demander I'application des mesures, procédures et répa-
rations. Ce sont, selon le texte, de premicre part, les titulaires
de droit de propriété intellectuelle, de deuxieme part, « toutes
les autres personnes autorisées a utiliser ces droits, en particulier
les licenciés, mais seulement dans la mesure ou la législation
applicable le permet » ; de troisieme part, les organismes de ges-
tion collective des droits, mais une fois encore dans la mesure
ou les dispositions de la législation applicable le permettent.

La loi frangaise transpose, mais avec modération.

Elle comprend une disposition spécifique aux dessins et
modeles qui reconnait au propriétaire du dessin ou du modele
le droit d’agir en contrefagon, ajoutant que le bénéficiaire d’un
droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du
contrat de licence, exercer I'action si aprés mise en demeure, le
propriétaire du dessin ou modele ne I'exerce pas. La loi consacre
ainsi la subsidiarité du droit d’action du bénéficiaire du droit
exclusif d’exploitation par rapport au droit du propriétaire du
dessin ou du modele (CPI article L. 521-2).

Elle consacre aussi la recevabilité de 'intervention volontaire
de toute partie 2 un contrat de licence dans I'instance en contre-
fagon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation
du préjudice qui lui est propre (nouvel article L. 521-2).

La loi complete encore l'article L. 331-1 CPI pour ouvrir au
bénéficiaire valablement investi d’un droit exclusif d’exploitation
appartenant 3 un producteur de phonogramme ou de vidéo-
gramme, et sauf stipulation contraire du contrat de licence,
Iaction en justice au titre de ce droit. L’exercice de 'action devra
seulement étre notifié au producteur.

B. L’enrichissement des procédures

Conformément 2 la directive, la loi appréhende, primo, la
question de la conservation des preuves, secundo, celle de la
conservation des droits, tertio celle du droit d’information.

1. La conservation des preuves (saisie contrefagon)

L’article 7 de la Directive dispose que, « avant méme ['enga-
gement d’une action au fond, les Etats Membres veillent 3 ce
que les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requéte
d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnable-
ment accessibles pour étayer ses allégations, selon lesquelles il a
été porté atteinte 2 son droit de propriété intellectuelle ou qu'une
telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires
rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuves
pertinents ».

On a raillé cette disposition qui semble demander au requé-
rant de justifier sa requéte en fournissant les éléments de preuve
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s foiok A s y
qu’il espere précisément obtenir grice 4 la saisie-contrefagon qu’il
sollicite...

Nul n’ignore les sources d’inspiration de la directive. France
et Belgique étaient les seuls pays européens a pratiquer la pro-
cédure de saisie-contrefagon pour permettre a la victime de
latteinte de se procurer les preuves susceptibles de fonder et

nourrir 'action au fond (4).

La protection du saisi est garantie par le possible octroi de
dommages-intéréts en cas de saisie abusive. Le fait est rare, ce
qui montre que les titulaires de droits agissent avec mesure et
discernement.

L’exigence d’adminicules préalables, posée par la Directive a
Iinitiative du Parlement européen a pu étre déplorée, comme
: e 2 . o
constituant une régression de I'état du droit en France et s’avé-
rant préjudiciable aux titulaires des droits contrefaits.

La loi de transposition était donc attendue sur ce point !

Tout d’abord, elle étend le domaine de la saisie-contrefagon
a Pensemble des droits de propriéeé intellectuelle concernés :
dessins ou modeles (L. 521-4 CPI), brevets (CPI, art. L. 615-5),
produits semi-conducteurs (par renvoi a larticle L.615-5)
obtentions végétales (CPI, art. L. 623-27-1), marques (CPI, art.
L. 716-7) ; indication géographie (CPI, art. L. 722-4), droits du
producteur de bases de données (CPI, art. L. 343-1 et 2). Cette
extension est louable, en droit interne. Seront a 'avenir couverts
des domaines dans lesquels cette procédure n’existait pas : topo-
graphie de produits semi-conducteurs, certificats d’obtention
végétale, appellation d’origine et droit sui generis des pro-
ducteurs de bases de données.

En revanche, I'exigence d’adminicule a disparu. La loi, contre-
disant clairement la directive sur ce point, demeure fidéle 2 la
tradition libérale francaise, gage d’efficacité.

Quant 2 la nature juridique de la décision requise, si la direc-
tive parle d’'une « requéte » faite au juge, elle réserve néanmoins
I'hypothese d’une procédure contradictoire. La terminologie de
la Directive est flottante, car, bien que s’exprimant en termes de
requéte, elle retient pourtant le principe d’une procédure contra-
dictoire, pour n’admettre qu’exceptionnellement que ces
mesures soient prises « le cas échéant, sans que l'autre partie soit
entendue ».

La loi, une fois encore, se détache de la Directive sur ce point,
fort heureusement. Elle prévoit que 'ordonnance est rendue sur
requéte, procédure impliquant un défaut de contradiction, ou,
du moins, une contradiction simplement différée. Ce recours a
I'ordonnance sur requéte est fort bienvenu : la surprise est une
condition indispensable 2 la réussite de la saisie-contrefagon. La

(4) La procédure de saisie-contrefagon est une création francaise de longue
date (7). En droit d’auteur, la loi des 19-24 juillet 1793, complétée par article 1¢
de celle du 25 prairial anII, aménagea la procédure spéciale dite de saisie-
contrefagon pour la sauvegarde du droit de reproduction (8). En propriéeé indus-
trielle, cette procédure a été introduite d’abord en matitre de brevets par la loi
du 5 juillet 1844 (9), puis en mati¢re de marques par la loi du 23 juin 1857 et
en mati¢re de dessins et modeles par la loi 14 juillet 1909 (10). Cest assez dire
quen la maticre le législateur bénéficiait de I'avantage de 'expérience.
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dérogation au principe de la contradiction est légitime et sert
Pefficacité de la mesure. Sur ce point, la loi de transposition est
en pointe, tandis que la Directive se montrait plus frileuse.

L’unisson est en revanche retrouvé, entre la disposition source
et le texte de transposition, quant & la définition des mesures
susceptibles d’étre prises et aux précautions susceptibles
d’entourer la mesure.

Quant aux mesures susceptibles d’étre arrétées, la Directive
envisage celles permettant de conserver les éléments de preuve
pertinents, «de telles mesures pouvant inclure la description
déaillée avec ou sans prélevement d’échantillons, ou la saisie
réelle des marchandises litigieuses, voire des matériels et ins-
truments utilisés pour produire et/ou distribuer ces
marchandises ».

Fidele 4 la directive, la loi reprend cette dernigre, sur ce point,
quasiment au mot pres. Ceci emportera une innovation en droit
francais, qui ne permet actuellement pas la saisie des matériels
et instruments.

La systématisation de la présence d’un ou de plusieurs experts
« désignés par le demandeur » dans I'ensemble des procédures
de saisie-contrefacon (elle était prévue par les textes anciens en
matiere de brevet, de marque, de logiciel et de base de données)
va dans le sens d’une harmonisation souhaitée de ces procédures.
Il semble que la présence de cet homme de l'art soit désormais
obligatoire (I'indicatif employé par le texte incite 2 cette inter-
prétation), ce que confirme lauteur de 'amendement qui a
introduit cette disposition en premicre lecture au Sénat. La loi
nouvelle ne modifie pas le réle de cet expert et son choix, par
rapport aux solutions jurisprudentielles connues ; il en est ainsi
de la qualité de conseil en propriété industrielle du saisissant que
peut présenter I'expert.

Quant aux précautions pouvant étre prises pour entourer la
mesure, la directive prévoit la possible fourniture d’une garantie
telle une caution, fournie par le requérant pour permettre
l'indemnisation de tout préjudice subi par le défendeur. La
Directive enjoint, en outre, aux Ftats Membres de veiller A ce
que les mesures de conservation des preuves soient abrogées a
la demande du défendeur, si le demandeur n’engage pas dans
un délai raisonnable une action au fond. Un plafond est fixé :
vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils. La directive
oublie cependant de définir le dies a quo...

La loi est ici fidele a la directive. Elle prévoit la possibilité
pour le juge de subordonner I'exécution des mesures qu’elle
ordonne & une consignation par le requérant ou A toute autre
garantie jugée équivalente, et prévoit qu’a défaut pour le requé-
rant de se pourvoir au fond, par la voie civile ou pénale, I'inté-
gralité de la saisie sera annulée. La loi renvoie, enfin, au décret,
pour la fixation du délai raisonnable. A défaut de décret, les
articles de loi ne sont pour le moment pas applicables.

Les voies de recours contre l'ordonnance demeurent
inchangées(66) : l'article 496, alinéa 2, du code de procédure
civile permet au saisi d’en référer au juge qui a rendu l'ordon-
nance et [article 497 du méme code ouvre au juge qui a rendu
I'ordonnance la faculté de la modifier ou de la rétracter.



2. La conservation des droits (prévention des atteintes)

L’article 9 de la Directive comporte une proposition générale :
il prévoit la possibilité d’obtenir une ordonnance de référé visant
A prévenir toute atteinte imminente & un droit de propriéeé intel-
lectuelle, a interdire, A titre provisoire et le cas échéant sous
astreinte, que les atteintes présumées au droit se poursuivent, a
subordonner leur poursuite a la constitution de garanties. Une
méme ordonnance peut étre obtenue a 'encontre d’un intermé-
diaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter
atteinte 2 un droit.

Le juge peut encore ordonner la saisie ou la remise des mar-
chandises qui sont soupgonnées de porter atteinte & un droit de
propriété intellectuelle pour empécher leur introduction ou leur
circulation dans les circuits commerciaux.

La Directive comprend, en outre, une disposition spéciale en
cas d’atteinte commise a I'échelle commerciale (5). Le juge doit
pouvoir alors ordonner, si la partie 1ésée justifie de circonstances
susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-
intéréts, la saisie conservatoire des biens du contrevenant sup-
posé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres
avoirs.

La directive habilite le juge a exiger du requérant qu’il four-
nisse un élément de preuve raisonnablement accessible afin
d’acquérir avec une certitude suffisante qu’il est le titulaire du
droit et qu’il y est porté atteinte, ou que cette atteinte est
imminente.

La loi retient, dans d’identiques termes, les propositions
générales et particulitres. En revanche, la loi francaise supprime
toute référence a la notion d’échelle commerciale. La notion a
paru au législateur francais floue, sibylline et dangereuse... La
directive avait, au préalable, essuyé¢ de nombreuses critiques pour
avoir employé, sans vraiment la définir, une telle expression. I
est donc nécessaire d’en appeler a la vigilance des magistrats saisis
de demandes provisoires : « les juridictions saisies adapteront la
réponse judiciaire 4 la gravité de la contrefagon reprochée »

Plus substantiellement, la loi respecte ici la directive en posant
une méme exigence d’adminicule (exigence levée quand il s’agit
de préserver les preuves. V. supra) « la demande de mesures pro-
visoires n’est admise que si les éléments de preuve, raisonnable-
ment accessibles au demandeur, rendent vraisemblables qu’il est
porté atteinte A son droit ou qu’une telle atteinte est immi-
nente ». Elle ajoute, en revanche, 2 la directive, en prévoyant
que le juge peut aussi accorder au demandeur une provision
lorsque lexistence de son préjudice n’est pas sérieusement
contestable.

3. Le droit d’information (le démantelement des réseaux)

La proposition, figurant a larticle 8 de la Directive, a été
remarquée. Elle est destinée a lutter contre les réseaux de contre-
fagon en permettant d’obtenir les informations nécessaires  leur
démantelement : « Les Etats Membres veillent 3 ce que, dans le
cadre d’une action relative & une atteinte a un droit de propriéeé
intellectuelle et en réponse 4 une demande justifiée et propor-

(5) La notion d’actes commis « a ['échelle commerciale » est définie par le
considérant 14 comme « ceux qui sont perpétrés en vue d’obtenir un avantage
économique ou commercial direct ou indirect, ce qui exclut normalement les
actes qui sont perpétrés par des consommateurs finaux agissant de bonne foi ».

tionnée du requérant, les autorités judiciaires puissent ordonner
que des informations sur Porigine et les réseaux de distribution
des marchandises ou des services qui portent atteinte 4 un droit
de propriéeé intellectuelle soient fournies par le contrevenant et
ou toute autre personne qui :

— aété trouvée en possession des marchandises contrefaisantes
3 I’échelle commerciale ;

— a été trouvée en train d’utiliser des services contrefaisants 2
I’échelle commerciale ;

— a été trouvée en train de fournir 4 I’échelle commerciale des
services utilisés dans des activités contrefaisantes ou ;

— a été signalée comme intervenant dans la production, la
fabrication ou la distribution des marchandises ou services. »

La disposition est reprise en substance par la loi. Cette der-
ni¢re prend seulement soin d’indiquer que la production de
documents ou d’informations peut étre ordonnée, le cas échéant
sous astreinte, s’il n’existe pas d’empéchement légitime, tandis
que la Directive s’exprime autrement, enjoignant de ne répondre
favorablement 2 la demande que si elle est justifiée et propor-
tionnée. La loi réserve encore le jeu de différentes dispositions,
notamment celle qui donnent la possibilité de refuser de fournir
des informations qui contraindraient la personne appelée 2 les
donner a admettre sa propre participation ou celle de ses proches
parents 4 une atteinte A un droit de propriété intellectuelle.

Quant 2 la transposition de la Directive, dans ses aspects pro-
céduraux, la loi est fidele au texte source, sans pour autant renier
ce qui fait la spécificité et la qualité du droit frangais. Quid
quant aux régles de fond ?

II — L’EFFICACITE RECHERCHEE
PAR DE NOUVELLES REGLES DE FOND

L’attention est désormais portée sur les sanctions, prévues par
la directive et celles portées par la loi.

La Directive qualifie les sanctions de « mesures résultant d’'un
jugement quant au fond », et distingue, parmi elles, les mesures
correctives (A) des dommages-intéréts (B), réservant de surcroit
I'hypothese d’un cumul.

A. Des mesures correctives (rappel des circuits
commerciaux, mise a I’écart définitive des circuits
comerciaux, destruction...).

Il s’agit de mesures appropriées a I'égard de marchandises dont
on aura constaté qu’elles portent atteinte 4 un droit de propriéeé
intellectuelle et, dans les cas appropriés, a 'égard des matériaux
et instruments ayant principalement servi a la création ou 2 la
fabrication de ces marchandises.

La Directive décrit ces mesures : rappel des circuits commer-
ciaux, mise a I’écart définitive des circuits commerciaux, des-
truction, le tout, normalement, aux frais du contrevenant.

Apres avoir encore posé un principe de proportionnalité entre
les mesures correctives et la gravité de I'atteinte, la Directive finit
sur une proposition de mesure alternative (art. 12) : les Etats
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Membres peuvent prévoir que, dans des cas appropriés et a la
demande de la personne passible des mesures correctives, le juge
pourra ordonner le paiement 4 la partie lésée d’une réparation
pécuniaire 4 la place, si cette personne a agi de mani¢re non
intentionnelle et sans négligence et si I'exécution des mesures en
question devait entrainer pour elle un dommage disproportionné
et que le versement d’une réparation pécuniaire a la partie [ésée
parait raisonnablement satisfaisant.

Cette mesure alternative ne figure pas comme telle dans la loi
qui reprend, en revanche, la possibilité pour le tribunal, 2 la
demande de la partie 1ésée, de rappel, de destruction ou de
confiscation des produits contrefaits et des matériaux et ins-
truments ayant principalement servi a leur création ou fabrica-
tion. La loi retient, sans réserve, que ces mesures sont ordonnées
au frais du contrefacteur. La directive réservait, quant 2 elle, une
autre solution, si des raisons particulieres le commandaient.

B. Lasanction du contrefacteur par la condamnation
a dommages-intéréts

Six articles sont réservés a la fixation des dommages et intéréts :
les articles L. 521-7 CPI pour les dessins et modeles, L. 615-7
pour les brevets ; L. 623-28 pour les produits semi-conducteurs,
L. 716-14 pour les marques, L. 722-6 pour les indications géo-
graphiques, L. 331-1-3 pour la propriété littéraire et artistique.

Derri¢re la profusion apparente des dispositions, il y a, au
fond, un seul et unique message. Et le message délivré est le
suivant :

« Pour fixer les dommages et intéréts, la juridiction (sic) prend
en considération les conséquences économiques négatives, dont
le manque a gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés
par le contrefacteur, et le préjudice moral causé au titulaire des
droits du fait de l'atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, 2 titre d’alternative et sur
demande de la partie lésée, allouer 2 titre de dommages et intéréts
une somme forfaitaire qui ne peut étre inférieure au montant
des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur
avait demandé l'autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté
atteinte. »

Au fond, la loi raisonne alternativement, posant une solution
de principe pour immédiatement inviter la partie lésée et la juri-
diction saisie A fixer le débat dans d’autres termes.

1. Le débat est placé, par la loi elle-méme, sur le terrain de la
responsabilité civile: «toute atteinte portée aux droits...
constitue une contrefagon engageant la responsabilité civile de
son auteur » (v. par ex. larticle L. 521-1 pour les dessins et
modeles). Le rattachement de la matitre 4 la responsabilité civile
ne va pas de soi. Tout débat, sur ce point, est cependant stérile,
puisque le législateur force la qualification et impose le modéle.

Il serait en conséquence normal de raisonner ici dans les termes
du droit commun, notamment pour la détermination du pré-
judice réparable. Le juge, chargé d’évaluer le dommage subi par
la victime de 'acte de contrefacon et de liquider I'indemnité due
par l'auteur de I'atteinte aux droits serait soumis au principe de
réparation intégrale du dommage : tout le préjudice, rien que le
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préjudice, résume-t-on classiquement. Les dommages et intéréts
ne peuvent représenter autre chose que le préjudice.

La loi nouvelle invite, pourtant, & rompre avec ce raisonne-
ment : pour fixer les dommages et intéréts, est-il dit, la juridic-
tion « prend en considération les conséquences économiques
négatives, dont le manque 4 gagner, subies par la partie lésée,
les bénéfices réalisés par le contrefacteur, et le préjudice moral
causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte ».

Notons tout d’abord, quant a loffice du juge, que la loi
emploie le présent de I'indicatif : « le juge prend en considéra-
tion... ». Le présent de lindicatif est, dans le droit écrit, un
impératif.

Deux questions sont alors posées : le juge doit-il prendre en
considération tous les éléments visés au texte ? Le juge peut-il
prendre en considération d’autres éléments que ceux visés au
texte ?

— Doit-il prendre en considération tous les éléments visés au
texte ?

Iy

L’indicatif-impératif conduit A penser que le juge appelé a
liquider la créance de dommages et intéréts doit prendre en
considération tous les éléments visés au texte et motiver sa déci-
sion sur chaque chef de préjudice (ou autre élément, non consti-
tutif d’un préjudice, mais pris en compte) légalement défini,
qu’il décide ou non d’indemniser sur ce fondement. Ceci pour-
rait, en conséquence, renforcer les pouvoirs de contrdle de la
Cour de cassation sur les juges du fait, la premiere vérifiant que
la motivation des décisions des seconds porte sur chaque élément
légalement défini.

— Peut-il prendre en considération d’autres éléments que ceux
visés au texte ?

La question est toujours posée, en présence d’une liste légale,
de son caractere exhaustif. La tendance, en théorie générale du
droit est de considérer que, sauf indication contraire du texte,
une liste légale est en principe exhaustive. En outre, un élément
supplémentaire, tiré du texte en cause, pourrait conforter cette
approche : en posant une alternative (alinéa 1¢ — alinéa 2), le
législateur semble exclure que les éléments pris en considération
dans la solution alternative, pour la détermination du montant
des dommages et intéréts puissent participer de la détermination
des dommages et intéréts dans la solution de principe (et vice
et versa : v. infra).

Quant au montant des dommages intéréts alloués, il nous faut
approfondir les différents éléments devant étre pris en considé-
ration par la « juridiction » pour leur fixation. Ce sont, primo,
les conséquences économiques négatives, secundo, le préjudice
moral causé au titulaire des droits du fait de I'atteinte, tertio, les
bénéfices réalisés par le contrefacteur.

— Les conséquences économiques négatives, dont le manque
a gagner

Prudemment, la loi retient une définition générique de ce
premier chef de préjudice qu’elle éclaire par une illustration. La
loi de 2007, sur ce point, ne s’éloigne guere du droit commun



de la responsabilité civile. Aux termes de I'article 1149 du Code
civil, « les dommages-intéréts sont, en général, de la perte qu’il
a faite et du gain dont il a été privé ». Cet article du Code civil
releve du droit de la responsabilité contractuelle. Il est
néanmoins unanimement admis que la solution qu’il pose doit
aussi étre retenue dans le domaine de la responsabilité délictuelle.

Le manque a gagner, cest le gain manqué de larticle 1149
du Code civil. Simplement, pour qu'un tel chef de préjudice
soit établi, il faudra pour la victime établir qu'elle avait les
moyens de produire et distribuer les produits qui ont été
contrefaits, le chiffre d’affaires réalisé par elle dans ses propres
conditions de production et de vente ainsi que la part de marché
qu’elle aurait conquise, comme le profit qu’elle aurait réalisé sur
les ventes perdues.

Le manque a gagner n’épuise pas a lui seul les conséquences
économiques négatives pouvant étre réparées par loctroi de
dommages et intéréts. Généreuse, la catégorie comprend égale-
ment «la perte faite ». L’avilissement de la marque, la perte,
provisoire ou permanente, de parts de marché constituent,
notamment des conséquences économiques négatives.

L’apport de la loi nouvelle, sur ce point, est faible. Jusqu'a
elle, en effet, le juge trouvait dans l'arsenal du droit commun
les fondements et moyens de réparer de tels chefs de préjudices.

— Le préjudice moral causé au titulaire des droits

LA encore, il n’était pas besoin d’'une mention spécifique du
préjudice moral pour faire de celui-ci un préjudice réparable en
cas de contrefacon. Le droit commun suffisait, et aurait suffit.

En le mentionnant, la loi nouvelle se veut peut-étre pédagogue.
Beaucoup déploraient, en effet, que le préjudice moral fiit trop
souvent oublié ou négligé. La référence explicite qui y est faite
dans le texte peut étre vue comme constituant une piqire de
rappel. En outre, le préjudice moral n’est pas I'apanage des per-
sonnes physiques, méme si, souffert par une personne morale, son
expression s’avere plus patrimoniale. Cela a déja éeé dit, le préju-
dice moral est finalement, pour elle, constitué par une atteinte a
son image de marque, 2 des actifs incorporels de entreprise.

— Les bénéfices réalisés par le contrefacteur

En prenant en considération, dans la détermination des
dommages et intéréts, les bénéfices réalisés par le contrefacteur,
la loi nouvelle admet explicitement que [lallocation de
dommages et intéréts peut avoir un autre objet que de réparer
un préjudice. La rupture est, en apparence, franche avec le droit
commun. Il ne sagit plus de réparer le préjudice subi par la
victime mais d’accabler le contrefacteur.

La rupture pourrait bien étre, cependant, plus apparente que
réelle. Il est tout d’abord vraisemblable que les juges du fond
intégraient cet élément dans la fixation des dommages-intéréts
qu’ils opéraient. Encore, 'accablement du contrefacteur montre
la responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, fonction
finalement classique.

La regle de principe de détermination des dommages-intéréts
pourrait, finalement, étre plus novatrice quand elle redéfinic

(peut-étre) loffice du juge (du fonds comme du droit), que
lorsqu’elle précise les éléments pris en considération dans leur
fixation.

2. Les dispositions intéressant 'indemnisation du préjudice
(voire, au-dela du préjudice) en matiere de contrefacon, relatives
A chacun des droits concernés, sont porteuses d’une alternative.

L’alinéa 2 est ainsi rédigé : « Toutefois, la juridiction peut, 2
titre d’alternative, et sur demande de la partie lésée, allouer a
titre de dommages et intéréts une somme forfaitaire qui ne peut
étre inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient
été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d’utiliser
le droit auquel il a porté atteinte. »

Autrement dit, 'usage illicite d’un actif patrimonial est rému-
néré, au minimum, par le revenu que le propriétaire pouvait en
attendre.

Cette proposition suscite plusieurs observations.

— Tout d’abord, le pouvoir d’initiative est laissé & la partie
lésée. Le juge ne peut, d’office, prononcer une condamnation a
dommages et intéréts forfaitaire. A défaut de demande émanant
de la victime de la contrefagon, le juge doit fixer les dommages
et intéréts conformément aux prévisions de 'alinéa 1.

— Ensuite, le texte retient expressément qu’il pose une alter-
native. Cela pourrait vouloir dire que 'élément 2 partir duquel
le forfait de dommages et intéréts pourrait étre établi ne saurait
étre compris dans le calcul des dommages et intéréts fait dans
les termes de l'alinéa 1¢. Autrement exprimé, le montant des
redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait
demandé l'autorisation d’utiliser le droit en question ne parti-
ciperait pas des éléments pouvant étre pris en considération dans
le calcul de I'alinéa 1¢. A quoi servirait-il, sinon, au demandeur
de se placer sous I'empire de l'alinéa 2 ? 1l aurait en effet tout
intérét & demeurer dans les prévisions de I'alinéa 1%, et réclamer
des dommages et intéréts correspondants aux redevances qui
auraient été versées, outre les autres éléments expressément
prévus au texte.

— Duis, la loi définit le plancher de la somme forfaitaire pou-
vant étre allouée, si I'alternative est choisie. En revanche, elle ne
dit rien de son plafond.

Le forfait peut-il dépasser la référence aux redevances qui
auraient été versées ? Clest dire, au minimum, que le forfait
pourrait étre établi A un niveau supérieur aux redevances ; c’est
dire, au maximum, que le forfait pourrait écre écabli A partir de
tout autre critere, deés lors que le montant des dommages et
intéréts dépasse ce qui aurait été versé au titre de redevances.

L’alternative pourrait, des lors, étre la porte ouverte 2 la fixa-
tion, par le juge, de dommages et intéréts d’'une maniere tota-
lement libre, faute pour la loi de fixer un plafond, et alors qu’elle
autorise le dépassement du plancher qu’elle définit.

Dans I'absolu, I'alinéa 2 peut étre le fondement de allocation
de dommages et intéréts punitifs.

— Lalternative libeére le juge de lobligation de fixer les
dommages et intéréts en fonction et en contemplation du pré-
judice subi. Mais elle ne comprend aucun critere de détermina-
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tion desdits dommages et intéréts (2 quoi se référer pour les fixer
si Pon décide de ne pas se limiter au plancher ?) ni aucun pla-
fond. Sans doute seulement, et puisqu’il s’agit d’une alternative,
les éléments composant la premicre branche (I'alinéa 1) ne doi-
vent-ils pas étre pris en considération dans la seconde branche

(Palinéa 2).

— L’entiére liberté qui pourrait étre laissée au juge peut encou-
rager la partie lésée A se placer volontairement sous 'empire de
l'alinéa 2. S’il s’agit, en revanche, de fixer, au titre de la solution
alternative (alinéa 2), des dommages et intéréts au seul niveau
plancher, cela reviendrait pratiquement 4 garantir 'impunité du
contrefacteur et encourager ce dernier A contrefaire 3 nouveau.
Pourquoi, en effet, ne pas prendre le risque s’il s’expose seule-
ment 2 étre condamné & régler ce qu'il aurait dd payer §’il avait
licitement écoulé la marchandise ?

La rédaction de I'alinéa 2 des dispositions relatives a la fixation
des dommages et intéréts, pour chacun des droits protégés, auto-
rise le juge, quand il est saisi au titre de la solution alternative,
a fixer un montant de dommages et intéréts avec une grande
liberté, et sans nullement étre tenu d’adapter ces dommages et
intéréts au préjudice réellement subi. Le juge tient ainsi de la
loi la possibilité d’user des dommages et intéréts comme d’une
arme extrémement dissuasive. Mais n’est-ce pas, finalement,
I'illustration d’un principe plus général de liberté du juge dans
la fixation des dommages et intéréts? Faut-il, pour s’en
convaincre, rappeler la jurisprudence relative aux clauses de non-
concurrence ou 2 la sanction des actes de concurrence déloyale ?

Un mot de conclusion : la loi de 2007 place dans le juge (et
par voie de conséquence, en ceux qui éclairent sa décision) sa
confiance pour une lutte efficace contre la contrefacon. Le der-
nier mot sera — une fois encore — au juge. On ne peut que s’en
féliciter. Lui seul est a la juste place et susceptible d’adapter au
mieux la norme abstraite au cas concret. Sans lui tout dispositif
législatif, aussi parfait soit-il, serait inefficace. Le législateur s’en
est convaincu. Comme ses grands ainés. Et qui se plaindrait qu’il
renoue ainsi avec la pensée de Portalis ?

Et qui se plaindrait qu’il renoue ainsi avec la pensée de
Portalis ?

(Applaudissements)

M. LAMANDA - Y a-t'il des questions apres ce remarquable
exposé ? Qui ose se lancer ?

Un intervenant... — Monsieur le Professeur, pour étre stir de
bien vous comprendre, c’est le cumul, C’est-a-dire 'addition des
conséquences négatives pour la victime, du profit réalisé par le
contrefacteur et du préjudice moral. Clest en cela que vous dites
que 'on va peut-étre au-dela du seul préjudice. Est-ce bien cela ?

M. LECUYER - Oui, c’est bien cela. Dans la solution de
principe qui est présentée comme la premitre branche de Ialter-
native dans les textes, la loi énonce trois chefs de préjudice : les
conséquences négatives subies par la partie lésée, le préjudice
moral et le bénéfice retiré par le contrefacteur. Donc c’est bien
'addition de ces trois éléments qui est la base de l'octroi des
dommages et intéréts dans la solution de principe. Ceci est déja
considérable. En effet en prenant en compte autre chose que le
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préjudice, dans la solution de principe pour la fixation des
dommages et intéréts, le [égislateur va déja au-dela des solutions
admises par le droit de la responsabilité civile.

Je me demande si on ne peut pas encore aller plus loin.
Comme le texte raisonne en forme d’alternative, si la partie 1ésée
invite le juge a raisonner dans les termes de la deuxieme branche
de lalternative, il me semble que cette deuxi¢me branche est
exclusive de la premiere. Je ne me vois pas exiger, dans le cadre
de la deuxi¢me branche, celle qui fixe simplement le plancher,
la réparation des éléments qui sont susceptibles d’étre pris en
considération dans la premiere. Ceci permet de soutenir que les
dommages et intéréts forfaitaires dans la deuxiéme branche sont
totalement libérés de l'idée de préjudice. Clest la liberté que le
législateur pourrait octroyer au juge. Il n’en fera pas usage abusif
ou excessif, c’est évident, mais en revanche on lui confere une
liberté extraordinaire.

Au fond, on peut parfaitement concevoir des hypotheses de
contrefagons qui engendrent un préjudice médiocre et si lui seu-
lement devait étre réparé, ce serait assez décevant. En revanche
si la faute commise est en soi lourde ou en tout cas laisse en
présager d’autres, la le juge a cette faculté dans la deuxieme
branche de I'alternative de fixer les dommages et intéréts forfai-
taires en faisant abstraction de la considération du préjudice ;
cela permettra de renforcer cet aspect « sanctionnateur », punitif
de la responsabilité.

Si vous me permettez cette observation, ce sera la qu’il sera
tres intéressant de voir comment s’articuleront responsabilité
civile et responsabilité pénale. Peut-étre le législateur a-t’il pris
conscience de ce que les parties des victimes n’usaient pas suf-
fisamment de la voie pénale qui leur était offerte. Pourtant M.
le Procureur Général rappelait ce matin la richesse de cette voie.
Peut-étre finalement s’est-il dit qu’il n’érait pas mauvais de
retrouver 'idée de peine via la responsabilité civile, voie peut-
étre privilégiée par les victimes.

Clest peut-étre ce role de peine que 'on retrouve dans ces
nouvelles dispositions en mati¢re de responsabilité.

Une intervenante... — Est-ce que ce n’est pas déja une idée
qui existe en droit anglo-saxon, que I'on appelle les dommages
et intéréts punitifs ?

M. LECUYER - Vous avez parfaitement raison, les dommages
et intéréts punitifs ont une dimension de droit comparé. Cest
vrai en droit anglais, c’est encore plus vrai en droit américain
olt 1 bas les juristes ont véritablement théorisé les dommages et
intéréts punitifs. Nous n’en sommes pas la. Mais je crois que
nous sommes allés encore plus loin. Je m’explique.

Nous n’en sommes pas 1a car nous n’avons pas liquidé les
dommages et intéréts punitifs, cest-a-dire, dix fois, cent fois le
préjudice, etc. En revanche je pense que nous sommes allés plus
loin dans la confiance placée dans le juge. Quand je ne liquide
pas en amont c’est que je place encore plus de confiance dans
le juge qui, lui, liquidera. Donc je refuse la liquidation objective
et abstraite et je vais vers une liquidation des dommages et
intéréts concrete, par le magistrat saisi du dossier.

Pour moi, dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres,
cette application de la norme abstraite au cas concret est déter-
minante ; Cest elle qui garantira lefficacité de la lutte contre la
contrefagon.

M. FAURY — Monsieur le Professeur, les deux termes de
Ialternative qui sont proposés sont au choix de la victime de la
contrefacon, si j’ai bien compris. Donc c’est la victime qui va



choisir en fonction de sa propre appréciation de I'indemnisation
quelle espere recouvrer ; Cest elle qui va choisir si elle se place
sur le terrain de la redevance indemnitaire.

Il est tout a fait juste que la loi ne précise pas en matiére de
redevance indemnitaire ; ceci contrairement au droit américain
qui parle de trois fois ; le droit américain précise que la redevance
indemnitaire peut étre égale A trois fois la redevance normale.
Donc Cest 4 la victime de faire son choix entre la marge qu’elle
estime avoir perdue et le profit quelle estime avoir été réalisé
par le contrefacteur ; en effet il faut comprendre dans le premier
terme de lalternative : la marge perdue ou...

Plusieurs intervenants — Et.

M. FAURY - Clest une véritable question : dans le texte il y
a une virgule et dans le préambule de la directive il est écrit
«ou».

Dans la directive elle-méme le « ou » n’est pas repris, il y a
une virgule et la loi francaise a laissé la virgule. Il y a donc un
certain trouble qui subsiste.

Je comprends « ou » pour le premier terme de I'alternative. Le
second terme de l'alternative est laissé & 'appréciation de la vic-
time et, pour que la victime puisse faire un choix en connais-
sance de cause, il faudra que la jurisprudence identifie le
multiplicateur. Aujourd’hui déja la jurisprudence fréquemment
double le taux de redevance normal.

Clest la vision qu’aura la jurisprudence qui permettra 4 la
victime de choisir en connaissance de cause si elle se place sur
le premier terme de l'alternative ou sur le second.

M. LECUYER - Sur I'importance de la jurisprudence je par-
tage tout 2 fait votre avis. Nous irons, je pense, vers une sorte
de standardisation. Cela dit je n’aime pas ce mot et je pense que
les magistrats ne 'aiment pas non plus; c’est tout sauf de la
standardisation mais néanmoins nous irons vers une sorte d’habi-
tude (je préfere) des tribunaux et des Cours qui finiront par
permettre aux praticiens, aux experts, aux victimes de se faire
une opinion sur les dommages et intéréts susceptibles d’étre
attendus sur la seconde branche de lalternative.

Clest un peu comme lorsqu’on prend en considération par
exemple I'habitude des taux pour la fixation de la réparation
d’un dommage corporel ol on a une certaine jurisprudence au
sens le plus noble du terme 2 laquelle se référer.

Je pense qu’il faut attendre les prochaines années pour voir
cette habitude s’ancrer.

Sur votre interprétation de la premiere branche de I'alterna-
tive, j’ai esquissé un sourire en vous écoutant car j ai eu le méme
souci dans la transposition de la directive en droit interne. Ce
n’est pas évident.

Si je reprends néanmoins les termes de la loi et je pense fran-
chement que nous n’aurons pas ici I'écueil que nous avons eu
par exemple sur la responsabilité du fait des produits défectueux
ol la France a été ractrapée A maintes reprises par la CJCE
notamment. L’esprit de la directive ici est tres différent ; il est
beaucoup plus libéral et offre au droit interne une plus grande
marge de manceuvre. N’oublions pas non plus que la France est
a lorigine de cette directive. Toute son histoire, toute sa culture
en sont a [origine.

Donc je ne suis pas inquiet sur d’éventuels recours et sur
d’éventuelles libertés prises par le texte au regard du texte source.
En conséquence, nous pouvons sans doute nous autoriser 2 rai-
sonner sur la seule loi de 2007 dans le principe qu’elle fixe.

Voici ce que disposent les différents articles qui reprennent
tous la méme formule. Pour fixer les dommages et intéréts, la
Juridiction prend en considération les conséquences négatives, dont
le manque & gagner, subi par la partie lésée, les bénéfices réalisés
par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits
du fait de [atteinte...

De sorte que je pense que cest une addition qui est opérée.
Ma présentation était sur ce point défectueuse car j’ai commencé
a évoquer le préjudice moral mais vous I'avez vu, le préjudice
moral est le troisitme élément dans la typologie ; celui qui est
le plus innovant, C’est-a-dire le bénéfice réalisé par le contrefac-
teur, est glissé entre les deux, préjudice matériel et préjudice
moral. Il me semble que cette présentation du texte demande
de considérer que c’est au fond I'addition des trois éléments qui
commandent la liquidation des dommages et intéréts.

Cela rejoint tout a fait ce que vous évoquiez : si j'admets tout
cela dans la premiere branche de lalternative, c’est donc que
j’admets autre chose dans la deuxi¢me et 1a on retrouve en effet
ces dommages et intéréts punitifs.

Je pense que le législateur n’a pas osé le dire dans la loi, les
travaux préparatoires le refletent : le législateur n’a pas osé le
dire mais il y a pensé tres fort. On retrouve cette pensée sous
les mots au fond.

Une intervante... — Une question encore sur la notion des
dommages et intéréts punitifs. On la voit appliquée dans les
litiges en tant qu’avocat et souvent I'argument des défendeurs
pour exclure cette interprétation de possibilité de dommages et
intéréts punitifs nous souleve le fait que dans 'un de ses consi-
dérants, il me semble que la directive exclut justement cette
possibilité de dommages et intéréts punitifs. Alors que leur
répondre ?

M. LECUYER - L’opposition qui vous est faite est juste. Il
y a une disposition qui exclut les dommages et intéréts punitifs
mais au sens anglo-saxon, c’est-a-dire au sens technique du
terme. I faut juste éviter un probleme de confusion terminolo-
gique, que j’ai été le premier 2 cultiver et je vous prie de m’en
excuser. En méme temps quand nous évoquons des dommages
et intéréts punitifs « & la francaise », nous évoquons en fait des
dommages et intéréts qui peuvent aller au-dela du préjudice subi,
voire faire abstraction du préjudice. Ce qu’évoquait la directive
c’étaient les dommages et intéréts punitifs au sens du droit amé-
ricain, C’est-a-dire liquidés, quantifiés, etc. Les choses sont tota-
lement différentes.

Peut-étre pour éviter cette confusion faudrait-il ne pas parler
de dommages et intéréts punitifs mais du jeu de la responsabilité
civile dans sa fonction de peine privée. Ceci est parfaitement
admis. Il y a un travail universitaire trés intéressant qui a été
soutenu, cest une these publiée il y a une dizaine d’années sur
la responsabilité civile dans sa fonction de peine privée.

Je pense aussi que vous pouvez & ce moment-1a vraiment vous
accrocher aux deux contentieux que jévoquais, I'action en
concurrence déloyale (finalement nous n’en sommes pas loin
dans Pesprit), oui sincerement la jurisprudence de la Cour de
cassation est tres claire, trés ferme ; également pour les clauses
de non-concurrence, notamment dans les contrats de travail ; la
jurisprudence de la chambre sociale est on ne peut plus claire.

Il n’est pas nécessaire que le salarié ou que la victime de la
concurrence déloyale établisse ou offre méme d’établir le préju-
dice, je n’ai plus exactement I'attendu en téte mais c’est a peu
pres cela. Cest-a-dire que la réception au fond de mon action
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en concurrence déloyale ou en en matitre de clause de non-
concurrence n’est pas surbordonnée a la preuve du préjudice.
L’octroi de dommages et intéréts peut étre fait sans méme qu’en
amont le préjudice soit établi.

Clest bien cette idée de peine privée, me semble-t’il, qui
rejaillit ici et au-dela de la peine privée, ce qui pour moi est la
fonction la plus noble de la responsabilité civile, sa fonction
normative. C’est pourquoi je regrette que la faute disparaisse
dans la responsabilité civile. Quand je sanctionne la faute,
jindique ce qu’il ne faut pas faire donc jencourage a faire. On
retrouve ici cette vertu prophylactique de la responsabilité civile
qui & mes yeux est finalement la plus noble. La sanction est la
pathologie, I'échec. La responsabilité civile doit encourager a
mieux se comporter en amont. Elle devrait ne pas jouer si elle
est une bonne responsabilité civile. Mais pour cela il faut qu’elle
repose sur la faute.

Mon regret ne vaut que pour le droit commun de la respon-
sabilité civile. Dans le texte qui nous retient, la faute est avérée.

Un intervenant... — Je reviens sur les dommages et intéréts
punitifs. I semble qu’ils soient contraires a 'ordre public com-
munautaire si on se reporte au reglement de 'Europe. Nous
sommes d’accord la-dessus.

Une autre remarque sur la prise en considération. Comment
est-ce qu'on doit interpréter ? Est-ce que cela veut dire qu’il
faudra pondérer ces différents éléments ? Qu’est-ce que la prise
en considération pour vous ?

Par ailleurs, les magistrats se plaignent souvent de l'insuffi-
sance des preuves apportées par les parties. Est-ce qu’il n’y aura
pas une tendance 2 appliquer la deuxi¢me branche de l'alterna-
tive puisque ce sera 2 l'inidative du demandeur qui aura peut-
étre plus de facilités & demander I'évaluation forfaitaire plutot
qua se lancer dans la quéte d’éléments sur le manque 2 gagner
et autres ?

M. LECUYER - Pour répondre sur le troisitme point, c’est
notre fameux adage latin « Idem est non esse et non probari »
« C’est la méme chose de ne pas étre et ne pas étre prouvé »,
dans ces contentieux peut-étre plus qu’ailleurs. En effet I'idée de
forfait peut étre ici une voie de secours, face 2 une situation ol
la preuve serait plus ou moins difficile & apporter.

Néanmoins je suis tres confiant sur le fait que la loi de 2007,
qui en outre incarne un dispositif déja extrémement efficace, va
favoriser la recherche et 'obtention de la preuve. Je lespére.
Voila un obstacle levé. Mais derri¢re je partage votre opinion :
lalternative pourrait étre choisie dans cette perspective car au

fond il est plus facile de demander le forfait que d’établir les
différents chefs.

Sur la notion de prise en considération, c’est une notion que
l'on retrouve assez fréquemment en droit. Quand on parcourt
les différents codes, elle est extrémement délicate 3 définir. Au
fond comment pourrait s’articuler la marge de manceuvre du
fond et du contréle en droit? Je ne suis pas un technicien,
javance 4 pas comptés, avec grande prudence. Mais je me
demande si on ne va pas plutdt vers un contrdle de défaut de
base légale. Sans aller plus loin. C’est-a-dire qu'au fond la prise
en considération donnerait prise 3 un contréle du droit mais
laisserait néanmoins prospérer une appréciation souveraine au
sein de différents éléments participant des chefs de préjudice laro
sensu définis par le texte.

Je me demande si ce n’est pas cela; au fond j’ai P'armature
dont je devrais vérifier que les éléments ont été analysés, appré-
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hendés par le juge, méme si par exemple au titre du dommage
moral le préjudice est égal a zéro. Mais au moins on doit trouver
dans la motivation de la décision «J’ai pris en considération
donc j’ai vu ». En fait on est dans une logique de visa : jai vu,

.

jen ai tiré la conclusion sur le préjudice.

En revanche dans ce stade de 'appréhension du fait et de la
conclusion quant 2 la liquidation des dommages et intéréts, cela
pourrait échapper au juge de cassation car c’est du fait. On pout-
rait peut-tre trouver la distinction entre « je vérifie que vous
avez vérifié » et en revanche « 'essence de votre vérification est
du fait et je ne m’y méle pas ».

Un intervenant... — Ma remarque était celle d’un juge du fond.

Une intervenante... — Si on pousse le raisonnement un peu
plus loin et si on se place du point de vue de I'entreprise qui
est lésée, ne pourrait-on pas se poser la question suivante : est-ce
que lentreprise n’aurait pas intérét A ce que cette conduite soit
copiée, pour bénéficier non seulement du manque a gagner mais
également d’un bénéfice quelle n’a pas A eu 2 organiser, un
chiffre d’affaires qu’elle n’a pas eu & mettre en place ?

M. LECUYER - Tout d’abord je ne peux pas imaginer qu’une
entreprise se lance dans une telle aventure. C'est sa mort & moyen
ou long terme.

Deuxi¢mement, je ne peux pas imaginer qu’un juge préte la
main 2 cela car je ne peux pas imaginer qu’il ne le verrait pas
trés vite et quil ne réagirait pas treés brutalement.

Donc vraiment jai toute confiance dans I'intérét bien compris
des entreprises et la balance du magistrat.

Un intervenant... — Il y a des précédents. Le précédent est
I'affaire Kodak Polaroid. On se souvient tous de cet appareil a
photo instantanée qui a été lancé par Polaroid. Kodak I'a imité ;
Kodak a été condamné. Une étude a été faite 2 Puniversité de
South Fort sur la comparaison des dommages et des résultats
obtenus par le contrefacteur. Polaroid a disparu sur ce marché.
Kodak a été condamné aux Etats-Unis, 3 des montants astrono-
miques. Cela a donné lieu 4 des tests intéressants sur instru-
mentalisation du droit dans les stratégies de prédation sur les
parts de marché.

Kodak, a l'issue de la condamnation, avait obtenu 12 fois les
résultats de la condamnation.

Je suis malheureusement particulierement peu confiant sur la
capacité de la justice & accepter de condamner effectivement,
pour une raison simple : elle sera toujours réticente 4 envisager
la disparition économique du contrefacteur comme sanction.
Donc la stratégie de la prédation malheureusement restera
toujours dans I'esprit de dirigeants mal intentionnés et la mau-
vaise intention fait partie de la nature du risque !

M. LECUYER — Sur ce dernier point, je partage bien str
votre pessimisme ou votre clairvoyance. Je comprends. En méme
temps je crois que le droit doit se forger sur la plus forte vrai-
semblance ; on ne peut dégager la normal state A partir de cas
exceptionnels qui existent.

Deuxie¢mement, dans cette perspective, toute la difficulté est
de trouver le juste équilibre, donc la juste sanction.

A partir de 13, me semble-t’il, on ne peut trouver cette juste
sanction si on limite la responsabilité du contrefacteur  la simple
réparation du préjudice. Il faut accepter théoriquement de pou-
voir aller au-dela.

Ensuite la seule question est « Qui est le mieux & méme pour



trouver la solution juste » 2 Pour moi cest la ou je m’écarte
véritablement, de mani¢re flagrante, du droit américain qui
engendre ce type de circonstances. Ce n’est pas la loi. Ce n’est
pas la normal state parce que justement elle ne peut pas appré-
hender les intentions particuli¢res et on arrive & des applications
aveugles et désastreuses. Donc c’est le juge et cest ce pourquoi
je me fais un ardent défenseur de la loi de 2007 : pour le juge
jai levé un obstacle théorique en 2007 et je m’en remets a lui
pour trouver la solution juste.

Il n’y a pas mieux placé que lui, entouré des sachants qui
Iéclairent, bien entendu, pour y parvenir, pour trouver ce juste
équilibre et éviter cette tentation.

Clest ce pourquoi le droit francais a trouvé la bonne voie ;
mieux qu'une liquidation, une quantification abstraite, théo-
rique et normative.

M. LAMANDA - S’il n’y a pas d'autres questions, nous
remercions nos participants et le Professeur LECUYER qui nous
a vraiment beaucoup éclairés sur cette loi. Je voudrais simple-
ment donner une indication qui peut étre utile pour 'avenir.
Nous avons créé a la Cour de cassation, Monsieur le Premier
Président de la Cour d’appel de Caen le sait puisque je I'ai
commenté aupres de la Cour d’appel lors de la derniére réunion
que nous avons eue récemment 4 la Cour de cassation, une
nouvelle base de données, Jurica, qui est une base de tous les
arréts des Cours d’appel. La Cour de cassation commence 2
centraliser ; il y a déja plus de 300 000 décisions dans cette base
qui va recueillir environ 200 000 décisions supplémentaires par
an.

Nous avons développé un logiciel permettant de faire des
recherches sur cette base et ouvert un nouveau département, en
quelque sorte, le service de documentation et d’étude chargé de
traiter les décisions des Cours d’appel. Certes pas toutes les
décisions de justice, ce sont uniquement celles des Cours d’appel
mais de toutes les Cours d’appel de France et d’Outre-mer.

Nous avons donc une vision aujourd’hui non pas seulement

des affaires frappées de pourvoi mais de toutes les décisions
rendues dans toutes les matitres par les Cours d’appel.

Nous ne pouvons pas faire des études sur tous les sujets mais
cest d’une richesse extréme. Les premiers commencements
d’étude auxquels nous nous sommes livrés montrent la poten-
tialité trés grande d’exploitation de cette base et la mine d’infor-
mations extraordinaire qu’elle représente.

Je cherche parfois des partenariats dans ce domaine. Si des
universitaires ou des experts sont intéressés pour faire des
recherches 2 partir de toutes les décisions que I'on aurait dans
ce domaine des Cours d’appel, c’est trés volontiers que nous
pourrons travailler ensemble pour apporter des réponses tres
concretes A ce qui se passe, savoir quelle voie est la plus usitée
devant les juridictions par rapport aux deux branches de I'alter-
native et ce que décident les juridictions avec également la pos-
sibilité, lorsqu’il y a appel et que la décision fait référence a ce
que le tribunal au premier degré a lui-méme décidé, de voir s’il
y a aggravation ou pas, dans quelle proportion, etc.

Egalement les évolutions dans le temps, les comparaisons par
groupes de juridictions, par groupes de Cours d’appel, géogra-
phiquement ou autres. Nous pouvons faire énormément de trai-
tements et cela peut étre dans ce domaine un élément important
d’information. Je vous fais cette proposition. Si certains d’entre
vous sont intéressés 2 nous aider a travailler sur ces questions, a
nous dire également les parametres qu’il faut rechercher pour
étre plus pertinents dans une étude de ce type que nous pourrons
ensuite conduire (il y a en effet une définition des parametres a
choisir pour que I'étude soit la plus pertinente), ce sera avec le
plus grand plaisir que nous pourrons travailler ensemble sur ces
questions et voir comment, au niveau des Cours d’appel, les
choses se passent dans I'application de ce nouveau texte.

M. ASSE — Merci Monsieur le Premier Président, je vous
pfOpOSC une courte pause.

(la séance est suspendue)
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ALLOCUTION DE

Monsieur Didier KLING

Expert pres la Cour d'appel de Paris, agréé par la Cour de cassation

(la séance est reprise)

A la tribune: M. KLING animant la table ronde, Mme
AGOSTINI, Mme LAI, M. GUILLOU et M. DRUMMEN.

M. KLING - Apres I'excellente présentation du Professeur
LECUYER qui nous a brossé le cadre législatif, nous allons entrer
dans la pratique et avons organisé une table ronde avec ceux qui
vont avoir 2 utiliser cette loi de 2007.

Je vais vous présenter les différents intervenants, en suivant
l'ordre prévu dans la présentation de ce colloque.

Mme Frédérique AGOSTINI, conseiller référendaire a la
Chambre criminelle de la Cour de cassation.

M. BARBE n’est pas avec nous mais M. Nicolas GUILLOU,
de la Direction des Affaires civiles et du Sceau interviendra, étant
en quelque sorte 'auteur de la loi, si je puis me permettre ce
terme peut-étre un tout petit peu excessif mais M. GUILLOU
saura en tout cas parfaitement nous indiquer, en reprenant sans
doute les propos du Professeur LECUYER, les éléments qui ont
été pris en considération par le législateur, en quoi cette loi a
transposé la directive en allant peut-étre plus loin sur certains
points. Voire méme vous nous direz, ce sera la question préa-
lable, si cette loi était bien nécessaire au vu de I'arsenal législatif
qui existait jusqu’alors.

M. Jean-Bertrand DRUMMEN est ici 2 la fois en qualité du
Président du tribunal de commerce de Nanterre mais aussi, cela
fera partie des questions que jespere pouvoir lui poser, en tant
quancien responsable d’entreprise et a ce titre confronté, dans
le secteur d’activité dans lequel vous exerciez cette activité, au

probleme de la contrefagon, sous 'empire de la législation anté-
rieure a 2007.

M. Marc-Antoine JAMET est représenté par Mme LAl qui
intervient au nom de I'Union des fabricants pour la protection
industrielle et la propriété intellectuelle.

Nous allons essayer d’aborder cette table ronde avec trois tétes
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de chapitre tres simples. La premitre sera de dresser ensemble
I’état des lieux, pas tellement les chiffres, nous les avons évoqués,
mais surtout approcher davantage la définition : qu’est-ce que
la contrefagon exactement ?

La deuxi¢me étape sera de regarder ensemble ce qu’apporte
de nouveau la loi sur le plan civil et sur le plan répressif.

La troisieme étape nous permettra d’arriver davantage a ce qui
est le contact méme avec votre exercice professionnel, c’est-a-dire
'indemnisation du préjudice avec les problemes théoriques tres
intéressants qui ont été évoqués tout a I'heure et ensuite la tra-
duction pratique, en chiffres, qui nous incombera éventuelle-
ment avant d’aboutir & la conclusion a laquelle chacune et
chacun seront invités.

Je voudrais me tourner au titre du premier constat que 'on
pourrait dresser vers M. le Président DRUMMEN. On parle de
contrefacon. Il m’a semblé que, dans les cas qui étaient évoqués,
on n’érait pas tres loin d’autres notions. Ont été évoqués des
chiffres considérables : 200 milliards de dollars, 5 & 7 % des
entreprises qui sont visées par la contrefagon, 10 % du marché
mondial de la pharmacie. Tout ceci est un aspect quantitatif
indépendamment duquel il y a un aspect qualitatif ; on n’est pas
tres loin de la concurrence déloyale. Je fais méme référence aux
propos d’un chef d’entreprise, auteur d’un rapport sur la contre-
fagon, de la Chambre de commerce et d’industrie qui me disait
ceci : dans le domaine de l'industrie, ce qui me touche ce n’est
pas tellement le produit fini lui-méme, Cest aussi le know how,
la maniere de faire. Son inquiétude était celle-ci : si je suis dans
le domaine de l'automobile, avec les délocalisations je risque
d’aller dans un pays dans lequel d’autres regarderont comment
je fais, pourront piller mon savoir-faire et en tirer profit ensuite
dans des conditions qui me seraient préjudiciables.

11 nous intéresserait que vous puissiez nous éclairer, d’autant
quil m’a semblé, sans vouloir réveiller un épisode douloureux,
que votre compétence ne s'étendait pas sur tous ces domaines
d’activité, Monsieur le Président du tribunal.
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ALLOCUTION DE

Monsieur Jean-Bertrand DRUMMEN

Président du Tribunal de commerce de Nanterre

M. DRUMMEN - Merci Monsieur le Président. J’aimerais
vous dire un mot d’abord des problémes que rencontre 'indus-
trie, sachant que mon origine est pharmaceutique. Jai fait
Pessentiel de ma carri¢re chez Sandoz puis chez Novartis apres
la fusion de Sandoz avec Ciba.

Le probleme de la contrefacon, cela a été tres bien dit ce
matin, est en effet un fléau qui concerne plus particulierement
les entreprises innovantes, qu’elles soient petites, moyennes ou
multinationales. Le ratio recherche et développement sur le
chiffre d’affaires pour une entreprise innovante est de U'ordre de
16 4 20 %, parfois plus. Cela veut dire que C’est considérable et
cela veut dire aussi que la richesse de I'entreprise se trouve tout
particulierement dans ce domaine. C’est un facteur a I'évidence
de compétitivité.

Par conséquent pour une entreprise, un groupe comme celui
auquel j’ai appartenu, la politique menée en matiere de brevets,
de marques et de droits d’auteur (je pense tout particulierement
a la protection des logiciels et des bases de données qui sont un
phénomene relativement nouveau mais essentiel pour la marche
de lentreprise) est une politique qui doit étre véritablement
pensée ; Cest la stratégie de I'entreprise qui est concernée.

A cet égard, la recherche dans les grands groupes a évolué.
Javais connu I'époque ol elle était centralisée et de préférence
au siege. Ensuite elle a été décentralisée dans certains lieux de
recherche ; aujourd’hui c’est une recherche en réseau. Les grands
groupes notamment achetent de petits instituts de recherche, de
petites start-up et les laissent travailler comme elles en avaient
I’habitude, pour surtout éviter de les engluer dans les procédures
pesantes d’un groupe. Cela veut dire que, pour la politique de
protection industrielle, il faut tenir compte de cette dispersion ;
il faut que le département des brevets, le département de
recherche et le département juridique travaillent véritablement
de concert, que le département des brevets n’agisse pas seul dans
sa cellule. C’est un point.

Autre élément, le brevet par hypothese fera I'objet d’une publi-
cité. Parfois on se pose des questions sur le point de savoir si le
secret ne serait pas plus protecteur. Cest une réflexion tres inté-
ressante & mener. Je crois d’ailleurs que le « tout brevet » a été
parfois critiqué et notamment au niveau de l'office européen des
brevets. Il y a actuellement un fleuve de brevets dont on peut
s'interroger sur leur caractére innovant.

Tout ceci, ce sont des points tout 2 fait essentiels & définir

dans une politique de protection de la propriété intellectuelle
industrielle. Cest également sous-jacent a toutes les questions
relatives au know how, au savoir-faire et c’est aussi bien entendu
la politique de licence qui va se développer avec les risques et la
nécessaire protection qui doit entourer la licence, pour le concé-
dant et aussi pour le concessionnaire de licence, qui connaissent
ces droits et ces obligations.

Dans une entreprise, petite, moyenne ou trés grande, se posent
des problemes de confidentialité notamment au sein du per-
sonnel. On sait ce que valent les clauses de concurrence ; la
discrétion, la réserve sont une obligation essentielle mais faisant
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appel 4 des notions de morale, d’éthique, de déontologie ; elles
ne sont pas nécessairement partagées par tous.

Une politique de protection, ce sont aussi des coits énormes.

Toutes ces considérations m’ameénent & souligner que, dans la
stratégie d’'un groupe ou d’une petite entreprise qui fera sous-
traiter ses brevets (cela existe aussi), la définition des objectifs,
du but 4 atteindre, de la prise en compte des risques et des cofits
est essentielle.

Pour en venir 4 la deuxieme question que vous m’avez posée,
s'agissant de la contrefacon qui n’est pas du domaine des tribu-
naux de commerce mais qui est trés proche d’autres domaines,
3 savoir la concurrence déloyale, en effet nous sommes
confrontés A des préoccupations qui sont tres voisines. La contre-
fagon bien entendu est de la compétence des TGI mais la concur-
rence déloyale que nous rencontrons tous les jours est de notre
compétence.

Je rappellerai que C’est une construction prétorienne qui
repose sur des textes de base, & 'époque ol 'on rédigeait d’une
maniére concise ; ce sont les articles 1382 et suivants qui sont
le fondement de la concurrence déloyale.

Evidemment ce n’est pas toujours aisé de faire le distinguo
entre ce qui est contrefagon et concurrence déloyale. Notam-
ment il y a un point que les tribunaux de commerce doivent
avoir présent a l’esprit ; on ne saurait, sous couvert de concur-
rence déloyale, rétablir un droit privatif ou établir un droit pri-
vatif qui n’a jamais existé ou qui n’existe plus. C'est un point
qui me parait essentiel. Cela pose le probleme de la copie servile.

La copie servile moralement peut choquer puisqu’elle est ser-
vile. Par ailleurs, lorsqu’un brevet est venu a expiration, préci-

sément il a vocation 2 profiter a la collectivité ; Cest le but méme
du brevet et de sa protection limitée dans le temps. Il y a eu de
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trés sérieux débats sur cette question. Je me souviens que la Cour
d’appel de Paris, statuant en audience solennelle sur renvoi apres
cassation, dans un arrét du 18 octobre 2000, avait considéré que
la copie servile était tout a fait acceptable.

Bien entendu peuvent se greffer sur la copie servile des actes
de concurrence déloyale mais la copie servile n’est pas nécessai-
rement un acte en soi de concurrence déloyale.

Si jaborde le domaine pharmaceutique sur ce sujet qui est
fort intéressant, qu’est-ce que nous observons ? Nous observons
que la loi dans certains cas n’autorise pas la copie servile ; elle
Iexige et Cest tout le probleme des génériques. En matiere de
génériques, pour qu'un médicament bénéficie du statut de géné-
rique il faut que sa composition quantitative et qualitative en
principes actifs soit la méme que le produit de référence, que la
forme soit identique et que sa bio-équivalence le soit également.
Autrement dit que ce soit une copie servile. J’ajouterai ceci :
lorsqu’on achéte un produit générique chez son pharmacien, que
fait le pharmacien ? Il remplit le cadre blanc du conditionne-
ment et A juste titre, car la dénomination commune internatio-
nale est évidemment non mémorisable, avec des risques énormes
si le pharmacien ne le faisait pas. Par conséquent c’est devenu
un usage ; le pharmacien écrit dans le cadre blanc I'équivalent,
la marque que le générique a copiée. La boucle est bouclée. Cest
une copie totalement servile.

C’est une observation qui est intéressante car si la copie servile
est exigée par le législateur pour le médicament, doit-on consi-
dérer qu’elle pourrait I'étre pour d’autres produits ou considérer
au contraire que le cas du médicament reste une exception.

Voila, Monsieur le Professeur, un champ d’investigation.

M. KLING - La copie servile est donc une contrefagon
légalisée !

M. DRUMMEN - Non, ce n’est pas une contrefagon car le
brevet est venu 2 expiration. Mais on pourrait s’interroger sur
la concurrence déloyale. Cela dit, il y a dans le code de la santé

publique un article qui permet aux « génériqueurs » de demander
Pautorisation de mise sur le marché, c’est une autorisation
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toujours nécessaire, aux autorités de santé avant I'expiration du
brevet. Il y a donc la une petite entorse ; on utilise une stratégie
pour ne pas perdre de temps, pour que le générique soit mis sur
le marché tres vite. On voit bien que les considérations poli-
tiques et juridiques se bousculent.

Jabandonne ces considérations pharmaceutiques un instant
et, si vous le permettez, je voudrais souligner que cette question
de la contrefagon touche au patrimoine de I'entreprise. Cela veut
dire que nous abordons des questions tres délicates qui sont
celles du secret et qui finalement sont celles de I'intelligence
économique dont on parle beaucoup aujourd’hui et a juste titre.

Comment va-t'on réagir devant ce secret qu’il faut protéger ?
Dans quelle mesure ? Clest tout un domaine qui pourrait faire
I'objet d’une deuxieéme question. Mais je vais peut-étre m’arréter
La.

M. KLING - La deuxi¢me question viendra peut-étre ensuite.
On sent bien que, sur ces distinctions subtiles, tout ceci traduit
une réalité¢ économique qui n’est pas le fruit du hasard. Si on
patle aujourd’hui de contrefagon beaucoup plus qu’il y a
quelques années, c’est parce que l'on vit dans un systeme éco-
nomique qui est libéralisé, c’est ce qu’on appelle la mondialisa-
tion ; cest le traité de I'organisation mondiale du commerce ;
ce n’est pas un hasard, disent certains esprits, le fait que nos
amis chinois soient membres de TOMC depuis 2001. Il semble
bien que dans cette zone mondiale se trouve lorigine de cer-
taines contrefacons. D’ailleurs d’apres les statistiques des
douanes, 30 % des saisies, en tout cas une proportion trés impor-
tante, proviennent de cette zone du monde. Tout ceci mérite
interrogation.

On parle du cadre législatif, la loi d’octobre 2007. Est-ce a
dire, Monsieur Nicolas GUILLOU, qu’il n’y avait rien dans la
loi avant 2007 ? En d’autres termes qu’a apporté la loi ? Est-ce
quelle s’est bornée 4 transposer ce que nous a imposé une direc-
tive européenne ? Peut-étre pas puisque j’ai cru comprendre tout
a 'heure que la directive européenne avait elle-méme été, par-
tiellement en tout cas, inspirée par la législation francaise.
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ALLOCUTION DE

Monsieur Nicolas GUILLOU

Direction des affaires civiles et du Sceau

M. GUILLOU - Pourquoi la législation méritait-elle d’étre
réformée ? Clest une question qu’on peut se poser dans la mesure
o il existait déja des outils 2 la disposition des titulaires de droit
avant la loi. On ne peut pas considérer que c’est une révolution
mais la nouvelle loi est utile 2 plusieurs égards.

Pourquoi faire cette loi ? Si je faisais une réponse de normand
je vous dirais : il fallait transposer la directive. Effectivement c’est
ce que I'on pourrait dire au départ mais, pour bien comprendre,
il faut d’abord poser le contexte des débats en mati¢re de pro-
priéeé intellectuelle.

La propriété intellectuelle est un droit combinatoire. Il com-
bine du droit civil et du droit pénal ; il combine du droit des
biens, du droit des contrats ; du droit de la responsabilité mais
aussi des regles spécifiques en matiere de procédure civile ; du
droit administratif puisqu’il y a la délivrance des biens ; du droit
communautaire ; il présente également des attractions avec le
droit de la concurrence.

De ce caractere combinatoire, découle une spécificité par rap-
port a laquelle se structure le champ des débats juridiques sur
la propriéeé intellectuelle. Nous allons trouver d’une part des
acteurs qui vont considérer que cette matiére qui combine toutes
ces « matieres premitres » du droit doit étre autonome, sui
generss, indépendante, qui se suffic A elle-méme; a linverse,
d’autres acteurs vont considérer que les branches du droit ori-
ginel de la propriété intellectuelle ont leur logique, leur cohé-
rence et cela ne justifie pas que l'on ait une interprétation
spécifique pour la propriété intellectuelle.

Donc va se développer une sorte de champ de forces entre :

— des forces centripetes, regroupant les professionnels de la
propriété intellectuelle, notamment les responsables P.I. dans les
entreprises, qui vont vouloir avoir une matiére autonome, avec
ses propres concepts, ses propres outils ;

— et ce quon peut appeler les forces centrifuges, qui sont des
organisations plus classiques, des ministéres, en tout cas le minis-
were de la justice, parfois les juridictions, qui elles vont vouloir
conserver la logique de chacune des matieres et ne pas vouloir
dénaturer les concepts.

En fait, ce champ de forces entre forces centrifuges et forces
centripetes se retrouve sur presque tous les débats sur la propriéeé
intellectuelle. On va le retrouver sur la présence de juges tech-
niciens a 'audience ; sur les modes de calcul du préjudice ; sur
la spécialisation ou non des juridictions. On I'a également vu

sur la légistique, quant A savoir comment transposer cette
directive.

Comment a-t-elle été transposée ? Il y a au départ eu un débat
entre les ministéres pour savoir s'il fallait tout ré-écrire dans le
code de la propriété intellectuelle ou §’il fallait faire une analyse
précise de ce qui existait déja et n’ajouter que le nécessaire. Le
ministere de la justice était partisan de cette position, dans la
mesure ol une trés grande partie existait finalement déja dans
notre ordre juridique, si on combinait le code de procédure
civile, le code civil et d’autres dispositions qui existaient déja
dans le code de la propriété intellectuelle.

Une autre conception était celle de ceux qui voulaient une
matiére plus autonome, qui voulaient, dans une démarche plus
pédagogique et peut-étre plus « marketing », ré-écrire dans ce
code, de maniére beaucoup plus cohérente que cela ne I'érait
dans le code de la propriété intellectuelle, toutes les dispositions
de la directive.

Ce débat a été tranché ; on a opté finalement pour une trans-
position large, avec de nombreuses dispositions, quitte a ré-écrire
Iexistant. Ainsi, on a repris non seulement ce qui existait déja
dans notre code mais également ré-écrit dans chacune des parties
la méme chose, que ce soit pour la propriété littéraire et artis-
tique, mais aussi pour les marques, les brevets, les modeles, etc.
Ce choix a entrainé des répétitions, ce qui a produit une loi
assez lourde et volumineuse.

En paralltle, s’est posée la question de savoir s’il fallait une
loi ou si un décret pouvait étre suffisant. Comme vous le savez,
la procédure civile est une matiere qui est du domaine régle-
mentaire mais qui n’est pas du domaine de la loi; il était tout
a fait imaginable de faire, comme on le fait pour le code de
procédure civile, c’est-a-dire des dispositions par décret.

Mais les rapporteurs au Conseil d’Etat nous ont suivis en ce
sens qu’il fallait prendre en compte l'existant. Dans la mesure
ol le code de la propriéeé intellectuelle avait été codifié a droit
constant au début des années 90, a partir de la loi de 1957 pour
la propriété littéraire et artistique et a partir d’autres dispositions
législatives, nous avons voulu maintenir cette dynamique légis-
lative ; nous sommes donc partis sur un projet de loi.

Qu’apporte ce projet de loi ? Je ne vais pas refaire le discours
tres complet et excellent fait tout & 'heure par M. LECUYER.
Il y a effectivement des dispositions de procédure civile puisque
Cest essentiellement une loi de procédure civile et notamment
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généralisation de la saisie contrefagon 2 tous les droits de la
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propriété intellectuelle et de fagon uniforme. Il y a également
les mesures provisoires et conservatoires ; le droit d’information,
et les mesures correctives.

Je voudrais surtout insister sur le droit d’information qui est
un acquis important de la directive. Pourquoi ? D’une part il a
suscité des débats par rapport a la procédure de discovery, pro-
cédure américaine qui est regardée soit avec crainte soit avec
envie selon les acteurs économiques en cause et selon les tra-
ditions juridiques. Cela consiste, pour une entreprise, a
demander au juge une ordonnance pour aller globalement « se
servir » dans la Société adverse. Ceux qui connaissent un peu le
mécanisme aux Etats-Unis savent comment cela se passe ; un
grand cabinet d’avocats vient avec un camion, toute une série
de personnels venant prendre toute une série de pieces ; on passe
ensuite des mois et des mois a les analyser, ce qui donne d’ailleurs
lieu maintenant 2 de la sous-traitance en Inde, du fait des tarifs
beaucoup plus compétitifs des cabinets d’avocats.

Nous n’avons pas voulu de cette procédure ; nous avons voulu
conserver le secret des affaires et avons voulu maintenir la pos-
sibilité pour les entreprises de ne pas se faire piller par ce type
de procédure.

Ce droit d’information est malgré tout intéressant, dans la
mesure ol il va étre le support essentiel du mode de calcul de
I'indemnisation. Donc nous avons souhaité que ce soit possible
mais avec un certain nombre de garde-fous, d’ott 'introduction
de la notion d’empéchement légitime que I'on retrouve d’ailleurs
dans le code de procédure civile; & nouveau on ne fait que
ré-écrire 'existant dans le code de la propriété intellectuelle.

Je voudrais également insister sur un point qui a été développé
dans la loi et qui n’était pas imposé par la directive, outre les
mesures pénales et les mesures douaniéres qui seront développées
dans la suite, C’est la spécialisation des juridictions. La aussi il y
a eu un débat important et c’est également un débat qui a été
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structuré par les « autonomistes » et les généralistes. La spéciali-
sation des juridictions a été décidée a I'assemblée et au sénat ;
c’est un amendement sénatorial qui I'a prévue, ce n’était pas
prévu dans le projet de loi initial du gouvernement. Elle est
arrivée en deux temps ; compte tenu de 'imprécision légistique
dans le premier amendement, les dispositions ont été complétées
par la loi de modernisation de I'économie cet été. On a main-
tenant une spécialisation qui est de deux ordres : tout d’abord
une spécialisation exclusive des TGI, & 'exclusion des autres
juridictions qui étaient compétentes en matitre de propriété
intellectuelle, puis une spécialisation géographique. Avant on
avait un paysage tres fragmenté, on avait quelques TGI pour les
brevets ; on avait seulement les TGI (et pas les tribunaux de
commerce) pour les marques ; on avait la compétence de TGI
et tribunaux de commerce pour les dessins et modeles, ainsi que
pour les droits d’auteur. Il y a eu une clarification qui a été tres
demandée par les titulaires de droit, cela a été le moteur de cette
réforme, qui est en train d’étre mise en ceuvre par le ministere
de la justice et qui sera effective dans quelques jours ou quelques
semaines ; en effet on attend un dernier arbitrage de Matignon
pour savoir le niveau, le degré de spécialisation.

Cette spécialisation est faite pour apporter une forme de cohé-
rence dans l'interprétation de la norme. Je pense que cette spé-
cialisation sera sans doute la bienvenue pour amener une certaine
forme de cohérence.

M. KLING - Merci beaucoup Monsieur GUILLOU. Vous
avez traité des deux questions qui étaient posées : les apports de
la loi par rapport a P'existant, ainsi que le probleme de compé-
tences dédiées a des juridictions spécialisées qui constitue un
élément important du dispositif.

Ceci est vrai sur le plan civil. Est-ce vrai également sur le plan
pénal, sur le plan répressif 2 Quels sont les apports spécifiques
de la loi de 2007 a cet égard ? Madame Frédérique AGOSTINI,
Clest A vous quincombe la charge de traiter de ce sujet.
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Madame Frédérique AGOSTINI

Conseiller référendaire & la Chambre criminelle de la Cour de cassation

Mme AGOSTINI — Clest un sujet extrémement vaste. Ma
tache va étre facilitée par la présentation déja tres complete et
trés précise qu'en a faite M. le Procureur général LE BRAS dans
son propos d’ouverture.

Le constat que 'on peut faire du dispositif répressif de lutte
contre la contrefagon est qu’il constitue un dispositif qui était
déja tres complet et qui a été conforté encore par la loi de 2007.
Etonnamment, ce dispositif reste en définitive assez peu utilisé.

Le dispositif répressif est tres complet sur les questions de fond
comme sur les aspects de procédure. La contrefacon, on 'a dit,
engage la responsabilité civile de son auteur, mais c’est également
une infraction pénale qui pourra étre constatée et réprimée par
une juridiction pénale, au terme d’une procédure régie par le
code de procédure pénale.

Le code de la propriété intellectuelle comporte de trés nom-
breuses dispositions d’incriminations : la contrefagon bien sfir,
mais il existe également d’autres incriminations que les lois
récentes, et notamment les lois de 2006 et 2007, ont adapté a
I'évolution de la contrefagon. Je pense par exemple aux
infractions prévues en matitre d’atteinte aux mesures techniques
efficaces ou d’information.

Le méme souci d’adaptation a I'évolution de la contrefagon a
conduit la loi du 29 octobre 2007 a créer les circonstances aggra-
vantes d’atteinte 4 la santé humaine et 2 la santé animale.

D’autres codes comportent des incriminations applicables en
matitre de contrefacon. On a déja évoqué le code des douanes
avec l'infraction douaniére de contrebande et d’importation, sans
déclaration en matitre de contrefacon, de marques, de dessins
et de modeles. La encore, I'incrimination a été élargie et géné-
ralisée par la loi que nous évoquons aujourd’hui. Il faut aussi
évoquer le code pénal qui réprime le délit de blanchiment.

Toutes ces infractions sont assez lourdement sanctionnées
puisque 'éventail des peines va de peines d’amendes jusqu’a des
peines d’emprisonnement qui, avec des jeux de circonstances
aggravantes, peuvent aller jusqu’a dix ans.

Les condamnations prononcées pour ces infractions peuvent
comporter des peines complémentaires que la loi récente a veillé
3 adapter la délinquance et donc a rendre particulierement
lourdes pour le contrefacteur : je pense notamment au retrait
des circuits commerciaux des objets ou marchandises contre-
faites, 4 la destruction de ces objets; a la confiscation des
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recettes ; toutes peines pouvant, dans la limite de ses préro-
gatives, étre prononcées par le juge répressif.

Sur le plan de la procédure, le dispositif répressif est également
complet. Comme I'a rappelé le Procureur général LE BRAS, de
nombreux services peuvent intervenir : les services de police de
droit commun mais également les services de police judiciaire
spécialisés, les services des douanes et les services de la Direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répres-
sion des fraudes ; services au bénéfice desquels la loi récente a
amélioré les échanges d’informations et facilité les conditions
d’intervention.

La nature comme le quantum des sanctions prévues en matitre
de contrefagon, & savoir des sanctions de niveau correctionnel
et, souvent, des peines d’emprisonnement de trois ans et plus,
permettent la mise en ceuvre des regles du code de procédure
pénale : la possibilité d’ouvrir des informations, la possibilité
pour les victimes de se constituer partie civile, la possibilité pour
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les autorités chargées de I'enquéte et de I'instruction, 2 savoir le
parquetier et le juge d’instruction, de mettre en ceuvre des
mesures coercitives qui peuvent aller jusqu’a la détention pro-
visoire, et dans certains cas de recourir A des techniques
d’enquétes lourdes mais efficaces réservées a la criminalité orga-
nisée, telles les mesures d’infiltration et les mesures de surveil-
1 M Y . > A b
ance, la possibilité offerte au juge de 'enquéte d’ordonner des
mesures conservatoires, en cas de criminalité organisée.

Un dernier point mérite 'attention. J’empiete peut-étre sur le
troisitme temps de votre table ronde, Président, mais je I'évo-
querai rapidement. Il entre dans l'office du juge répressif francais
de se prononcer sur les intéréts civils, c’est-a-dire non seulement
de constater l'infraction et de prononcer une peine mais, lorsque
cela lui est demandé, d’allouer a la victime des dommages et
intéréts. Cette ouverture du prétoir du juge répressif a la victime
qui peut dans une procédure pénale demander 2 étre indemnisée
est une particularité francaise qui pourrait rendre la loi pénale
particulierement attractive pour les titulaires de droits [ésés.

Le juge répressif, lorsqu’il statue sur I'action civile, octroie des
dommages et intéréts A la personne qui a personnellement et
directement souffert du dommage, c’est-a-dire au préjudice
direct et personnel. Tres classiquement, comme le rappelait le
Professeur LECUYER, ce juge apprécie ces dommages souverai-
nement mais ce qui est important c’est qu’il les apprécie dans
la limite des conclusions des parties, dans la perspective d’une
réparation intégrale du préjudice qui doit étre, la chambre cri-
minelle le répete souvent, sans perte ni profit.
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La question se pose de I'application devant le juge répressif
des nouvelles dispositions sur 'indemnisation du préjudice.

En effet, 'examen de la loi de 2007 révele que article sur les
dommages et intéréts qui a été dupliqué dans tous les livres du
code, y est positionné tres différemment : il peut étre totalement
isolé dans la partie civile de la procédure, il peut étre placé au
sein des dispositions régissant a la fois I'action civile et les dis-
positions pénales, avant ou apres les dispositions pénales. En
tout cas, lorsqu’il existe un chapitre ou une section consacrée
aux dispositions pénales, l'article relatif aux dommages intéréts
n’y figure jamais. Je ne sais pas s'il y a une intention du légis-
lateur en la matiere.

Le juge répressif va-t-il appliquer ces nouvelles dispositions
lorsqu’il statue sur intérét civil ou va-t-il se contenter de statuer
dans le cadre des articles 2 et 3 du code de procédure pénale qui
disposent que le préjudice réparé est le préjudice personnel et
direct et qu’il doit étre indemnisé sans perte ni profit.

Je pense, mais cela n’engage que moi, que I'effort 4 faire pour
appliquer ces dispositions, de nature législative, n’est pas tres
important. Il appartiendra naturellement 4 la Cour de cassation
de Papprécier.

S’il est admis que ces dispositions sont applicables, appor-
tent-elles du nouveau ?

Je pense que la premiére alternative des nouvelles dispositions,
qui fixent les criteres au juge pour liquider le préjudice, ne pose
pas vraiment de difficultés car le juge répressif déja, sous le
contrdle de la Cour de cassation, prenait en considération les
conséquences économiques, le manque-a-gagner. La chambre
criminelle de la Cour de cassation a réguli¢rement eu 'occasion
de rappeler que les juges doivent ordonner I'indemnisation de
tous les chefs de préjudice dont l'indemnisation leur est
demandée et notamment le gain manqué ; ils doivent rechercher
I'étendue de ce manque a gagner pour le réparer dans son inté-
gralité. On retrouve exactement la méme jurisprudence sur le
préjudice moral ou les pertes en matieére économique.

Pour les autres dispositions de la loi nouvelle, il est difficile
d’apprécier si elles constituent réellement un apport pour le juge.
Comme le disait le Professeur LECUYER, la chambre criminelle
de la Cour de cassation, exerce un contrdle assez limité sur
I'indemnisation du préjudice qui en général releve de I'appré-
ciation souveraine du juge du fond. On ne peut exclure que le
juge ait déja pris en compte les éléments nouveaux proposés par
la loi. Mais, la loi nouvelle devrait modifier le curseur du contréle
du juge de cassation, sans qu’il soit possible de dire s’il fera des
controles de motivation plus serrés ou s’il ira jusqu’au défaut de
base 1égale.

Pourquoi, en dépit de sa richesse, ce dispositif est-il finalement
assez peu appliqué ? On compte une centaine de condamnations
correctionnelles tous les ans. La jurisprudence de la chambre
criminelle de la Cour de cassation n’est pas particulierement
abondante : elle rend des arréts en mati¢re de contrefacon mais
ils se comptent sur les doigts des deux mains par an, les années
fastes de contentieux.

Premiére hypothése, mais Christine LAI qui pourra nous en
dire un peu plus: en dépit des oudils puissants qui sont mis a
la disposition des titulaires de droits par le code de procédure
pénale, les efforts que doit déployer la victime de I'atteinte 4 un
droit de propriété intellectuelle pour contribuer 4 'administra-
tion de la preuve et 4 son explication devant le juge répressif,
restent importants. Peut-étre sont-ils considérés comme dispro-
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portionnés par rapport aux avantages que peut apporter le proces
pénal.

Le proces pénal est en effet un proces difficile. Clest tout
d’abord un proces particulierement discuté, d’abord sur la pro-
cédure et ensuite seulement sur le fond. Les victimes doivent
quelquefois penser que la discussion sur le fond se fait attendre.
De ce fait, c’est un proces long. Le proces pénal est un proces
médiatisé, et notamment au début de la procédure lorsque des
mesures coercitives sont prises. C’est ensuite, au moment du
jugement, un proces public. Tout ceci peut poser des difficultés
en terme de confidentialité et secret des affaires aux titulaires de
droit.

Les nouveaux dispositifs prévus, je pense notamment au déve-
loppement des saisies de contrefagon, au droit d’information, a
la meilleure coopération entre service notamment au civil,
vont-ils faciliter le recours a4 la procédure pénale? Ou au
contraire, ces nouveaux dispositifs vont rendre plus répressif le
droit civil, rendant moins opportune la voie pénale, sauf bien
évidemment pour les contrefagons lourdes qui touchent a des
aspects sensibles de I'ordre public, notamment lorsque la santé
et la sécurité sont en cause ?

Deuxieme hypothese du faible recours au pénal : I'insuffisante
sensibilisation des juges, qu’il s’agisse des magistrats du si¢ge ou
des magistrats du parquet. Il s’agit d’'une problématique que 'on
retrouve dans bien d’autres domaines que dans celui de la contre-
fagon ot effectivement les actions de sensibilisation et de for-
mation du juge a de nouveaux enjeux sociaux sont un préalable
indispensable a I'application des nouvelles dispositions. La loi
d’octobre 2007 n’a spécialisé que les juridictions civiles. Certes,
en matitre pénale il y a des juridictions spécialisées autour des
affaires d’une tres grande complexité qui permet de spécialiser
des magistrats. Le droit de la propriété intellectuelle est sans
aucun doute un droit complexe, méme en mati¢re pénale, qui
nécessite sensibilisation et formation : le juge pénal est tenu
d’apprécier les infractions dans un cadre ou les ordres juridiques
s’'imbriquent et il doit mettre en balance I'ensemble des intéréts
en présence, ceux de la propriété intellectuelle mais également
ceux de la liberté d’expression ou de la liberté¢ de circulation.
L’irruption des nouvelles technologies pose de nombreuses dif-
ficultés. Internet questionne notamment le juge pénal sur
“étendue de sa compétence.

M. KLING - Merci beaucoup. Il m’a semblé qu’a I'occasion
de vos propos vous aviez interrogé 'auteur de la loi sur la déter-
mination des intéréts civils qui peuvent étre prononcés par un
juge pénal. Peut-étre, Monsieur GUILLOU, pourriez-vous
apporter quelques éléments de réponse ?

M. GUILLOU - Je pense qu’il n’y a pas eu une seule réunion
au conseil d’Etat oti un rapporteur ou un Président de section
ne nous ait dit qu’il fallait absolument, pour moderniser cette
loi, refondre complétement le code tellement sa rédaction est
imparfaite. Je pense que cette réponse suffit a elle-méme. Je ne
pense pas qu’il faille trop interpréter les dispositions et 'orga-
nisation du code qui sont le produit d’'un empilement de strates
législatives successives et de différents amendements dans des
lois diverses.

Je vouderais juste ajouter, pour compléter le paysage, puisqu’on
a parlé de civil et de pénal, qu’il y aura probablement, dans les
semaines a venir, un paysage administratif. En effet la semaine
prochaine sera débattu au sénat le projet de loi qui s’appelle
« HADOPI », du nom de la future haute autorité en droit de la
propriété intellectuelle chargée de la régulation de la circulation



des ceuvres sur Internet. S’ajoutera ainsi un volet administratif
aux volets civil et pénal.

M. KLING - Nous l'accueillerons avec plaisir.

Madame Christine LA il apparait donc que le cadre législatif
a été rénové, que les sanctions ont été aggravées. J'imagine que

vous-méme qui représentez les entreprises victimes de contre-
fagons, vous bénéficiez maintenant d’un cadre qui vous donne
pleine et entiére satisfaction. On ne parle pas encore 4 ce stade
de l'indemnisation du préjudice mais simplement du dispositif
législatif actuel.
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ALLOCUTION DE

Madame Christine LAT

Directrice de I'Union des fabricants pour la protection industrielle
et la propriété intellectuelle— UNIFAB

Mme LAT — Merci. Si je devais me situer sur I'échiquier tel
que présenté par Nicolas GUILLOU, je dirais volontiers que je
suis une force centripete. Comme je suis une force centripete,
je défends fortement les entreprises victimes de contrefagons
pour qu’elles essaient d’avoir un régime qui soit un régime adapté
et un régime qui fasse état véritablement de la situation a laquelle
elles sont confrontées.

Je dois faire la synthése du civil et du pénal, dans un méme
temps de parole, pardonnez-moi si parfois je suis un peu cari-
caturale mais il faut quelquefois utiliser quelques flashs pour faire
comprendre en dix minutes ce que 'on devrait normalement
exposer en une heure. Je dirai ceci.

Nous sommes heureux mais nous sommes prudents, par rap-
port a cette loi qui, je suis tout & fait d’accord avec ce que vous
indiquez, n’a pas constitué une révolution du droit de la pro-
priété intellectuelle.

Nous sommes prudents car ici, s’il y en a bien une qui voyage,
c’est moi et dans le monde entier je vois des droits de propriété
intellectuelle et des législations de propriété intellectuelle qui
sont absolument formidables. En Chine il y a peut-étre la légis-
lation de propriété intellectuelle la plus aboutie... puisqu’elle va
jusqu’a la peine de mort ! Pour autant, me semble-t-il, mes entre-
prises ne sont pas totalement contentes de la maniere dont leur
propriété intellectuelle est traitée en Chine.

Donc je suis heureuse mais prudente.

Il est vrai que cette loi a été promulguée il y a maintenant un
an. A I'époque nos entreprises et 'Union des fabricants avaient
suivi tout a fait sa progression. Nous I'avions suivie sur des
thémes qui seront les themes sur lesquels, actuellement encore,
nous porterons notre attention, ainsi que sur la maniére dont
cette loi sera appliquée. On le dit souvent pour résumer des
systemes de lois, il faut voir comment une loi est digérée par
ceux qui sont en charge de I'appliquer.

Je n’ai sélectionné, a titre de flashs, que quelques themes : le
droit a 'information, la circonstance aggravante de dangerosité,
les décrets d’application, I'existence de pouvoirs élargis et donc
des attentes qui sont sur ces points toujours d’actualité.

Le droit 4 l'information. On n’a pas voulu de procédure a la
discovery. Les arbitrages, pour la transposition méme de ce droit,
ont été pointus. C’est vrai que nos entreprises sont parfaitement
satisfaites que ce droit a 'information ait été transposé comme
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tel car c’était un droit nouveau, inconnu jusqu’alors dans notre
systétme de propriété intellectuelle.

L’interrogation qui sera la mienne est de me dire, ainsi que je
lai entendu dans la bouche de certains commentateurs des la
promulgation de cette loi, que ce droit a 'information semblait
ne devoir étre mis en ceuvre que pour avoir des informations
dans le cadre d’une contrefagon commise a « échelle commer-
ciale ». Or la France n’a pas transposé ce concept d’échelle com-
merciale, d’ou certains de dire : peut-étre que lorsque vous ferez
jouer ce droit nous demanderons sous forme de question pré-
judicielle 4 la CJCE si cest a juste titre par rapport au respect
de la directive européenne que vous faites jouer ce droit. Une
telle position a pour effet d’insécuriser les titulaires de droit voire
de les dissuader d’user de cette possibilité légale.

Le deuxi¢me point qui m’intéresse et qui vous intéresse dans
ce droit a I'information est qu’il va falloir effectivement « aller
a la péche » chez le contrefacteur et chez tous les intermédiaires.
Par rapport a la contrefagon sur internet, j’avoue qu’aller chez
tous les intermédiaires m’intéresse beaucoup. Pour les droits
d’auteur, que I'Union des fabricants défend également, nos inter-
médiaires sont les fournisseurs d’acces Internet; 1a javoue
quavoir un droit a l'information permettant de demander tres
naturellement des informations aux fournisseurs d’acces internet
n’est pas chose négligeable.

Cela peut vous mettre a contribution également puisque nous
aurons peut étre besoin pour aller saisir les pieces utiles en
matiere comptable d’avoir 4 nos cotés un homme de I'art pour
exercer correctement ce droit 2 I'information et le circonscrire &
la cause qui nous préoccupe, a savoir l'atteinte aux droits de
propriété intellectuelle.

Nous étions tres inquiets de voir que certains éléments com-
pletement substantiels et d’ailleurs expressément prévus par la
directive, notamment le délai de 20 jours, n’avaient pas été trans-
posées comme tels par la loi.

Par conséquent nous sommes toujours en souci de la qualité
du fond. II ne faudrait pas qu’a la faveur d’'un décret d’applica-
tion on perde ce que la loi nous a donné. Nous sommes toujours
trés attentifs de voir que ces décrets d’application ne prennent
pas trop de retard. Je rappelle que nous avons entendu plusieurs
fois les deux parlementaires qui ont porté cette loi sur les débats
dans les deux chambres, 2 savoir le sénateur Béteil et le Député
Gosselin, nous dire qu’ils assureraient un « service apres vote ».



Nous n’oublierons pas de regarder que ce service apres vote soit

effectif.

Vous l'avez rappelé, il y a dans cette loi désormais des cir-
Iy on s P T

constances aggravantes de dangerosité. Le débat & 'Union des
fabricants a été trés clair ; nous nous sommes interrogés sur le
caractere judicieux de cette circonstance aggravante de dangero-
sité. Elle est passée en droit positif. Je me pose des questions
comme entreprise victime de contrefacons éventuellement
dangereuses.

La premitre question est alimentaire. S’il y a une contrefagon
dangereuse, est-ce que je vais toucher plus au titre du préjudice
parce que je serai peut-étre plus préjudiciée dans la mesure ol
la contrefagon sera dangereuse ?

I

Mais revenons a une logique puisque 13 jentame pratique-
ment la deuxi¢me table ronde. Qui va avoir la charge de la
preuve de cette circonstance aggravante? Jusqu'oll va-t'on
prouver la dangerosité ? Va-t'on prouver par comparaison, éven-
tuellement, avec le produit contrefait c’est-a-dire le produit
victime ?

Dernier point : existe-t’il une présomption de dangerosité qui
serait attachée 2 tel ou tel produit ? En effet trés naturellement,
on lentend dans les discussions, il y a un c6té « culture pail-
lettes... » et de l'autre coté les vrais problemes qui naissent des
contrefagons dangereuses qui nous intéressent tous: pieces
détachées ; on peut laisser de c6té apres tout les droits d’auteur,
il faut que nos enfants télé-chargent tranquillement ! Nous avons
vraiment un coeur de métier et une légitimité (et tout le monde
se léve le coeur sur la main), ce sont les médicaments, ce sont
les pitces détachées et pour le reste débrouillez-vous devant le
juge civil !

Tres bien mais de ce point de vue, jusqu’oll va-t'on prouver ?
Pour prouver qu’une contrefagon est dangereuse, en matitre de
médicaments, il faudra peut-étre se frotter au médicament d’ori-
gine lequel a toujours une indication de dangerosité. Un médi-
cament est toujours un produit dangereux puisqu’il a toujours
des effets secondaires. Ce n’est pas pour rien qu’avant sa mise
sur le marché, il y a tout un processus pour s’en garantir le plus.

Voila ce quau titre de la circonstance aggravante de dange-
rosité je puis dire. J’ai eu un tres vif intérét comme ancien magis-
trat du parquet, pour la reconnaissance des pouvoirs élargis
d’enquéte tels que conférés aux magistrats du parquet, en matiere
de contrefagon en bande organisée.

Jenchaine directement avec nos attentes. Pourquoi en étre
restés au milieu du gué avec ces pouvoirs élargis d’enquéte ?
Pourquoi ne les a-Con pas tous conférés s’il s’agit effectivement
de lutter contre le grand banditisme en matiére de circulation
du faux ? Pourquoi, alors que tout le monde s’accorde 4 dire
que la contrefagon, celle des droits d’auteur particulierement et
la cybercontrefagon occasionnent des dégits quotidiens et ont
démultiplié de fagon exponentielle la distribution du faux,
notamment sur le territoire frangais, n’est-on pas allé jusqu’au
bout en créant des circonstances aggravantes de cybercontre-
fagon qui nous auraient tous mis d’accord ?

Dernier point, je constate que toute une partie de ce conten-
tieux reste une partie non juridictionnelle, que ce soit par arbi-
trage, par la transaction privée ou la transaction douanitre. Il y
a la toute une masse de renseignements qui n’est jamais exploitée.
Lorsqu’on parle de grand banditisme on pourrait peut-étre avoir
envie que ces masses de renseignements 3 un moment donné
deviennent une information blanche que I'on traiterait.

Jen terminerai par le dernier pavé dans la mare: nous ne
sommes pas d’accord, je suis une jusqu'auboutiste, une force
centripete, je considere que la spécialisation de 'ensemble des
intervenants judiciaires, y compris des parquetiers et des juges
correctionnels, devrait étre imposée. On a affaire 2 un conten-
tieux qui, lorsqu’il s’organise en réseau de bandes organisées,
mérite, me semble-t’il, que I'on mette des lunettes adaptées a
son traitement.

(Applaudissements)

M. KLING - Merci de ces propos. Nous avons bien compris
que vous aviez encore quelques attentes mais la vie est faite d’évo-
lutions. Chemin faisant vous avez évoqué le probleme de la dan-
gerosité et posé la question de savoir si elle autorisait une
indemnisation un peu plus généreuse. Donc vous avez abordé
par la-méme le troisitme volet de notre table ronde, c’est-a-dire
I'indemnisation du préjudice.

Je serais tenté de me tourner la encore vers l'auteur de la loi,
peut-étre pas pour lui demander de répondre directement a la
question incidente qui a été posée... incidente et insolente...,
encore que vous pouvez toujours le faire... mais surtout parce
que sans reprendre les différents chefs ou éléments de préjudice
qui ont été évoqués tout A I'heure par le Professeur LECUYER,
I'un d’entre eux retient particuli¢rement l'attention, c’est celui
qui a trait au bénéfice réalisé par le contrefacteur.

Cela pose un probléme intéressant et la question était notam-
ment posée de savoir si A cette occasion vous aviez voulu intro-
duire, sans le dire, ce que l'on a appelé pudiquement les
« dommages et intéréts 2 la francaise ».

M. GUILLOU - Je vais juste répondre & quelques questions
qui ont été posées précédemment, dont une s’agissant de la
notion d’échelle commerciale. La directive fait une harmonisa-
tion au minimum. Donc 3 notre sens en tout cas, toute forme
d’harmonisation de législation qui va dans un sens plus protec-
teur pour les titulaires du droit ne doit pas étre considérée
comme contraire 2 la directive.

On a aussi parlé également du décret sur les délais. Ils sont
parus le 29 juin dernier. Nous sommes en reégle avec Bruxelles,
nous n’avons plus de retard dans la transposition.

S’agissant de 'indemnisation du préjudice, je ne vais pas redire
ce qui a été dit ce matin mais je vais essayer d’enrichir le débat
avec une position qui va étre un peu différente que la position
qui a été interprétée ce matin. La chancellerie sest battue, pen-
dant la négociation et pendant la transposition, contre I'intro-
duction en droit frangais de dommages et intéréts punitifs. Clest
une disposition transversale de la chancellerie sur tous les
dommages et intéréts quelle applique, pas seulement aux
dommages et intéréts de la propriété intellectuelle mais a tout
le droit de la responsabilité, en tout cas jusqu'a présent.

S’agissant des dommages et intéréts dans la directive, sont-ils
novateurs ? Cest finalement la question qui est posée par tout
le monde : est-ce que cela va changer quelque chose ou pas ?

Je retiens tout de méme que la directive nous dit clairement
qu’il n’y a pas de dommages et intéréts punitifs. Cela doit étre
un guide pour interpréter la législation nationale ; nous n’avons
pas d’introduction de dommages et intéréts punitifs.

Si certains pensent, en tout cas ont développé I'idée que I'on
importait en quelque sorte une institution anglo-saxonne, je
pense que I'on pourrait aussi émettre une autre hypothese : est-ce
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que finalement ces bénéfices injustement réalisés par le contre-
facteur ne font pas appel 2 une notion trés ancienne de notre
droit, tout 4 fait romano-germanique, qui a ét¢ un peu oubliée,
qui n’appartient pas au droit de la propriété intellectuelle mais
qui appartient au droit de la responsabilité ? Cest le
quasi-contrat.

Qu’est-ce que le quasi-contrat ? Cest une option, ce n’est pas
une obligation, qui est différente du délit, qui est différente du
contrat. C’est ce qu’on appelle I'enrichissement sans cause, qui
est sanctionné par 'action de in rem verso. C’est une action qui
est admise quand le patrimoine d’une personne s’est enrichi au
détriment d’une autre et que 'appauvrissement corrélatif qui en
est résulté ne trouve sa justification ni dans une convention ou
une libéralité, ni dans une disposition légale ou réglementaire.

On peut ainsi se demander si cette directive finalement ne se
rapproche pas d’un quasi-contrat. En effet ce bénéfice injuste-
ment réalisé par le contrefacteur est un enrichissement que
quelqu’un a eu, le contrefacteur, au détriment d’un autre qui
ne trouve sa source ni dans un contrat ni dans une disposition
législative réglementaire et qui n’est pas non plus réparé par la
responsabilité délictuelle au sens du délit.

Finalement ce qu'on appelle étre une importation du droit
anglo-saxon, quelque chose de nouveau, est-ce qu'on ne la
connait pas en droit commun depuis plusieurs siecles ? Est-ce
quelle n’existe pas tranquillement dans notre code civil, juste
avant les articles 1382 et suivants ?

Je pense que cela pourrait étre une piste de réflexion a sou-
mettre A votre sagacité ou en tout cas quelque chose que 'on
pourrait essayer de développer.

Qu’est-ce que cette législation ? Une chose est malgré tout
assez claire ; globalement on peut dire trés concrétement, pour
les praticiens, pour la législation, qu'on ne va plus se limiter en
mati¢re d’'indemnisations 4 ce qu’aurait pu produire le titulaire
de droit. On aurait pu imaginer avoir une réflexion consistant
a dire ceci : le préjudice n’existe que si le titulaire de droit avait
été en mesure de produire les objets qui ont été contrefaits.
Sinon on aurait pu se dire: « Je suis contrefacteur, vous aviez
un tout petit atelier, vous pouviez produire 1 000 objets dans
I'année. J’en ai produit 100 000. On ne peut pas vraiment dire
que Cest un préjudice puisque vous n’avez jamais été en état
d’en produire 100 000. » Or maintenant avec ces bénéfices injus-
tement faits par le contrefacteur, on peut clairement dire que la
réparation va se faire 2 hauteur de 100 000 et pas seulement 2
hauteur de 1 000.

Cela veut dire que la contrefacon ne doit pas payer. On ne
doit pas utiliser la faiblesse du titulaire de droit et notamment
sa faiblesse économique (C’est tres vrai pour les PME qui sont
assez innovantes) pour en tirer un bénéfice.

En dehors de cela, est-ce que la deuxieme branche de la direc-
tive, c’est-a-dire cette forme de présomption, est également nova-
trice ? Permettez-moi 1 aussi de dire que je ne suis pas forcément
aussi convaincu que ce soit quelque chose de trés nouveau. A
mon avis c’est beaucoup plus un raisonnement par rapport au
droit de la preuve qu’un raisonnement par rapport au fond.
Cette disposition nous dit juste qu’en fait on va considérer qu’il
y a une présomption de dommage minimum a partir de ce qui
est défini dans la deuxiéme branche, c’est-a-dire les redevances
que le titulaire de droit aurait pu percevoir.

Mais 4 nouveau par rapport a ces redevances que le titulaire
de droit aurait pu percevoir, si je reprends I'interprétation qui a

40

A

été proposée tout a I'heure, on peut considérer que c’est un
quasi-contrat. Donc est-ce que la deuxieme branche ne serait
pas tout simplement une présomption de quasi-contrat? On
rentre probablement plus dans une analyse « stratosphérique »
mais cela pourrait étre soumis 2 la sagacité des professeurs et
n’est pas forcément exclusivement une importation issue de la
common law. Le droit romano-germanique ou en tout cas notre
droit commun a des ressources que l'on peut peut-étre ici
retrouver en relisant les textes.

Je pense que la véritable problématique qu’il y a pour tous les
acteurs et évidemment pour vous tous dans vos missions d’exper-
tise est la preuve des dommages et intéréts puisque c’est la que
vont se situer en pratique les véritables outils.

Quand on discute avec les magistrats spécialisés en propriéeé
intellectuelle et notamment les magistrats de la 3° chambre du
TGI de Paris qui font cela & longueur de journées, ils vous disent
tous « Nous sommes préts & donner des dommages et intéréts
importants, nous n’avons pas de difficultés. Mais quand on a
un dossier qui nous est amené par les avocats nous avons
150 pages sur la définition de la contrefagon ; c’est extrémement
bien fait, Cest magnifique, nous avons un dossier qui est parfait.
Mais quand nous abordons les préjudices, nous avons une page
et demie. Nous n’avons plus rien, nous n’avons plus aucune
piece pour le justifier. Nous avons des déclarations de bonnes
intentions. On devrait se fonder sur la faute pour calculer le
préjudice. Sauf que ce n’est pas la logique du droit de la res-
ponsabilité civile.

Que faut-il faire ? Il faut prouver. Il faut prouver en donnant
des éléments de preuve et objectiver le débat.

Que faut-il prouver ? Il faut prouver le manque a gagner ; il
faut donc prouver ces bénéfices injustement réalisés. Comment
le fait-on ? Il faut prendre en considération d’une part le volume
de la contrefagon, c’est-a-dire la masse contrefaisante. Comment
va-t'on faire pour déterminer cette masse contrefaisante ? On va
tout simplement utiliser les outils probatoires qui sont 2 la dis-
position des titulaires de droit depuis la nouvelle loi et notam-
ment le droit & linformation qui va étre essentiel pour
déterminer cette masse contrefaisante. On va se faire commu-
niquer les documents comptables, les informations sur la masse
de produits contrefaits.

Ensuite il y a la durée de la contrefagon ; pendant combien
de temps elle a eu lieu.

Puis on a quelque chose de plus subjectif qui est le role du
droit de propriété intellectuelle dans la commercialisation, c’est-
A-dire son attractivité, la notoriété, 'existence de concurrents.

Bref il faut combiner ces trois parametres. La on est clairement
dans la mission de 'expert. Clest & lui de combiner ces para-
metres pour déterminer le montant des bénéfices injustement
réalisés.

Que faut-il prouver ensuite ? Les pertes subies.

— Clest la perte de clients au profit du contrefacteur ou la
perte de clients toute simple.

— Clest la baisse des prix qui est consécutive a 'introduction
des produits contrefaisants sur le marché. Bien évidemment, plus
il y a de produits, plus loffre est importante et plus le colit va
diminuer. Cest un préjudice qu’il faut également indemniser.

— On doit aussi calculer la dépréciation des investissements
qui ont été engagés par le titulaire de droit.

A nouveau le role de I'expert-comptable va étre clé pour déter-



miner tous ces points. Pour ce faire, cela pose un probleme car
il faudra avoir acces ou en tout cas publiciser un certain nombre
de documents comptables, documents confidentiels de la
Sociéeé.

C’est 12 ot1 on a une problématique beaucoup plus importante,
la problématique du secret des affaires.

On a ensuite la preuve du préjudice moral. Cest 1a aussi
quelque chose qui n’est pas nouveau ; c’est la banalisation et la
vulgarisation de la marque, le caractére déceptif pour la clientele
qui en résulte. Cela peut aussi se calculer en fonction des pertes
de parts de marché ou a partir de sondages.

Enfin la preuve du montant des redevances qui auraient été
versées. Clest peut-étre 1a qu’il y aura quelques difficultés car
cela implique d’évaluer la valeur de la licence qui aurait été
consentie. La valeur de la licence est facile 4 déterminer s’il y a
déja des licences qui ont été concédées mais si aucune n’a été
faite c’est sans doute assez difficile. La cest effectivement un
travail qu’il faudra faire. Il y aura ici certainement un travail
concret avec des criteres de droit et d’évaluation ; il ne faudra
peut-étre pas qu'une grille de lecture comme on I'a fait pour le
préjudice corporel. Il y aura sans doute d’autres colloques a
consacrer sur ce point.

Jinsisterai sur un dernier point qui est la preuve des frais du
proces. Clest également quelque chose qui est souvent demandé.
On nous dit « Cela ne sert a rien d’engager un contentieux car
je vais dépenser des dizaines de M€ en frais d’avocats. Or le
juge péniblement m’accordera 1 500 € ». Je vais étre tres clair.
Clest quelque chose qui a été posé A la commission du droit des
affaires, a laquelle j’ai la chance d’étre rapporteur. Il y a quelque
chose qui est tres simple quand on fait cela : de produire la note
d’honoraires. Il suffit pour le demandeur de s’adresser 4 son
avocat et de lui dire « Vous me produisez la note d’honoraires ».
Et je suis en droit de demander I'indemnisation de cette note a
partir d'un élément objectif. Tous les cabinets le font aux
Etats-Unis. Un jour il faudra se poser la question : si I'on veut
vraiment étre indemnisé des frais de proces, il y a peu de
solutions, il faut prouver le montant des honoraires.

(Applaudissements)

M. KLING - Merci infiniment de cette réponse. Indépen-
damment de la question de savoir s’il y a novation ou pas, si on
est allé rechercher des outils, des supports qui figuraient dans le
droit, vous nous avez invités, Madame LA, 4 étoffer davantage
ces dossiers en ce qui concerne I'indemnisation du préjudice.

Mme LAT — Ce qui est vrai c’est que, pour une affaire rendue
le 30 juin qui condamne une plate-forme qui commerce a
40 M€ de dommages et intéréts, la plupart des affaires revien-
nent avec un commentaire assez désabusé de la part des titulaires
de droit. Je pourrais le résumer avec une formule choc en disant
« Pas assez cher, pas assez vite ». Pas assez cher surtout.

Nous nous sommes interrogés et vous vous étes interrogés sur
la Iégitimité de transposer ce membre de phrase de la directive,
notamment les bénéfices injustement réalisés et lorsqu’il y a eu
de lopposition et de la discussion autour de ce membre de
phrase, ce qui I'a emporté c’est la considération dans un pays
qui s’ouvre au monde et qui fait partie d’'une commission euro-
péenne outre 26 autres Etats, de ce que la France de ce point
de vue se trouvait en déficit d’attractivité de son droit par rap-
port 4 la maniere dont la question des dommages et intéréts

globalement mais spécialement a la propriéeé intellectuelle pou-
vait parfois étre traitée.

L’écho qui est régulierement fait est celui-ci: « Vos dossiers
sont vides ; comment voulez-vous que l'on vous donne autre
chose qu'un euro symbolique ? » Certaines juridictions vont
parfois jusque la.

Ce sont peut-étre 12 les vertus d’une spécialisation des inter-
venants ; aprés tout il y a des douaniers spécialisés, il y a des
policiers spécialisés. Pourquoi n’y aurait-il pas un maillage com-
plet de juges spécialisés ? C’est une bonne compréhension de ce
que font vraiment les entreprises en interne pour lutter contre
la contrefagon qui permettrait une meilleure appréhension de
Iétendue du préjudice subi réellement par la contrefagon. Elles
ne font pas simplement qu’assigner tel ou tel a la faveur d’une
affaire déterminée. Elles ont des structures pérennes, perma-
nentes, ce qui est tout de méme un peu paradoxal, convenez-en.
Une entreprise est censée produire un bien qu’il soit un bien
réel ou un bien numérique, le commercialiser, le packager, faire
de la publicité ; elle n’est pas censée avoir un pdle juridique, ou
un péle de sécurité suivant la stratégie de Uentreprise, qui va, de
maniére permanente, faire de la veille Internet, faire de la veille
juridique pour se battre contre la contrefagon. Ce n’est méme
pas pour constituer le portefeuille de marques ou de brevets,
c'est pour se battre contre la contrefagon avec des juristes qui
en permanence et y compris 4 2 heures du matin vont aux
douanes pour faire de lauthentification de produits, donc
prendre en responsabilité cet acte que le douanier pourrait déja
arriver 2 faire puisqu’on I'a formé avant, cet acte qui consiste 2
dire « Ce produit est un faux et si je me trompe cest mon
entreprise qui paiera ». Tout cela est un investissement.

Je pourrais également indiquer que les entreprises se mobili-
sent pour parler aux consommateurs. Est-ce que c’est vraiment
le role d’une entreprise que de faire des campagnes de commu-
nication, le cas échéant sous I'étendard de I'association que je
dirige ? Mais est-ce que C’est le role d’une entreprise d’aller rap-
peler & un consommateur frangais qu'il ne faut pas qu’il en
achete, sinon la douane va lui confisquer 2 la sortie ? C’est quand
méme quelque chose qui me semblerait devoir relever d’alertes
publiques et non pas d’alertes données par le secteur privé. Ces
campagnes sont financées par le secteur privé. Evidemment elles
ne se retrouvent jamais au titre de I'indemnisation premiére de
ce que l'on devrait faire quand on réfléchit sur la consistance du
préjudice.

Comme entreprise, j’ai mis en place des structures pérennes ;
jai mis en place éventuellement des services extérieurs sur
lesquels je demande des prestations notamment de rtaille
Internet. Je mets en place des campagnes de communication
grand public. Tout ceci pour lutter contre la contrefagon du
produit et ce premier chef de mon préjudice, méme si un consi-
dérant de la directive européenne le permet, n’est encore pas
nourri suffisamment par les entreprises mais en tout cas pas
encore du tout considéré par les magistrats en charge de I'éva-
luation finale du préjudice.

Je pourrais pousser en disant que je n’ai jamais vu la cotisation
versée par les entreprises 2 I'Union des fabricants indemnisée au
titre des dommages et intéréts ! !

S’agissant de la note des avocats, nous n’en avons pas ; nous
savons quels honoraires nous leur donnons. Il y a la note des
détectives privés ; en effet bien avant que le dossier ne devienne
un magnifique flagrant délit éventuellement, avec démantele-
ment d’'un atelier de rassemblement et on remonte jusqu’au
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container au Havre, avant tout cela il y a eu des détectives privés
qui sont allés en Chine, qui ont suivi la marchandise et qui se
font payer environ 10 000 € par mois hors taxes et hors frais.
On ne va pas pour ceux-ci vous donner la facture ; sinon on
donne le nom et si 'on donne le nom, le détective privé va avoir
un probleme.

Clest vrai que l'on reste 12 aussi encore une fois au milieu du
gué. On a conscience qu’il y a plein de choses qui sont faites
par les entreprises au titre de la mobilisation anti-contrefacon,
peut-étre méme plus que le nécessaire par rapport aux préro-
gatives privées qui sont les leurs. On a conscience que le retour
sur investissement en matitre de dommages et intéréts est
toujours négatif.

Je vais terminer sur une note d’espoir. J’en ai deux. Le plan
B, cest-a-dire les éventuels dommages et intéréts par licence, je
vous en dirai toutes mes réticences. Je pense qu’il faut avoir
affaire & ce moment-la & un contrefacteur qui ne soit pas un
voyou. Une entreprise ne va pas aller évaluer des dommages et
intéréts comme si elle I'avait licencié, donc comme si elle Iavait
considéré comme un intervenant possible dans son business-
plan. Elle ne va pas aller licencier quelqu'un qui est un voyou.

Cela suppose aussi, parce qu’on rend des comptes & une clien-
wle, un produit qui soit integre. Il n’est pas question d’aller
licencier I'importateur, fat-il de bonne foi, de piles qui sont
défaillantes qui vont abimer complétement la radio sur laquelle
elles vont étre implantées.

Cette solution, qui permet une indemnisation forfaitaire est
peut-étre déja la traduction de ce que l'on ferait volontiers
lorsqu’on sort des tribunaux et que l'on essaye de faire de
larbitrage...

Le second point ce sont les mesures complémentaires prévues
par la loi. Autant une entreprise peut se résoudre A ne pas voir
sa demande de dommages intéréts intégralement satisfaite,
autant ces mesures complémentaires apparaissent comme essen-
tielles & atteindre le but poursuivi par I'assignation du contre-
facteur : sa mise KO économiquement parlant.

Des mesures comme la publication des décisions de justice
avec I'intégralité des faits.

Des mesures qui visent a publier ces décisions de justice sur
les portails Internet, des plate-formes qui se livrent au véhiculage
du faux.

Des mesures qui visent a faire rappeler des circuits commer-
claux quand on sait que les gens du médicament, en cas de
contrefagons, doivent aussi rappeler du circuit commercial leurs
vrais produits pour qu’il n’y ait pas de difficultés quelconques.
Rappeler des circuits commerciaux des marchandises qui ont été
vendues et qui étaient des marchandises contrefaisantes, aux frais
du contrefacteur, voire méme analyser le business-model du
contrefacteur. Je pense notamment a une décision récente qui
visait & condamner (c’est un magistrat du parquet qui I'avait
sollicité, dans I'affaire Camille et Lucie) le business-model
comme sécrétant de la contrefagon et aller jusqu’a dissoudre la
personne morale. Ce sont 1a des mesures qui faute de remplir
nos caisses nous rempliront d’aise. Merci.

(Applaudissements)

M. KLING - Je retiens notamment votre note d’espoir et
d’optimisme et vous en remercie. Je serais tenté de me tourner
vers M. DRUMMEN. Monsieur le Président, si je m’engage
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dans une voie différente, non pas de la contrefacon mais une
concurrence déloyale, est-ce que je peux obtenir une indemni-
sation équivalente et dans quelle mesure je pourrais essayer
d’intégrer la captation des bénéfices réalisés par le contrefacteur ?

M. DRUMMEN - Le probléme de 'indemnisation et de la
fixation des dommages et intéréts va dépendre essentiellement
des éléments de preuve que 'on va apporter au juge. En I'absence
d’¢léments de preuve, comme il s’infere nécessairement d’un acte
de concurrence déloyale un dommage, C’est ce que nous a dit la
Cour de cassation, le risque est de voir un euro attribué a titre
de dommages et intéréts.

On en revient toujours a cette méme question.

Les parties, leurs conseils ne se donnent pas suffisamment de
mal a prouver leur préjudice. Un exemple parmi d’autres qui
illustre bien cette situation est le fameux article 700 ; il n’est
jamais motivé.

M. KLING - Cela étant mon probléme est de pouvoir aller
chez le contrefacteur ; il faut que j'accede a sa comptabilité pour
pouvoir déterminer le montant du profit qu’il aura encaissé lors
de cette action critiquable.

M. DRUMMEN - Ce n’est pas de la compétence des tribu-
naux de commerce. Mais s’agissant de la concurrence déloyale,
nous sommes confrontés au méme probleme : il faudra proba-
blement aller saisir, dans les documents, dans le patrimoine du
concurrent déloyal, des éléments qui permettront de fonder
linfraction et d’obtenir une réparation.

Se pose a ce moment-la le probléme que nous avions abordé
tout a 'heure qui est celui du secret des affaires. Ce secret des
affaires n’est pas défini; pour l'instant Cest une zone floue.

Je remarque que les accords ADPIC (accords sur les aspects
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce)
obligent les pays adhérents a élaborer une protection du secret
des affaires. Attendons cette élaboration mais elle est nécessaire.

Deuxi¢mement, il y a une proposition de loi qui a été déposée
sur le bureau de I'assemblée nationale, la proposition de loi de
M. Bernard Carayon. Je vous lis trés rapidement son article.
Clest une loi qui est pénale, c’est une proposition. Il nous dit
ceci :

Sont qualifides d’informations & caractére économique protégé les
informations ne constituant pas des connaissances générales pouvant
érre facilement et directement constatées par le public, susceptibles
d’étre sources, directement ou indirectement, d’une valeur écono-
mique pour l'entreprise er pour la protection desquelles leur déten-
teur légitime a pris, aprés consultation du comité dentreprise et
infbrmatz'an des salariés de l’mtreprz'se, des mesures substantielles
conformes aux usages.

Voila la proposition. C’est une bonne idée mais il faut pro-
bablement la creuser un peu.

Nous sommes confrontés, nous juges, que ce soit le TGI pour
les problemes de contrefagon ou que ce soit le tribunal de com-
merce pour les problemes de concurrence déloyale et d’autres, a
cette question tres délicate qui a été évoquée ce matin des ordon-
nances sur requéte.

Les ordonnances sur requéte font exception a un principe fon-
damental de la justice qui est celui du contradictoire. D’un autre
coté on comprend tres bien pourquoi il y a cette exception.
Dans certains cas, il est vrai que si on prévient celui que 'on
envisage de poursuivre, on ne recueille évidemment plus aucun
élément utile.



Souvent que faisons-nous ? Lorsqu’une requéte nous est pré-
sentée, d’abord nous essayons de la circonscrire & ce qui est
nécessaire et souvent avec le concours de I'avocat qui vient nous
voir. Ensuite nous demandons a lhuissier qui est désigné de
rester séquestre des documents prélevés, documents qui seront
ensuite remis au juge du fond le cas échéant saisi, pour qu’il en

fasse le meilleur usage. C’est une précaution.

Je peux méme ajouter que les éléments saisis seront divulgués
en présence du juge seul, sans les parties, pour qu’il puisse encore
faire le tri entre ce qui est particulitrement délicat et doit étre
restitué et ce qui peut étre livré a la justice.

Ce sont des points tres délicats.

Si vous permettez, j’aurais aimé ajouter quelque chose sur un
autre registre mais qui est trés préoccupant et qui est en ligne
avec la culture actuelle. Nous avons connu dans le passé le pro-
bleme des conséquences de I'épuisement des droits du brevet ;
cela a donné lieu a ce que l'on a appelé le commerce paralltle
oll, jouant sur les différences de prix qui sont tres fortes dans le
domaine pharmaceutique, domaine trés important et extréme-
ment réglementé, des acteurs économiques achetaient un pro-
duit dans un pays a tres faible prix et le revendaient dans un
autre & un prix élevé, au préjudice naturellement du fabricant.

On a vu la méme chose derni¢rement et c’est également tres
préoccupant, a la suite de la déclaration de DOBA de 2003. Des
efforts ont été faits par lindustrie pharmaceutique pour per-
mettre aux pays en voie de développement, tres démunis, de
bénéficier de certains médicaments et notamment de ceux qui
mettaient en jeu le pronostic vital. On a vu ces médicaments
revenir avec évidemment un bénéfice qui était pris par les traders.
Cest aussi un domaine qui ne doit pas étre oublié quand on
traite des problémes que nous évoquons ce matin.

Une dernitre observation. Dans tout cela on peut se féliciter
que la loi soit plus sévere, qu'elle soit plus répressive, que les
entreprises également soient responsables. Le probleme de la
veille juridique a été évoqué 2 juste titre ; Cest un devoir. Mais
ensuite, que va-til devenir de lexécution des peines, des
sanctions qui seront prononcées ?

Quand on appartient au méme monde on peut espérer avoir
le bénéfice d’un proces gagné ou d’une conciliation. Mais quand
on est confronté (cela a été dit et redit ce matin) A des réseaux
ou a fortiori au crime organisé, c’est un autre probléeme. Donc
il faut étre malheureusement tres lucide.

M. KLING - On peut étre lucide, vous avez raison, c’est un
vrai sujet qui malheureusement échappe un peu a notre com-
pétence ici mais qui mérite en tout cas d’étre posé par ailleurs.

Pour ce qui est de notre compétence sur 'indemnisation du
préjudice, j’ai constaté que vous étiez tous d’accord, me semble-
til, ici pour considérer qu’il était opportun d’étoffer davantage
les dossiers 2 cette occasion, méme si 'exercice est difficile. Ce
sera la I'objet des tables rondes qui se dérouleront au début de
aprés-midi.

Je crains que nous n’ayons le temps de suggérer une ou deux
questions et que nous devions les renvoyer en début d’apres-
midi. Ou une seule.

M. LECUYER - En deux mots et a 'invitation de notre rap-
porteur général, sur la notion évoquée d’enrichissement sans
cause. Je suis tout & fait d’accord, on ne parle pas de dommages
et intéréts punitifs, on est dans une autre logique. En revanche
il me semble qu’il est tres difficile de recourir a I'enrichissement
sans cause pour plusieurs raisons. D’abord la loi elle-méme nous
place dans la logique de la responsabilité civile. Elle le dit
explicitement.

Ensuite si je vais sur I'enrichissement sans cause, j’ai un pro-
bleme de logique puisque I'action de in rem verso aboutit  une
indemnisation, dit la Cour de cassation depuis la fin du
Xix: siecle, qui est égale 4 la plus faible des deux sommes que
représentent I'enrichissement et 'appauvrissement. Or on est ici
dans une logique o 'on va pouvoir indemniser 4 la fois appau-
vrissement et enrichissement. Donc on n’est pas dans la logique
de l'action de in rem verso.

Troisitmement pour réparer le dommage stricto sensu, dans
ce cas-1a le jugement en matitre de responsabilité civile est un
jugement réparatif, de sorte que l'appauvrissement est censé
n’avoir jamais existé puisque I'appauvrissement a justement été
réparé. Donc on pourrait se trouver dans une situation ott il y
a un enrichissement mais plus d’appauvrissement.

Il me semble qu'’il est difficile de raisonner en termes de quasi-
contrat. Je crois que la bonne voie & trouver est celle consistant
a dire « On demeure dans une logique de responsabilité civile,
sollicitée dans sa fonction de peine privée, ce qui permet d’aller
au-dela du du préjudice mais nous ne sommes pas dans les
dommages et intéréts punitifs ». Cest la troisieme voie.

M. KLING — Merci. Je crois que M. Michel ASSE a veillé a

. la N oAz l» |
Ce que vous soyez assis 1 un a cote dC autre .

Je vous propose de remercier les participants a cette table
ronde.

(Applaudissements)

(la séance est suspendue & 13 h 10)
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ALLOCUTION DE

Monsieur Robert POIRIER
Expert pres la Cour d'appel de Rennes

(la séance est reprise & 14 h 45)

A la tribune : M. ASSE, M. FAURY, Mme AGOSTINI, M.
PERONNET, M. POIRIER et M. LECARON.

M. ASSE — Nous reprenons. Un certain nombre d’entre vous
et certains magistrats doivent effectivement reprendre le train ;
nous allons donc faire en sorte de respecter I'horaire prévu. Nous
avons deux exposés cet apres-midi : le premier animé par Xavier
LECARON et Robert POIRIER portera sur I'évaluation du pré-
judice économique et I'évaluation des dommages et intéréts. Le
second par Didier FAURY et Olivier PERONNET traitera du
probleme posé par la confidentialité des informations et le néces-
saire respect du contradictoire. Sans plus tarder, je laisse la parole

4 Xavier LECARON et 4 Robert POIRIER.

M. POIRIER — Merci de votre attention en ce moment dif-
ficile de la journée, apres cet excellent repas. Comme vous 'avez
vu, nous avons fait évoluer le titre de notre intervention qui, au
départ, devait s’appeler I'évaluation du préjudice économique.
Vous I'avez compris ce matin, nous ne parlons plus ou presque
des préjudices mais de dommages et intéréts. En préambule, le
code de la propriété intellectuelle.

EN PREAMBULE

La propriété intellectuelle confere au titulaire du droit un
monopole légal qui lui réserve I'exploitation économique de son
droit.

La contrefacon est donc un dommage concurrentiel, c’est-
a-dire 'immixtion d’un agent économique sur un marché réservé
par la loi au titulaire du droit et le détournement de sa clientéle.

L’évaluation des dommages est toujours délicate car la concur-
rence illicite due a la contrefagon s’'intégre dans un processus
global de marché qui peut subir concomitamment 4 la contre-
facon de trés nombreux autres aléas.

A laléa du marché s’ajoute également 'aléa d’exploitation et
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dans certains cas (droits d’auteurs et droits voisins) I'aléa de
morcellement de l'exploitation.

Ces aléas conjugués a 'application stricte du principe de
preuve du préjudice aboutissent nécessairement a une sous éva-
luation du préjudice du titulaire du droit qui peut se trouver
dans I'impossibilité totale ou partielle de démontrer I'influence
exacte de la contrefagon sur U'exploitation licite de son droit.

Depuis des années, les acteurs intéressés par les conséquences
de la contrefagon multiplient les études et préconisations pour
améliorer I'indemnisation des victimes de la contrefagon ; tous
étant d’accord pour considérer que le droit commun de la res-
ponsabilité civile était inadapté pour atteindre I'objectif de répa-
ration intégrale et plus encore de lutte contre la contrefagon.

La loi du 29 octobre 2007 a transposé dans le droit francais
la directive européenne 2004/48/CE du 29 avril 2004 et a ainsi
profondément remanié le Code de la propriété Intellectuelle. I
sagit d’'un texte novateur dans les méthodes d’évaluation des
dommages et intéréts et, partant, dans la démarche de I'expert
économiste et comptable (Chapitre I)

En exécution de la mission qui lui est confiée, conformément
aux dispositions nouvelles du Code de la Propriété Intellectuelle
expert examine :

— d’une part les conséquences économiques négatives subies
par la partie Iésée ;

— et d'autre part les bénéfices réalisés par le contrefacteur.

La démarche de 'expert est adaptée suivant le droit auquel il
a été porté atteinte (Chapitre II).

Dans le cadre de sa mission, I'expert étudie également la rede-
vance indemnitaire qui aurait été due si le contrefacteur avait
demandé l'autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte
(Chapitre III).

Xavier LECARON va maintenant examiner les aspects
novateurs du texte
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ALLOCUTION DE

Monsieur Xavier LECARON
Expert pres la Cour d'appel de Paris

M. X. LECARON

1. UN TEXTE NOVATEUR

1.1 Evaluation des dommages et intéréts

L’adoption de la loi du 29 octobre 2007 de transposition de
la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 a profondément
remanié le Code de la Propriété Intellectuelle.

1.1.1 Avantle 29 octobre 2007 : le droit commun

Le principe applicable en droit francais jusqua la loi du
29 octobre 2007 en mati¢re de contrefagon comme en droit
commun ¢tait celui de la réparation intégrable : tout le préju-
dice, rien que le préjudice. Ce principe ressortait :

— de la loi frangaise ;

— et de la jurisprudence.

Le CPI, dans sa rédaction antérieure ne comportait, en effet,
aucune disposition spécifique et renvoyait au Code civil par la
mention « la contrefagon engage la responsabilité civile de leurs
auteurs ».

Les articles 1382 et 1149 du Code civil stipulent respective-
ment que :

— « Tout fait quelconque de ’homme, qui cause a autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé a le
réparer. »

— «Les dommages et intéréts dus au créancier sont, en
général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé... »

Une jurisprudence constante affirme que :

— la réparation du dommage doit replacer la victime dans la
situation o elle se serait trouvée si 'acte dommageable ne s’était
pas produit ;

— la réparation du dommage doit étre intégrale et ne peut
excéder le montant du préjudice ;

— la réparation ne porte que sur le dommage prouvé.

1.1.2 Depuis le 29 octobre 2007 : un droit de la propriété
intellectuelle adapté a la contrefagon

Le parlement européen et le conseil de I'union européenne
ont arrété le 29 avril 2004 une directive imposant aux états
membres des régles donnant une base plus large pour I'appré-
ciation du montant des dommages et intéréts accordés aux titu-
laires de droits [ésés.

La transposition dans le CPI par la loi du 29 octobre 2007
de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 est la suivante :

— «Pour fixer les dommages et intéréts, la juridiction prend
en considération les conséquences économiques négatives, dont
le manque a gagner, subies par la partie Iésée, les bénéfices réalisés
par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des
droits du fait de l'atteinte. »

— «Toutefois, la juridiction peut, & titre d’alternative et sur
demande de la partie lésée, allouer 4 titre de dommages et intéréts
une somme forfaitaire qui ne peut étre inférieure au montant
des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur
avait demandé l'autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté
atteinte. »

Cette base de détermination des dommages et intéréts étant
plus favorable que celle en vigueur en droit positif, la loi trans-
pose littéralement cette rédaction pour chaque type de droit de
propriété intellectuelle dans les articles suivants du CPI :

Article L. 331-1-3
Article L. 521-7
Article L. 615-7

Article L. 623-28

Article L. 716-14
Article L. 722-6

— Droits d’auteur et droits voisins :

— Dessins et modeles :

Brevets d’invention :

Certificats d’obtention végétale :
— Marques

— Indications géographiques :

1.1.3 Un texte novateur

Le texte introduit-il des dommages punitifs ? La directive
écarte en son article 26 une telle hypothese. La directive et sa
transposition dans la loi francaise introduit un principe de res-
ponsabilité sui generis adapté aux spécificités de la propriéeé
intellectuelle et aux difficultés d’évaluation précise du préjudice.
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Le texte porte-t-il atteinte au principe de réparation intégrale ?
Il ne semble, pas en Iétat, que la somme forfaitaire devant étre
déterminée sur la base minimale des redevances que le titulaire
du droit aurait pu percevoir si le contrefacteur avait demandé
son autorisation doive aller au-dela de la réparation intégrale du
préjudice.

Les vraies nouveautés sont en fait :

— la prise en compte des bénéfices réalisés par le
contrefacteur ;

— le recours, 4 la demande de la victime, 4 une indemnité
forfaitaire.

L’avenir dira application qui en sera faite par les juridictions
souveraines.

1.2 Intervention de 'expert comptable judiciaire

1.2.1 Un recours accru a 'expertise comptable —
financiere

La rédaction nouvelle du CPI devrait développer le nombre
d’actions contentieuses en France. L’accroissement du nombre
de contentieux relatifs & la contrefagon mais également la mul-
tiplication et la complexification des méthodes d’évaluation
devraient avoir logiquement pour conséquence 'augmentation
du nombre d’expertises judiciaires mais également d’expertises
privées.

1.2.2 Une évolution de la mission

La rédaction de la mission devrait évoluer pour prendre en
considération la rédaction nouvelle du CPI

Le texte de la mission était généralement : « L’expert fournira
au tribunal tous les éléments de fait lui permettant d’évaluer le
préjudice subi par la société X du fait des actes de contrefacon
de... par la sociéeé Y. »

Le texte de la mission pourrait étre dorénavant :
« Dexpert fournira au tribunal tous éléments de fait sur :

— les conséquences économiques négatives subies par la vic-
time des contrefacons dont :

o le manque a gagner,

o et les pertes subies ;

les bénéfices réalisés par le contrefacteur ;

le taux et le montant des redevances indemnitaires ;

— lui permettant de fixer les dommages et intérées dus a la
société X du fait des actes de contrefagon de... par la société Y. »

Il pourrait étre considéré que I'approche de la mission n’est
pas modifiée. Pourtant, la rédaction des missions conduisait
'expert & formuler une conclusion qui était souvent du genre :

« Dans les conditions développées dans le présent rapport, le
préjudice subi par la société X en raison des actes de contrefacon
de... commis par la société défenderesse la société Y me semble
devoir étre exactement évalué, sous 'appréciation souveraine de
votre tribunal, 4 la somme de ... euros. »
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Le fait que le tribunal prenne en considération plusieurs
données, déterminées selon plusieurs méthodes, pour fixer les
dommages et intéréts aura pour conséquence d’ouvrir 'expertise,
A notre avis trop contrainte précédemment par I'obsession de
I'évaluation exacte d’un préjudice, dont nous verrons qu’il est
particulierement difficile  évaluer avec « exactitude » en matiére
de contrefagon.

La multiplication des informations & communiquer 2 la juri-
diction, qui sont A extraire de la comptabilit¢ de chacune des
deux parties et & combiner avec une analyse économique des
conséquences de la contrefagon, accroit la complexité des travaux
de définition, de recherche et de vérification.

1.2.3 Une exigence méthodologique accrue

L’expertise des faits de contrefagon exigeait, déja auparavant,
de l'expert une méthodologie précise qui s’adapte 4 la multipli-
cité des droits concernés et & des situations variées et complexes.

La jurisprudence avait fini par donner un cadre trés précis a
I'évaluation des préjudices en matiere de contrefagon de sorte
¢
que la mission de I'expert s’en trouvait étroitement balisée.

Le caractere économique de la mission se trouve dorénavant
renforcé par la nécessité d’apprécier les conditions économiques
de la contrefacon tant chez le contrefait que chez le contrefacteur.

L’aspect comptable de la mission s’en trouve également conso-
lidé pour les mémes raisons.

L’ouverture donnée par la rédaction nouvelle du CPI semble
libérer la démarche de 'expert et donc exiger, en contrepartie,
une méthodologie encore plus précise.

L’approche méthodologique devra étre d’autant plus rigou-
reuse qu'en ce qui concerne le bénéfice du contrefacteur, il est
probable que celui-ci fera preuve d’une extréme réserve dans la
communication des pitces et informations.

L’approche méthodologique de 'expert comprendra notam-
ment, mais de fagon adaptée au droit concerné et a 'importance
de la contrefagon, 'analyse du marché, de I'organisation opéra-
tionnelle et commerciale des parties et enfin des comptes.

1.2.3.1 Marché et acteurs du marché

Lexpert, économiste, doit en effet connaitre suffisamment le
marché sur lequel intervient la contrefacon pour apprécier
notamment :

— le marché pertinent ;

— les parts respectives de marché de la victime et du
contrefacteur ;

— lincidence de la perturbation provoquée par la contrefagon
pendant et apres les actes de contrefacon.

1.2.3.2 Organisation opérationnelle et commerciale de la
victime et du contrefacteur

L’expert doit comprendre I'organisation de I'entreprise vic-
time afin d’apprécier :



— la capacité de la victime a réaliser les volumes correspondant
2 la masse contrefaisante et 4 la commercialiser ;

— les conséquences des effets de seuils C’est-a-dire 'augmen-
tation par palier notamment :

— des moyens matériels et en personnel de production et de
commercialisation,

— des dépenses commerciales et de publicité,

— des frais fixes liés 2 des cofits de structure.

Les conséquences sur les actifs incorporels et corporels utilisés
par la victime et le contrefacteur pendant et apres la contrefacon.

1.2.3.3 Comprabilité

L’information a rechercher sera par nature issue de la compta-
bilit¢, mais ne résultera jamais d’une lecture simple et « directe »
des documents comptables, fussent-ils détaillés.

Une méthodologie et une démarche d’«auditeur » seront a
mettre en ceuvre par expert comptable de justice pour vérifier
le caractére probant des pieces justificatives fournies et leur lien
de causalité avec les éléments de la contrefagon.

Pour apprécier les composantes des prix de revient de I'entre-
prise victime et de ceux du contrefacteur, que les entreprises
disposent ou non d’une comptabilité analytique, 'expert doit
acquérir une connaissance approfondie des référentiels utilisés,
des normes et des méthodes de comptabilisation retenus, des
clefs et des critéres de répartition des cofits utilisés...

Il devra également pouvoir étre en mesure d’en distinguer les
éléments réellement fixes ou variables, qui different selon les
modalités méme du process de fabrication ou les modalités de
vente appliquées au produit contrefait.

Lexpert devra donc conserver tout au long de sa mission
« Pesprit critique » nécessaire. Il devra en effet apprécier la per-
tinence des éléments retenus pour les calculs de marge sur cotits
directs et indirects qui lui sont souvent fournis — tres adroite-
ment — par les parties ou leurs conseils.

Ces concepts, complexes, sont tres techniques et I'expert devra
déjouer les nombreux pitges que recelent les définitions et les
calculs de marges (cotits directs, ou cofits variables, ou cofits
proportionnels, colits fixes ou semi-fixes, charges immobilisées
ou non, etc.)

Je repasse la parole & Robert Poirier pour la présentation des
principales méthodes d’évaluation des dommages et intéréts

M R. POIRIER

2 METHODES PRINCIPALES D’EVALUATION
DES DOMMAGES ET INTERETS

Le Code de la Propriété Industrielle dispose que, pour fixer
les Dommages-Intérets, la juridiction prend en considération :

— d’une part, les conséquences économiques négatives subies
par la partie [ésée ;

— d’autre part, les bénéfices réalisés par le contrefacteur ;

— et enfin le préjudice moral causé au titulaire des droits du
fait de l'atteinte.

Nous étudions les dommages et intéréts liés au préjudice patri-
monial sans aborder le préjudice moral qui ne releve pas de
expertise.

2.1 Conséquences économiques négatives

Les conséquences économiques négatives subies par la partie
lésée comprennent notamment :

— les gains manqués ;

— les pertes subies.

2.1.1 Les gains manqués

Il est possible d’appliquer la méthode des gains manqués
lorsque le titulaire exploite ses droits. Dans le cas contraire, il
sera appliqué la seule redevance indemnitaire.

Les gains manqués correspondent & la marge perdue sur les
ventes de produits, procédés, marchandises ou services
contrefaisants.

2.1.1.1 Quéte documentaire

Le paradoxe de la contrefagon est que les informations de base
utile & 'évaluation du préjudice se trouvent chez le contrefacteur.
Cette spécificité est prise en compte par le CPI qui contient
pour chacun des droits des dispositions permettant aux juri-
dictions d’ordonner, au besoin sous astreinte, la production de
tous documents ou informations détenus par le défendeur ou
par toute personne qui a été trouvée en possession tels produits
contrefaisants de telles marchandises ou fournissant de tels
services ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la
production, la fabrication ou la distribution de ce marchandises
ou la fourniture de ces services, afin de déterminer l'origine et
les réseaux de distribution des produits contrefaisants et des mar-
chandises et services qui portent atteinte aux droits du
demandeur.

La production de documents ou d’informations peut étre
ordonnée s’il n’existe pas d’empéchement légitime.

Les documents ou informations recherchés portent sur :

— les noms et adresse de producteurs, fabricants, distributeurs,
fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits des mar-
chandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des
détaillants ;

— les quantités produites, commercialisées, livrées, recues ou
commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits,
marchandises ou services en cause.

Ces données sont en principe de nature & permettre a I'expert
de déterminer et de valider la masse contrefaisante. Dans le cas
contraire, 'expert établira la liste des informations a obtenir du
contrefacteur et s’adressera au juge en cas de difficulté.
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2.1.1.2 Produits contrefaits

Le tribunal décide quels sont les produits, droits protégés ou
procédés contrefaisants et les définit précisément.

2.1.1.3 La masse contrefaisante

Les contrefacteurs sont habiles ! Ils s’approprient un savoir
faire pour attaquer une autre clientele, ce qui complique notre
analyse.

La masse contrefaisante correspond aux ventes réalisées par le
contrefacteur de produits, procédés, marchandises ou services
contrefaisants au moyen de droits illicitement utilisés.

La masse contrefaisante est obtenue par application aux
quantités de produits contrefaisants du prix de vente unitaire.

Une définition a priori assez simple trouve une application
complexe lorsqu’il s’agit de déterminer la perte de marge a
prendre en compte en raison du caractere particulier de certaines
contrefagons.

2.1.1.4 Les Pondérations & appliquer & la masse
contrefaisante

La victime de la contrefagon est fondée A étre indemnisée de
la marge perdue de la totalité des ventes correspondant a la masse
contrefaisante dans la mesure ol elle aurait été en mesure de les

1
réaliser.

De multiples facteurs viennent ainsi pondérer la masse contre-
faisante « brute », selon leur nature ou leur objet :

Capacités de production et de commercialisation :
Pour déterminer la capacité de production et de distribution
du titulaire du droit, il convient de tenir compte notamment :

— des capacités industrielles et commerciales ;

— de la part de marché de chacune des parties et des
concurrents.

En ce qui concerne la part de marché, il faut définir au préa-
lable le marché pertinent sur lequel la victime et le contrefacteur
sont effectivement concurrents pour le produit en cause.

Différences de prix :

Les produits contrefaits sont généralement vendus 4 un prix
plus faible de sorte que le titulaire du droit aurait vendu moins
d’objets que le contrefacteur.

Il convient donc de rechercher a)quelle part de marché
détournée la victime aurait récupérée et b) quel aurait été le
chiffre d’affaires réalisé par la victime avec ses propres conditions
de vente.

Dans certains cas, notamment les produits de luxe, le prix de
vente des produits contrefaisants est dérisoire en comparaison
de celui des produits contrefaits de sorte que la victime n’en
n’aurait vendu aucun.

Le préjudice ne réside alors pas dans la masse contrefaisante
mais dans latteinte et I'avilissement de la marque.
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Brevets : tout commercial

Fréquemment, en mati¢re de brevets, 'objet contrefait n’est
qu’un élément d’un produit ou est vendu avec des accessoires
ou service.

En application de la théorie du tout commercial, il convient,
pour apprécier les conséquences de la contrefagon, de prendre
en considération non seulement l'objet contrefait mais égale-
ment le produit dans lequel il est inclus et le cas échéant les
accessoires ou services qui sont commercialisés. Dans les cas ou
ils sont nécessairement vendus ensembles, c’est la valeur de
marché de I'ensemble qui sera prise en compte comme masse
contrefaisante.

On distingue ainsi trois sortes de liens entre le seul dispositif
contrefaisant et un ensemble de produits ou services :

— matériel lorsque le dispositif est incorporé a 'objet de sorte
que l'on ne peut I'en détacher ;

— fonctionnel lorsque le dispositif est indispensable au fonc-
tionnement de I'objet ;

— et commercial lorsque le dispositif contrefaisant constitue
un motif déterminant de I'achat du produit.

Marques : utilisation de certains signes distinctifs

En matitre de marques et particulicrement lorsque seuls
certains signes distinctifs sont contrefaits, la difficulté pour déter-
miner la masse contrefaisante indemnisable est extréme car il
faut distinguer dans le total de la masse contrefaisante la part
déterminée directement par 'utilisation des signes contrefaits de
celle déterminée par son support non protégé. Il convient de
tenir compte notamment :

— de l'importance de l'exploitation de la marque par son
titulaire ;

— de la notoriété de la marque et du réle de celle-ci dans la
décision d’achat ;

— du degré de concurrence entre le dtulaire et le
contrefacteur ;

— de la nature et de la similicude des produits vendus ;

— de la nature des clienteles ;

— du volume de la contrefacon.

Droits d’auteur : contrefagon partielle
En matiére de droits d’auteur la contrefagon peut étre partielle
a double titre :

— une partie de I'ceuvre est contrefaite ;

— une ceuvre contrefaite est introduite dans une ceuvre
composite.

Quels sont alors les criteres  retenir pour ventiler les bénéfices
attachés aux éléments contrefaisants et ceux liés aux parties ori-
ginelles. Deux catégories de criteres sont généralement retenues :

— critéres quantitatifs :
* en proportion de la partie contrefaisante sur 'ensemble
des parties,
. I ) .
* en proportion de la contribution de I'ceuvre contrefaite
dans 'ceuvre composite ;



— criteres qualitatifs : aptitude de P'ceuvre & déterminer la
vente.

Il convient également de prendre en considération :
— la notoriété de lauteur ;

— la qualité intrinseque de la création.

Différences de mode d’exploitation des droits :

En mati¢re de droits d’auteur également, mais cela peut étre
vrai pour d’autres droits, une difficulté complémentaire se pré-
sente lorsque I'exploitation du droit contrefait n’est pas la méme
par le contrefacteur que celle du titulaire du droit (ex: DVD
ou exploitation du film en salle).

I convient alors de réunir les informations nécessaires per-
mettant d’estimer la proportion des produits du titulaire du droit
affectés par la contrefacon réalisée sous une autre forme.

Effet tremplin

Dans certains cas, des produits de substitution non contre-
faisants vendus apres que la contrefagon ait cessé pourront éga-
lement étre rattachés a la masse contrefaisante lorsqu’il est établi
que le contrefacteur n’aurait jamais réalisé de telles ventes s’il
n’avait vendu les produits contrefaits.

2.1.1.5 La marge perdue

La marge perdue correspond a la marge additionnelle sur

charges variables qu’aurait réalisé la victime en l'absence de
contrefacon.

En pratique, la marge correspond 2 la différence entre :

— les ventes correspondant a la masse contrefaisante pondérée
selon les criteres examinés précédemment ;

— les cotits directs sans prendre en compte les cofits fixes (ie
de structure).

L’évaluation de la marge perdue impose a 'expert d’obtenir
une connaissance et une compréhension suffisante de l'activité
de lorganisation et de la comptabilité de la victime de la contre-
fagon de fagon 2 identifier les charges directes affectées par une
production complémentaire.

Les charges variables liées & une production additionnelle com-
prendront par exemple :

— matieres premieres ;
— composants ;
— sous-traitants ;

— personnel de production et de distribution ;

autres frais directs de commercialisation.

Les frais de personnel a prendre en compte doivent étre
examinés avec attention car ils sont en principe faibles, puisque
essentiellement fixes, mais ils peuvent s’avérer plus ou moins
variables, voire suivre certains niveaux de paliers d’activité. On
tiendra notamment compte des heures supplémentaires et des
intérimaires.

Il convient de tenir compte des effets de seuil car certaines
dépenses ne varient pas directement en fonction des quantités
mais par paliers. Il peut s’agir par exemple de frais publicitaires
ou de promotion.

2.1.2 Les pertes subies

Les pertes subies consécutives aux troubles divers de I'exploi-
tation sont tres varides.

Nous examinerons successivement :

— lavilissement de la marque ;

la perte de parts de marché ;

les autres perturbations commerciales ;

Iactualisation des préjudices.

2.1.2.1 Avilissement de la marque

En mati¢re de marque, la contrefagon peut avoir pour effet
un avilissement de la marque. L’avilissement est di au fait que :

— la marque est moins distinctive si les produits peuvent étre
copiés ;

— le caractere exclusif de la marque n’est plus assuré en par-
ticulier en ce qui concerne les produits de luxe ;

— la fonction de garantie de la marque est attaquée par
exemple en ce qui concerne le domaine médical, lorsque a la
marque est attachée une qualité technique ou médicale
particuliere.

L’¢valuation des conséquences financieres de cet avilissement
est généralement tres délicate car la démonstration en est extré-
mement difficile.

Le Tribunal de commerce de Paris, dans une affaire récente
vient pourtant d’en donner une illustration significative en sui-
vant l'avis de Pexpert de la partie victime de comportements
fautifs liés a la contrefagon et en condamnant la société fautive
au titre de latteinte 2 I'image 2 4 fois le montant des recettes
générées par I'insertion et a la mise en valeur d’annonces fautives.
Le multiplicateur de 4 est retenu pour tenir compte de la néces-
sité de contrecarrer I'atteinte 4 I'image.

La méthode d’évaluation correspond donc au cotit de recons-
titution de la marque

En Poccurrence, les criteres retenus pour décider d’une telle
condamnation, s’agissant de comportements faudifs liés a la
contrefagon paraissent tout a fait transposables a la contrefagon
elle-méme :

— atteintes manifestes 4 'image de marque ;
— notoriété mondiale exceptionnelle de la marque ;
— notoriété ancienne de la marque ;

— notoriété voulue et entretenue de la marque.

Bien entendu le multiplicateur, de 4 en l'occurrence, peut
surprendre. Un expert de justice préférera, s’alliant des compé-
tences en marketing et communication, évaluer les cofits que
devrait engager la victime pour contrecarrer I'atteinte 4 'image.
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Hormis cet exemple, on tiendra compte de :
— Pincidence sur les prix ou les quantités vendues ;

— la  dépréciation des investissements

marketing ;

publicitaires et
— la dépréciation de la marque.

Les deux premicres approches n’appellent pas de commen-
taire. En ce qui concerne I'évaluation de la dépréciation de la
marque la méthode est fort complexe et nécessite de pouvoir
comparer avant et apres les actes de contrefagon et donc de
disposer d’indicateurs de force de la marque ce qui n’est pas
toujours possible au travers d’études d’images qualitatives.

2.1.2.2 Perte de parts de marché

La perte de parts de marchés peut étre temporaire ou défini-
tive. La perte de parts de marché est difficile & démontrer
puisqu’il s’agit d’une perte de chance.

La démonstration passe par une analyse économique, le
recours a des méthodes statistiques ou plus certainement par des
éléments de comparaison qui permettent d’établir qu’en
Iabsence de contrefagon, le produit ou la marque auraient main-
tenu leurs parts de marché.

Si elle est temporaire, la perte s’évalue comme une perte de
cash flow actualisés sur la période durant laquelle cette perte est
envisagée. Dans la mesure ot la perte est considérée comme
temporaire, la durée devra étre justifiée.

Si elle est définitive,la perte s’évalue selon les méthodes clas-
siques d’évaluation des « fonds de commerce ».

2.1.2.3 Autres perturbations commerciales

Les perturbations commerciales peuvent étre trés variées. Nous
citerons notamment :

— la révision des tarifs : la diminution des prix de ventes des
produits subissant la concurrence des produits contrefaits ;

— les frais effectivement engagés (publicité...), pour com-
penser la concurrence accrue provoquée par la contrefagon :
* budget de promotion ou publicitaires,
* campagnes de presse,
* salons auxquels le titulaire a participé,
* investissements réalisés autour d’'un modele ou d’une
marque,
e frais de création ;

— la perte pour le titulaire des droits du fait de I'impossibilité
de vendre ou de concéder la licence du brevet contrefait.

2.1.2.4 Actualisation des préjudices

II convient de tenir compte de la dépréciation monétaire
depuis le jour du dommage jusqu’au jour du rapport en utilisant
par exemple un indice INSEE.

Lorsqu’il s’agit de préjudices futurs, il convient a linverse
d’appliquer un taux d’actualisation pour évaluer la valeur
d’aujourd’hui d’une somme future.

Au-deld du jour du jugement comme le prévoit
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larticle 1153-1 du Code civil, 'indemnité porte intérét au taux
légal.

Il n’est pas tenu compte des conséquences de la privation de
jouissance au-dela de la dépréciation monétaire.

Jen ai terminé sur cette partie d’évaluation des préjudices
économiques. Je propose 4 Xavier de traiter des bénéfices réalisés
par le contrefacteur.

M. X. LECARON -

Il s’agit de la deuxieme méthode qui est envisagée par la pre-

I >4 : A "
miere branche d’évaluation des dommages et intéréts en matitre
de contrefagon. Je ne reviendrai pas sur 'aspect novateur de
cette approche qui a longuement été présenté et discuté ce matin
mais je rappellerai qu’a une conférence récente un magistrat du
TGI de Paris a évoqué la notion de dommages et intéréts
dissuasifs.

2.2 Les bénéfices réalisés par le contrefacteur

2.2.1 L’aspect novateur de cette approche

Nous avons indiqué dans la premiére partie de notre exposé
que la prise en compte des bénéfices du contrefacteur ne pouvait
étre assimilée A une peine privée ou A des dommages punitifs.

Il convient de noter qu’il s’agit néanmoins d’une grande nova-
tion puisque, en droit commun, les profits réalisés par 'auteur
du dommage n’influent pas sur le montant de 'indemnité dans
la mesure ot le principe de réparation intégrale entraine la com-
pensation de tous le préjudice mais rien que le préjudice.

Pour le moins, on s’¢loigne du principe général gouvernant la
responsabilité civile.

Certains évoquent aujourd’hui des dommages et intéréts
« dissuasifs ».

Le recours a cette méthode est susceptible de conduire a une
indemnisation supérieure au préjudice subi. Tout dépend de la
jurisprudence et de la doctrine qui se développera a I'avenir.

2.2.2 Détermination du bénéfice du contrefacteur

La loi ne donne pas de définition des « bénéfices ».

Sagit-il de bénéfices nets, de marge sur charges indirectes, de
conséquences économiques positives (par opposition aux consé-
quences économiques négatives pour la victime).

A notre avis, le bénéfice du contrefacteur correspond 2 la
marge additionnelle sur charges variables comme elle a été
définie précédemment pour la victime et n’appelle donc guere
de commentaires techniques complémentaires. Le contrefacteur
devra justifier de ses charges.

Néanmoins, il conviendra, & notre avis, d’examiner par
exemple le sort des investissements en matériels, en publicité et
en promotion ou autres réalisés par le contrefacteur et qui s’ave-



reraient devoir étre dépréciés du fait de l'arrée de la production
de produits contrefaisants.

Les bénéfices du contrefacteur sont susceptibles d’étre supé-
rieurs aux conséquences économiques défavorables subies par le
contrefait notamment en cas de :

— brevet plus faiblement exploité que ne I'est la contrefagon ;

— capacités de production et de commercialisation supérieure
A celle de la victime ;

— différentiel de prix de vente ou de marge liés aux conditions
d’exploitation du contrefacteur.

Méthodologiquement, la comparaison de la démarche et des
résultats obtenus entre les gains manqués de la victime et les
bénéfices du contrefacteur devrait étre riche d’enseignements.

3 METHODE ALTERNATIVE
LA REDEVANCE INDEMNITAIRE

3.1 Analyse

La seconde méthode d’évaluation des dommages et intéréts
consiste en une somme forfaitaire dont le CPI précise qu’elle ne
peut étre inférieure au montant des redevances ou droits qui
auraient été dus si le contrefacteur avait demandé I'autorisation
préalable d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Comme nous ['avions indiqué en préambule, I'indemnisation
forfaitaire est destinée & permettre une réparation du préjudice
dans hypothese par exemple oli le titre n’est pas exploité (ce
qui était déja retenu par la jurisprudence frangaise en matitre
de brevet) ou si les éléments de preuve manquent pour apprécier
avec précision le préjudice subi par le titulaire des droits.

Notons que, naturellement, en ce qui concerne les indications
géographiques le texte prévoit une somme forfaitaire sans faire
référence aux redevances car 'image de ce droit ne peut étre
concédée.

Enfin, rappelons que la jurisprudence pratique déja ce systeme
pour calculer la réparation due au titulaire d’un brevet qui
n’exploite pas personnellement

3.2 Base de redevance

La base de la redevance est la masse contrefaisante déterminée
dans les conditions rappelées précédemment.

Par contre, 2 la différence de la méthode des gains manqués,
il n’y a pas lieu de faire de distinction entre la masse contrefai-
sante et les ventes manquées.

3.3 Taux de redevance
Les taux sont ceux pratiqués habituellement sur le marché

dans la méme industrie pour des produits comparables.

En fonction de l'existence ou non de situations comparables,

les criteres produits, secteur industriel, secteurs géographiques
sont plus ou moins élargis jusqu’a obtenir un comparable.

S’écartant déja du principe de réparation du seul préjudice,
les tribunaux admettent que la redevance indemnitaire soit
majorée par rapport au taux usuellement pratiqué pour une
licence conventionnelle.

En prévoyant que la somme forfaitaire ne pourra étre infé-
rieure au montant des redevances de licence qui aurait été du,
le législateur consacre cette solution.

Il est possible, le cas échéant de pondérer ce taux en fonction :

de l'appréciation de l'intérét économique de I'invention ;
— du degré de concurrence pour le produit du méme type ;

— de la pratique courante ou non par le titulaire de la conces-
sion de licence ;

— du fait que le contrefacteur n’était pas en position de négo-
cier le taux de redevance.

Différentes sources peuvent étre utilisées pour définir le taux :

— les taux de licence pratiqués par les parties ;

les contrats déposés a 'INPI ;

des sachants ;

les décisions judiciaires dans des domaines comparables.

CONCLUSION

Nous avons rappelé en préambule que la contrefagon est
d’abord une perturbation du marché. L’expert doit donc non
seulement étre comptable mais également économiste.

La diversité et la complexité des situations obligent I'expert a
avoir une méthodologie bien établie pour répondre de fagon
pertinente 4 la mission qui lui est assignée et remédier ainsi a
Iindigence trop souvent dénoncée des demandes de dommages
et intéréts en matitre de contrefagon.

Dans le cadre de I'évolution de la loi et de la pratique des
tribunaux, I'expert comptable apporte ses compétences profes-
sionnelles aux tribunaux et met en ceuvre une méthodologie
générale adaptée a chaque situation comprenant :

— une analyse économique du marché dans lequel intervien-
nent les actes de contrefagon ;

— une analyse des conditions d’exploitation du contrefait et
du contrefacteur ;

— lidentification des perturbations provoquées par la
contrefacon ;

— un diagnostic économique et financier fondé sur I'analyse
du marché, de Pexploitation et la comptabilité analytique des
p p ytq
parties ;

— un audit des pitces produites, des extractions issues des
comptabilités et des données de gestion, pour valider leur per-
tinence et leur caracteére probant ;
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— une estimation, le cas échéant en envisageant plusieurs
hypotheses :
* des Gains manqués et pertes subies de la victime de la
contrefacon,
¢ des Bénéfices du contrefacteur,
* des Redevances indemnitaires.

Nous vous remercions de votre attention.

(Applaudissements)

M. ASSE — Xavier LECARON et Robert POIRIER se tien-
nent 2 votre disposition pour répondre a vos questions.

Philippe BAU — Expert & Lyon — Merci pour votre exposé
trés intéressant. On sait la difficulté pour évaluer les pertes subies
et notamment les actifs immatériels. Est-ce que 'on n’a pas un
outil méthodologique avec IFRS 3. Je ne rappelle pas 2 nos
confreres ce qu'est IFRS 3 mais peut-étre aux magistrats : pur-
chase price allocation. C’est un vocable américain. Ici a Caen,
je pense que nous sommes fondés & parler américain ! Qu’est-ce
que cela signifie? Clest l'affectation du prix d’achat. Cette
recommandation internationale permet 4 tout acquéreur d’une
Société d’affecter le prix d’achat sur 'ensemble des actifs imma-
tériels, pour peu que ces actifs soient séparables. La norme définit
A peu pres tous les actifs immatériels qui constituent lactif de
la Société, sachant que la survaleur au fond est la différence entre
le prix d’achat et la valeur des fonds propres.

Est-ce que 'on n’a pas au fond a rechercher, dans la définition
des pertes subies, non seulement I'impact sur la marge mais
également sur la base de données clients, sur le syst¢tme d’infor-
mation, sur le capital humain, bref sur 'ensemble des actifs ?
Autrement dit, ne faut-il pas se poser la question de la table de
valeurs méme de la Société ? Il est possible que dans certains cas
le préjudice subi par la Société soit tres significatif sur son acti-
vité et sur sa marge mais puisse entrainer une perte de valeur
réelle de la Société elle-méme ? Est-ce qu’il n’y a pas 14 i recher-
cher également une loi pour calculer le préjudice ?

M. LECARON - Tout 2 fait. A partir du moment ou la
perturbation, l'atteinte au droit, I'atteinte au monopole entrai-
nent des conséquences qui sont soit temporaires, soit définitives
sur Pentreprise, il conviendra d’évaluer le temps et les moyens
qui seront A mettre en ceuvre pour reconstituer les marges sur
les produits, les droits auxquels il a été porté atteinte et le cas
échéant si l'atteinte est définitive, pour évaluer la dépréciation
en loccurrence de la Société par les méthodes généralement
admises pour évaluer les Sociétés elles-mémes ; notamment la
méthode intrinséque. A cette fin, il conviendra de batir un scé-
nario de poursuite d’activité de la Société et d’évaluer les consé-
quences d’un arrét total ou partiel de son activité.

Ce sont tout de méme des cas assez extrémes. Mais cela peut
se produire. Il a été évoqué ce matin les cas de Kodak et Polaroid.

M. Alain AUVRAY — Expert — J’ai été désigné sur une mis-
sion ; il s’agit d’une Société qui a été vendue et qui a subi un
préjudice. Ce sont les actionnaires qui m’ont appelé dans la
mesure ol ils estiment avoir vendu les actions de leur Société a

s

un prix décoté et bien inférieur & celui qui aurait existé si la
contrefagon n’avait pas existé.

M. POIRIER — On est bien évidemment dans un cott de
reconstitution en I'état si la contrefagon n’avait pas existé, c’est-
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a-dire quels étaient les espoirs légitimes de valorisation de I'entre-
prise si elle avait continué son activité dans des conditions
normales.

M. ASSE - Alain, je suis d’accord avec toi, 4 ceci pres qua
priori il sagit de deux procédures différentes. L'une oppose les
cédants et les cessionnaires, et l'autre oppose la sociéeé et le
contrefacteur. Dans cette derniere procédure ; les actionnaires
tant anciens que nouveaux n’ont pas a intervenir ; c’est la Sociéeé
qui est la victime et qui peut donc demander réparation.

M. POIRIER — Pour situer au moins la distinction avec les
actionnaires, personne physique, ma réponse vaut si c’est par
exemple la filiale d’un groupe ; cette Société est dévaluée. Pour
reconstituer sa valeur dans une situation normale, §’il n’y avait
pas eu de contrefagon, on peut appliquer des méthodes d’éva-
luation. Cest surtout applicable & des filiales.

Une intervenante... — J’ai cru comprendre ce matin que pour
I'indemnisation on prenait en considération le gain manqué par
la victime et le bénéfice réalisé par le contrefacteur. Quel est
l'intérée dans ce cas de vérifier que la victime avait la capacité
pour produire ce que le contrefaisant a produit? Quel est
I'intérét de prendre en compte ce critére ?

M. LECARON - Cela dépend de la méthode que vous
adoptez. Si vous examinez les conséquences économiques défa-
vorables pour le contrefait, & ce moment-l3, celles-ci seront
limitées 4 sa capacité de fabrication et de distribution.

Méme intervenante... — Si on lit A et B...

M. LECARON - Cela va étre tout 'intérét de ces missions
pour nous et pour les magistrats.

M. POIRIER — C’est tout ce qui est apporté par la nouvelle

loi.
Méme intervenante — Vous donnez les deux.

M. LECARON - L’intérét est d’avoir maintenant a apporter
au jugé lexposé d’une part des conséquences économiques
négatives en distinguant le gain manqué et les pertes subies,
pertes subies qui relevent d’ailleurs parfois plus du préjudice
moral lorsqu’elles ne sont pas évaluables et d’autre part, les
bénéfices du contrefacteur. Enfin, comme la victime n’aura pas
forcément fait dés le début de la procédure le choix de la
méthode d’indemnisation qu’elle demandera, il faudra proba-
blement également donner un avis sur la redevance indemni-
taire. Nous aurons en quelque sorte quatre évaluations & donner :
le gain manqué, les pertes subies, le bénéfice du contrefacteur
et les redevances indemnitaires. Cest maintenant beaucoup plus
ouvert.

M. POIRIER - On va donner une information beaucoup
plus large aux magistrats.

Un intervenant — Je ne suis pas persuadé que l'alternative soit
examinée dans les missions. Cest & la demande des parties. Donc
lorsque vous étes désigné, c’est apreés que la contrefacon ait été
ot : S -
érablie, Cest pour évaluer les dommages et intéréts. La victime
devra prendre position avant que vous soyez désigné. Sur une
mission ce sera 'un ou lautre. Je ne vois pas comment vous
pourriez avoir une mission qui sera générale sur les deux aspects.

M. POIRIER - Clest le magistrat qui fixera la mission.

Méme intervenant — Oui. J’en fixe un certain nombre. C’est
aussi 'objet de ma deuxie¢me question : est-ce que vous ne pensez
pas quil est nécessaire de définir un peu plus précisément la
mission d’expertise ? C’est vous donner une délégation com-



plete ; on a confiance en vous mais tous les experts comptables
judiciaires ne sont pas forcément ici au fait de la question.
Nest-il pas nécessaire d’avoir des missions beaucoup plus
précises sur tous les aspects que vous avez évoqués aujourd hui,
qui peuvent aussi étre un guide pour vous.

Jentends, dans d’autres Compagnies ou a d’autres occasions,
que les experts demandent que les juges soient plus précis dans
les missions qu’ils leur confient. Est-ce que ce n’est pas I'occasion
de travailler avec vous sur la définition de la mission ?

En amont jen reviens au probleme de preuves que I'on évo-
quait ce matin. Il n’y a pas qua Paris que 'on se plaint de
Iindigence des dossiers.

Méme intervenant — Mais c’est peut-étre aussi inviter les
parties A venir avec un peu plus d’éléments et C’est peut-étre
aussi dans la démarche d’accompagnement que vous pouvez
avoir. Clest vrai que 'on n’aime pas trop que vous soyez aussi
expert des parties. Mais que les dossiers soient plus consistants,
avec une approche non seulement comptable comme vous 'avez
évoqué mais aussi une approche économique.

Un autre intervenant — Dans la continuité de cette interven-
tion, beaucoup de missions sont encore avec des rédactions tres
générales aujourd’hui. Elles sont la désignation qui a pu avoir
lieu il y a un an, deux ans ; ces missions sont en cours. Qu’est-ce
que lon fait ?

Un autre intervenant... — expert-comptable judiciaire & Paris
— On a lair de sous-entendre depuis ce matin que le produit

contrefait serait le produit le moins bon. En réalité il s’avere
souvent que le contrefacteur a fait un meilleur produit. J’en
donne un exemple que je livre & vos réflexions. Il y a un fameux
stylo a bille qui n’a pas été inventé par le nom qu’il porte et
pourtant il a été contrefait et a fait fortune. Dans ce cas finale-
ment, il y a une Société qui est cotée en bourse et qui en fait a
une prospérité. Celui qui a été contrefait a été indemnisé par
une transaction ; les tribunaux n’ont rien vu ; cela s’est passé en
arbitrage secret en 46/47. Finalement I'un a fait fortune et 'autre
a été indemnisé. Qu’est-ce que 'on fait dans ce cas ?

M. LECARON - IIs se sont livrés a 'arbitrage. Sinon I'expert
aurait tenu compte 2 'époque uniquement du préjudice du
contrefait et non pas du bénéfice du contrefacteur.

M. ESTEVE - Deux observations. On parle de brevets mais
de plus en plus Cest le savoir-faire qui a de 'importance. Dans
le cas que nous citait notre confrére, il y a le brevet mais apres
il faut avoir le tour de main. Généralement le tour de main a
plus de valeur que le brevet. C'est la valeur ajoutée du spécialiste.

Est-ce que vous ne croyez pas qu’il serait bon que, dans ce
genre de missions tres pointues et délicates, il y ait une rencontre
et que le magistrat dise a 'expert « Voila ce dont j’aurais besoin »,
qu’il y ait une discussion et que I'on puisse dire « Cest possible »
ou « Ce n’est pas possible. Voila nos limites parce que ce sont
des gens de Taiwan... ». Il serait intéressant de définir la mission
conjointement. On gagnerait du temps et on cernerait mieux le
probleme.
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ALLOCUTION DE

Monsieur Didier FAURY

Expert prés la Cour d'appel de Paris, agréé par la Cour de cassation

M. FAURY - Je voudrais répondre 2 M. le magistrat d’abord
sur le contenu des missions confiées aux experts. Vous avez par-
faitement raison ; en fait il ne sera jamais demandé aux experts
A la fois de vérifier le bénéfice réalisé par le contrefacteur et la
base de la redevance. Cest laissé a l'initiative de la victime de la
contrefagon.

Quant au premier terme de l'alternative, & savoir la perte subie
ou le bénéfice réalisé par le contrefacteur, je considere qu’il y a
un doute. En tout cas la preuve de la perte subie incombe a la
qualité du dossier du demandeur. On verra ensuite les problemes
que cela pose avec les questions de secret. Mais ce n’est pas
quelque chose qui est trés nouveau ; c’est quelque chose que 'on
connaissait déja.

En revanche ce qui est tres intéressant dans le nouveau texte
et qui va poser des probléemes pratiques majeurs, c’est le bénéfice
réalisé par le contrefacteur. Ce n’est certainement pas la victime
qui est en mesure de prouver le bénéfice réalisé par le contre-
facteur. Ce n’est pas non plus le magistrat qui va pouvoir, on
ne sait sur quelles données, déterminer le bénéfice réalisé par le
contrefacteur. Donc le contenu des missions devrait, en premier
lieu, vraisemblablement porter sur ce point.

Georges RASCLE — Sur ce point, dans notre bonne ville de
Bordeaux, c’est déja le cas; les trois derniéres missions que j’ai
eues en la matiere traitent a la fois du gain manqué, du bénéfice
du contrefacteur et d’une estimation de la redevance.

M. POIRIER — C’est la boite 4 outils donnée aux magistrats
et aux parties.

M... Intervenant — Cest pourquoi je repose la question de la
qualité des missions en cours.

M. BOUCHON - Cour d’appel de Paris — Il me semble que
sur ce texte du XXIsiecle, on raisonne quelquefois avec les
réflexes du xx¢ siecle et en particulier quand on nous parle de la
capacité de production du contrefait. Aujourd’hui les produits
sont pour la plus grande part sourcés chez un fabricant et je
pense que nous allons avoir un certain nombre de contrefagons
oll on s’apercevra que l'usine qui fabrique le produit original et
celle qui fabrique le produit contrefait sont une méme usine,
située dans le méme pays.

Est-il donc encore utile de chercher la capacité de production
du contrefait ?

M. LECARON - II est bien évident que §’il n’y a pas de
probleme de capacité de production, la question ne se pose pas.
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Mais, il subsiste beaucoup de cas méme au XXI°siecle, ol des
limites de capacité de production sont rencontrées et ot il faut
les examiner. Bien entendu si les produits sont fabriqués dans
un pays que l'on a cité plusieurs fois ce matin, par la méme
usine de fabrication, il n’y a pas de problémes de capacité.

Michel-Armand PREVOT — Avocat a Paris — Je suis surpris
de la pratique bordelaise que I'on vient de citer. Pour moi je fais
une analyse qui est celle-ci : dés lors que le systeme par le taux
de redevance est a l'initiative de la partie, si la partie ne I'a pas
demandé il me semble que le juge ne peut donner que la mission
classique, I'évaluation du préjudice.

M. Georges RASELL... — Je n’ai pas dit que les parties ne
'avaient pas demandé.

Michel-Armand PREVOT - Si les parties I'ont demandé, ce
n’est que la mission du taux de redevance. Vous étes comblé, au
moins vous avez un trés bon rapport !

M. ASSE — Ce point a été clairement évoqué ce matin par le
Professeur LECUYER : Cest 'un ou 'autre et le choix appartient
a la victime.

M. LECARON - Je me pose la question suivante : comment
priver la victime du droit de choisir la méthode de la redevance
apres expertise alors qu’il ne sera révélé quau cours de I'expertise
que, pour des raisons par exemple de secret des affaires ou
d’autres raisons, elle n’obtiendra pas les informations suffisantes
pour évaluer son préjudice ? Pourquoi lui interdirait-on d’avoir
ensuite recours 2 la redevance indemnitaire ? Est-ce que ce n’est
pas jusquapres le dépdt du rapport de Iexpert et jusqu’aux
conclusions que les parties ont le choix ? C’est une question que
je pose.

M. LECUYER - Il est clair que dans le texte nous avons
affaire 3 une alternative ; c’est soit I'un soit I'autre.

M. LECARON - Quand le choix doit-il étre effectué ?

M. LECUYER - Effectivement et je partage totalement votre
avis, on peut parfaitement concevoir et nous I'évoquions en
aparté au moment du déjeuner avec quelques-uns d’entre vous,
que tant que je ne suis pas éclairé sur les éléments qui me per-
mettent de définir la pertinence de ma démarche sur le premier
ou sur le deuxieme volet, je peux hésiter.

Je ne sais pas comment la pratique du Barreau le congoit mais
il me semble que 'on peut envisager d’articuler les écritures
presque de maniére conservatoire autour de deux pdles, avec un
principal et un subsidiaire, permettant aux différentes positions



d’attendre en attendant les chiffres. Dans cette perspective on
 attendant 1e 4 e persp

peut concevoir qu’il soit intéressant d’obtenir les éléments sur

les deux branches de I'alternative.

Au fond Cest comme cela que javais congu le texte de mon
propos ; il y avait vraiment I'idée que I'expert ici venait éclairer
un choix ; cest-a-dire qu’il ne vient plus liquider simplement
un préjudice mais son réle est aussi en amont ; il participe & une
stratégie. Or si on scelle la stratégie en amont, que 'on oblige
la partie lésée & s’engager dans I'une ou l'autre voie et que fina-
lement le chiffrage vient ultérieurement et ne lui permet plus
de se ré-orienter, au fond on perd un des atouts majeurs de cet
aspect de la réforme. Je crois que 'on peut concevoir la recherche
sur le tout, offrant ainsi A la partie de s’orienter vers la voie la
plus adaptée a ce profit.

Un intervenant... — Je ne partage pas du tout cette analyse.
On n’est pas sur une mesure de type article 145 du code de
procédure civile qui permet effectivement ce genre de choses et
apres les parties vont faire leur marché dans ce qu’il peut y avoir
dans I'expertise. On est sur une mesure otl, apres, la prononcia-
tion de la contrefacon, elle est reconnue et on évalue les consé-
quences. Il faut que les parties déterminent le terrain sur lequel
elles doivent se fixer. Ceci comme dans d’autres domaines. A
mon avis c’est le méme champ dans lequel nous nous trouvons.
Clest & ce moment-la. Cest apres une décision et non pas avant.

M. LECUYER - Sincerement je reste perplexe. Je comprends
parfaitement votre attitude ; on est déja sur le fond ; on n’est pas
sur le 150 et le 145, on n’est pas sur la saisie contrefagon, on n’est
pas en amont, on est sur le fond. Donc je comprends parfaite-
ment ; c’est pourquoi j’étais intéressé par la pratique que le Bar-
reau pouvait en avoir pour laisser ouverte cette alternative,
peut-étre en articulant un principal et un subsidiaire. Je trou-
verais un peu dommage que I'on se prive de cette potentialité. Je
vous le dis dans I'absolu. Je me demande simplement si on peut
trouver une traduction technique permettant au fond de retarder
le moment, pour la partie lésée, du choix définitif de I'option
qu’elle prend. Ceci tout en étant bien d’accord que nous sommes
au fond et donc que nous ne sommes plus en amont du litige.

Ce faisant, si on est coincé de cette manicre finalement on
appauvrit, me semble-t-il, ce que 'on pouvait attendre du rap-
port d’expertise dans cette perspective nouvelle.

Je me demande si 'on ne peut pas trouver une sorte de ratifica-
tion des écritures des parties qui dans un premier temps resteraient
ouvertes, requérant finalement du juge la nomination d’un expert
aux fins de complément des éléments de preuve (nous ne sommes
vraiment pas dans la carence de la preuve mais dans le complé-
ment) et ultérieurement dans les conclusions récapitulatives, cette
fois trancher et d’opter pour 'une ou 'autre des stratégies.

Je vous fais part de toute mon incompétence pratique. Je ne
sais pas si on peut concevoir une telle articulation. Je laisse ouvert
ce choix.

Un intervenant... — Il est difficile de freiner les parties au début
de la procédure. Méme 2 la limite rien n’empécherait d’avoir les
deux demandes jusqu’au bout, quitte 2 se faire débouter de I'une
des deux 2 la fin.

Autre intervenant — J’ai une question d’un autre ordre d’idée,
sur P'actualisation. Je pense que nous sommes tous d’accord, il
faut actualiser. C’est le grand mérite des rapporteurs de nous
lavoir rappelé. En la matitre, si j’ai bien compris, C’est a cause
de Iérosion monétaire. On nous a dit aussi qu’il n’était pas
question de prendre un autre taux que le taux de linflation.

Quand on faisait des rapports sur les préjudices, jusqu’a peu, on
prenait en général, s’agissant d’'un gain manqué, soit le taux de
re-financement de lentreprise en disant quelle érait forcée
d’augmenter son découvert, soit le taux de placement de ses
capitaux en disant que si elle avait eu davantage de cash flow
elle Paurait placé. Cela paraissait assez pertinent.

Est-ce que vraiment aujourd’hui on est tenu (et je voudrais
savoir pourquoi) a prendre uniquement le taux de l'inflation ?
Ou est-ce que, si c’est une question juridique, on ne pourrait
pas suggérer aux magistrats de dire dans la mission quel taux on
doit employer ?

M. POIRIER - Président, c’était de la part des rapporteurs
un exemple. A ce niveau il n’y a pas de modification. Le taux
doit étre adapté.

M. BAU - Permettez-moi d’évoquer un systeme référentiel.
Est-ce que 'on pourrait se référer en 'occurrence a 'TAS 36, sur
les tests de dépréciation des actifs (impairment tests) en prenant
les taux d’actualisation qui sont utilisés ?

M. LECARON - Dans la pratique des impairment tests, on
définit un taux d’actualisation qui comprend la prime de risque.
Clest effectivement une des approches qui peut étre adoptée
notamment en matiere d’évaluation §’il y a dépréciation de
lactif. Dans les calculs de cash flow on peut utiliser cette méme
démarche. Peut-étre en retenant un taux de risque peut étre plus
élevé parce qu’il semble au vu de la crise actuelle que certains,
impairment tests avec les taux utilisés couramment n’aient pas
joué leur role !

Une intervenante — Je me pose une question trés concrete sur
la maniere de procéder pour arriver & répondre aux questions
du juge. Je ne m’attends pas a ce que le contrefacteur nous mette
a disposition des données claires transparentes pour que nous
puissions déterminer la marge. Je peux m’attendre par exemple
a ce qu'une Société de production qui se situe en Chine soit le
fournisseur d’une Société, que sa marge soit minime, que cette
Société ne soit pas forcément visiblement la Société-mere de
ladite Société et que I'opacité, I'éloignement nous empéchent de
voir. Le texte est tres beau dans le principe mais dans la pratique
comment allons-nous faire ?

M. LECARON - Bien entendu cest la difficulté de la quéte
documentaire ; elle est vraie pour le contrefait, elle I'est égale-
ment pour le contrefacteur. S’il y a besoin de mesures de coer-
cition on sait comment faire. Si linformation n’est pas
disponible, je reste a titre personnel sur I'idée que I'on doit
conserver la possibilité d’avoir recours a la redevance indemni-
taire. Si I'on se heurte 4 ce type de situation, on aura toujours
la possibilité d’avoir recours soit a la redevance indemnitaire,
soit au gain manqué de la victime. Enfin effectivement, la défi-
nition des bénéfices du contrefacteur peut étre limitée par les
conditions de la contrefacon.

M. ESTEVE — Dans le temps, les douanes n’avaient pas de
voiture, n’avaient pas d’ordinateurs...

Un intervenant — Elles avaient des chevaux !

M. ESTEVE - Finalement il n’y avait pas d’informations dis-
ponibles. Je me rappelle avoir eu une mission portant sur une
contrefacon au niveau de métiers 2 tisser. Je recherche les sta-
tistiques aupres des services des douanes. J’étais presque heureux
d’en trouver. Savez-vous sous quelle forme on m’a donné ces
statistiques ? Sous forme du nombre de kilos de métiers a tisser
qui avaient été importés en France en provenance de ce fabri-
cant. Que vouliez-vous que je fasse avec ce type de statistiques ?
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Cétaient celles-ci que I'on avait dans le temps. Essayez un jour
d’avoir des statistiques avec 'INSEE. Ils ont 300 types de sta-
tistiques et jamais la bonne !

M. ASSE - Une dernitre question ou une dernitre
intervention ?

M. DRUMMEN - Ce qui a été dit par Madame est tres
intéressant car évidemment on ne peut guére compter sur une
collaboration active du contrefacteur. Mais la finalité de la loi
est de sanctionner le contrefacteur et s’il ne collabore pas avec
la justice, je pense que 'on peut en tenir compte. Grice a alter-
native forfaitaire, on pourra en tirer les conséquences.

Pause

M. ASSE — Nous allons reprendre le cours de nos travaux et
je donne sans plus tarder la parole & Didier FAURY et Olivier
PERONNET qui vont aborder le délicat probléme de la com-
patibilité entre deux exigences impératives, a savoir le secret des
affaires et le respect du contradictoire.

M. FAURY - Merci Michel. Ce matin M. le Premier Prési-
dent indiquait que le sujet que Olivier PERONNET et moi-
méme devions traiter serait stimulant. Une grande pression pese
maintenant sur nos épaules. Heureusement j'ai un plan B! Si
je ne suis pas assez stimulant, mon excellent confréere ne man-
quera certainement pas de I'étre.

Nous allons donc aborder une notion qui est tres familiere
aux experts, celle de secret des affaires. C’est une notion dont
tout le monde s’accorde & reconnaitre 'importance mais dont
les contenus sont assez incertains, voire mouvants dans I'espace
et dans le temps, comme le disait d’ailleurs M. le Président
DRUMMEN ce matin.

Nous ferons deux constats pour introduire notre sujet :

Premier constat :

— La question du secret des affaires est une difficulté inhé-
rente aux expertises relatives aux affaires de contrefagon.

Pourquoi ?

Parce que la détermination des conséquences négatives de la
contrefagon nécessite, notamment, d’avoir accés a des données
comptables sensibles chez le contrefacteur et chez la partie [ésée :

e chez le contrefacteur : il faut déterminer le chiffre d’affaires
contrefait ou « masse contrefaisante », il faut estimer le bénéfice
réalisé¢ (notion introduite par la nouvelle Loi) ;

e chez la victime :

— 1I faut apprécier le chiffre d’affaires réalisé sur les produits
contrefaits (et ce afin de savoir si le produit était bien exploité
et si la victime était bien en mesure de réaliser le chiffre d’affaires
correspondant avec, dans la négative, la mise en ceuvre d’'un
calcul de redevance indemnitaire).

— 1l faut également et surtout évaluer la marge réalisée sur le
produit contrefait

Ces informations sont généralement considérées comme
« confidentielles » en termes de concurrence mais, de surcroit,
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leur vérification nécessitera 'acces a4 d’autres informations tout
autant « sensibles » :

* la vérification de ces données comptables par lexpert
conduit, en effet, dans la plupart des cas, & accéder & un ensemble
plus vaste de données comptables allant au-dela de celles relatives
aux produits contrefaits.

Ainsi la vérification du chiffre d’affaires contrefait ou de celui
réalisé par la victime nécessite, afin de s’assurer de son exhaus-
tivité, de connaitre I'ensemble du chiffre d’affaires réalisé et donc
la totalité de la clienttle, ensemble a Pintérieur duquel la véri-
fication pourra étre réalisée.

¢ Concernant les réalisées, leur vérification

, .
necessitera :

marges

— en cas d’existence de comptabilité analytique, 'obtention
de celle-ci et donc la connaissance des marges de I’ensemble des
23
produits et des centres de profit ;

— 4 défaut de comptabilité analytique des investigations dans
I'ensemble de la comptabilité générale.

Ces données peuvent revétir en tout ou partie un aspect que
les parties considereront comme confidentielles.

Deuxi¢me constat :

— Pour la victime de la contrefagon la confidentialité des
données peut ou pouvait étre (avant la nouvelle loi) un obstacle
a la demande d’indemnisation

La confidentialité de certaines informations était le plus sou-
vent soulevée, avant la nouvelle loi, par la victime de la contre-
fagon. C’est ce qu’on peut appeler la « double peine » : non
seulement la victime avait subi un préjudice mais, pour démon-
trer le quantum de celui-ci, elle devait ouvrir ses livres et com-
muniquer au contrefacteur les données nécessaires au chiffrage :
fichier client, marges et prix de revient, sources d’approvision-
nement, contrats, etc.

La victime de la contrefagon pouvait ainsi préférer limiter les
informations communiquées au risque de voir son préjudice
minimisé, pour ne pas donner a son concurrent des informations
jugées trop sensibles. La victime pouvait méme décider de s’abs-
tenir d’enclencher une procédure en raison des inconvénients
importants qui pouvaient en résulter pour ses activités.

La nouvelle loi a introduit & cet égard deux dispositions qui
euvent étre de nature 2 faciliter I'action de la victime de la
p t étre de nat faciliter 1
contrefacon :

Premierement, 'article 32 de la loi transcrit sous différents
articles du code de la Propriéeé Intellectuelle (1), la référence
aux bénéfices réalisés par 'auteur de la contrefagon.

(1) Art. 331-1-3 droit d’auteur et droits voisins, art. 521-7 dessins et modeles,
art. 615-7 brevets d’invention, art. 623-28 certificats d’obtention végétale, art.
716-14 marques, art. 722-6 Indications géographiques.



Deuxiémement, une alternative est offerte dans la nouvelle loi
a la victime de la contrefagon :

— celle-ci peut demander 2 la Juridiction lallocation de
dommages intéréts forfaitaires dont le montant ne peut étre infé-
rieur a celui des redevances qu’elle aurait percues si le droit avait
été concédé.

Ces dispositions placent la recherche des informations corres-
pondantes chez le contrefacteur pour lequel il devrait étre diffi-
cile, en cas de contrefagon avérée, de se retrancher derriére le
secret des affaires.

Il reste donc que des informations majeures pouvant étre
confidentielles restent situées chez la victime de la contrefagon :

— information nécessaire & I'approbation de la perte subie :
dépréciation des investissements publicitaires, atteinte 2 I'image
de marque, perte de parts de marché ;

— information nécessaire 4 I'appréciation du gain manqué :
marge sur colits variables du produit contrefait.

Avant d’aborder des exemples pratiques de difficultés ren-
contrées pour la gestion de la confidentialité et les solutions
possibles, il convient de faire un rappel sur le conflit existant
entre le principe de la contradiction essentiel en matitre exper-
tale, et le secret des affaires.

I. LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION
ET LE SECRET DES AFFAIRES

Le principe de la contradiction constitue 'un des principes
directeurs du proces.

Larticle 15 du Code de Procédure Civile souligne que « fes
parties doivent faire connaitre mutuellement en temps utile les
moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les
éléments de preuve qu'elles produisent ».

Larticle 16 du méme Code précise que « le juge ne peut retenir
dans sa décision, les moyens, les explications et les documents
invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été & méme
d'en débattre contradictoirement ».

Ce principe est reconnu par la Cour Européenne des droits
de '’homme comme I'une des exigences du proces équitable.

Des lors, la nécessité de la protection du secret des affaires
peut-elle étre valablement opposée au principe de la contradic-
tion ou, tout au moins, conduire A certains aménagements de
celui-ci ?

On observera, en premier lieu, que la protection du secret
des affaires constitue une préoccupation du droit positif :

¢ La Cour de Cassation a, a diverses reprises, fait état du secret
des affaires a 'occasion de la mise en ceuvre de mesures d’ins-
truction dites in futurum (art. 145 du CPC).

— Une analyse de certains arréts qui figure sur le site de la
Cour de Cassation précise que :

o « le juge de Larticle 145 doit veiller & ce que les faits invoqués
ne dissimulent pas en réalité un moyen, pour la partie demanderesse
d'accéder & bon compte et sans raison majeure & des informations
confidentielles et de porter une atteinte injustifiée aux secrets com-
merciaux et industriels, ou plus globalement, & lactivité d’une entre-
prise concurrente »,

* «mais quen soi, la confidentialité des affaires n'est pas un
principe absolu qui soppose a lapplication de larticle 145, sinon
Uintérét de ce texte en serait ruiné ».

Le conseiller référendaire, auteur de cette analyse, en déduit
que « le secret des affaires n'est pas, & son échelle, dune nature
différente de l'empéchement légitime que constitue le respect de la
vie privée, au regﬂrd des dz’:positiom de larticle 10 du Code civil
et de larticle 11 du nouveau Code de procédure civile sur la mani-
festation de la vérité (2) ».

e Les textes sur le Conseil de la Concurrence (notamment
larticle L.463-4 du Code de commerce (3)) mentionnent
expressément le secret des affaires et sa prise en compte dans la
procédure devant cette autorité indépendante.

* Divers textes de droit européen mentionnent également
expressément la nécessité de la protection du secret des affaires.

Dans la Directive européenne sur la contrefagon (2004/
48/CE) il est fait expressément mention a plusieurs reprises de
la nécessité de protéger les renseignements confidentiels.

Pour autant, la nature des informations couvertes par ce
secret n’a jamais été précisément définie.

Cette absence de définition n’est pas surprenante :

* une définition trop générale laisserait la place a diverses
interprétations ;

(2) Art. 10 CC:

Chacun est tenu d’apporter son concours 2 la Justice en vue de la manifestation
de la vérité.

Celui qui, sauf motif légitime, se soustrait i cette obligation lorsqu’il en a été
légalement requis peut étre contraint d’y satisfaire, au besoin a peine d’astreinte
ou d’amende civile sans préjudice de dommages et intéréts.

Are. 11

Les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction
sauf au Juge 2 tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Si une partie détient un élément de preuve le Juge peut, a la requéte de l'autre
partie, lui enjoindre de le produire, au besoin a peine d’astreinte.

1l peut, a la requéte de 'une des parties, demander ou ordonner, au besoin
sous la méme peine, la production de tous documents détenus par des tiers, s'il
n’existe pas d’empéchement légitime.

(3) «Sauf dans les cas ol la communication ou la consultation de ces
documents est nécessaire 2 la procédure ou a I'exercice de leurs droits par la ou
les parties mises en cause, le président du Conseil de la concurrence, ou un
vice-président délégué par lui, peut refuser la communication ou la consultation
de pieces ou de certains éléments contenus dans ces pieces mettant en jeu le secret
des affaires. Les pieces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs
mentions sont occultées.

Dans les cas ot la communication ou la consultation de ces documents, bien
que mettant en jeu le secret des affaires, est nécessaire 4 la procédure ou a I'exercice
des droits d’une ou plusieurs des parties, ils sont versés en annexe confidentielle
au dossier et ne sont communiqués qu’au commissaire du Gouvernement et 2 la
ou aux parties mises en cause pour lesquelles ces pieces ou éléments sont néces-
saires a I'exercice de leurs droits.

Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions
d’application du présent article. »
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* une définition trop précise pourrait se révéler rapidement
inappropriée.

Cependant, I'absence de définition peut conduire 2 la situa-
tion dans laquelle pourraient étre qualifiées de secretes par une
partie les informations dont la communication lui serait défa-
vorable. Le secret ne peut, évidemment, étre autoproclamé.

II est donc nécessaire de rechercher quel type d’information
peut étre qualifié de confidentielle ou couverte par le secret
d’affaires et qui peut en décider.

Quel type d’information peut étre qualifié¢ de confidentielle ?

Un texte de la Commission Européenne (Article 18 de la com-
munication 2005/c 325/07) relatif aux regles d’acces au dossier
de la Commission dans certaines affaires fournit ainsi des
exemples qui sont fondés :

« St la divulgation d’informations sur lactivité professionnelle
d’une entreprise peur gravement léser ses intéréss, ces informations
constituent des secrets daffaires (4). A titre dexemple de ce type
d'informations, on peut citer : les informations techniques et/ou
[financiéres relatives au savoir-faire, les méthodes de calcul des codits,
les secrets et procédés de fabrication, les sources d'approvisionnement,
les quantités produites et vendues, les parts de marché, les fichiers
de clients et de distributeurs, la stratégie commerciale, la structure
de coiits et de prix et la politique de vente d’une entreprise. »

D’une fagon plus générale il nous semble possible de consi-
dérer que toutes les informations dont la diffusion serait de
nature a étre préjudiciable en termes concurrentiels, pourraient
étre considérées comme secretes.

Il peut en étre ainsi des informations présentant un caractere
stratégique si elles portent sur des données qui constituent des
atouts importants pour entreprise : fichiers clients, tarifs de
vente, fichiers fournisseurs et conditions d’achats. Prix de revient
ou marges par produits.

En résumé, il nous semble que seuls les contours de la notion
de secret des affaires peuvent étre définis.

Ces contours correspondent eux-mémes 4 des notions
générales.

Il s’agit d’informations :

— dont la divulgation peut gravement léser les intéréts d’une
partie ;

— dont la diffusion serait de nature 4 étre préjudiciables en
termes concurrentiels ;

— qui présentent un intérét stratégique pour l'entreprise.

(4) Dans le domaine des concentrations, ceci peut en particulier s’appliquer
aux observations d’un Etat membre au titre de l'article 9 paragraphe 2 du regle-
ment sur les concentrations relatif au renvoi d’une affaire.
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Ces notions paraissent constituer le motif légitime dont la
reconnaissance peut conduire & rechercher un aménagement au
principe de la contradiction.

Clest bien stir au Juge qu’il revient d’apprécier le caractere
légitime de la confidentialité, sauf accord entre les parties, de
certaines informations.

La reconnaissance de ce caractere légitime conduit alors néces-
sairement & des aménagements du principe de la contradiction.

Ces aménagements entre des principes ne peuvent aboutir qu’a
des compromis car il n’existe pas de véritable solution en dehors :

— soit de la renonciation au strict respect du secret ;

— soit de la renonciation au strict respect du contradictoire.

II. LES DIFFICULTES RENCONTREES

ET LES SOLUTIONS PRATIQUES POSSIBLES.
LA CONCILIATION DU SECRET DES AFFAIRES
ET DU PRINCIPE DE CONTRADICTION

PREALABLE

2.1. La nature des informations susceptibles d’étre
qualifiées de confidentielles

Nous observerons tout d’abord que les informations qualifiées
de confidentielles qui nous concernent dans le présent débat
sont celles relatives 2 la fixation des dommages intéréts.

La démarche de I'expert comptable commence, en effet, une
fois que la contrefagon est prouvée ou quasiment établie.

Il existe pour établir cette preuve de la contrefagon d’autres
difficultés relatives a la protection des secrets d’affaires que nous
n’aborderons pas dans le présent développement.

Concernant la question de la confidentialité des informations

nécessaires a4 la fixaton des dommages et intéréts nous
distinguerons :
— celles dont la communication incombe i la victime ;

— et les informations 4 rechercher chez le contrefacteur.

Une distinction supplémentaire doit par ailleurs étre faite
entre :

— les informations relatives a la fixation proprement dite des
dommages et intéréts comme les marges réalisées par le contre-
fait ou le contrefacteur ;

— et celles qui sont nécessaires 4 la vérification de ces marges.
* Les informations a rechercher chez le contrefacteur

Concernant la masse contrefaisante, c’est-a-dire les quantités
contrefaites et le chiffre d’affaires correspondant.



La Loi précise les informations qui doivent étre commu-
niquées, au besoin sous astreinte :

— par le défendeur ;

— mais également par toute personne qui a été trouvée en
possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services
utilisés dans des activités de contrefagon ou encore qui a été
signalée comme intervenant dans la production, la fabrication
ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d’informations peut étre
ordonnée s’il n'existe pas d'empéchement légitime. »

On peut penser que 'exception « d’empéchement légitime »
vise non pas le défendeur cela serait surprenant, mais les autres
personnes visées par le texte.

Concernant les bénéfices réalisés par le contrefacteur la ques-
tion est sans doute plus complexe.

Si le bénéfice ou la marge réalisée par le contrefacteur revét
de la part de celui-ci un aspect simplement déclaratif on peut
étre sceptique quant 2 sa réalité.

Si comme cela parait logique une vérification des chiffres doit
étre effectude ; cette vérification nécessitera I'accés i 'ensemble
de la comprabilité du contrefacteur.

Cet acces pose donc la question de la confidentialit¢ de
Iinformation.

On observera a cet égard qu’en droit allemand (selon un article
de Maitre Lou Gerstner, d’aotit 2007, paru dans les cahiers du
droit de l'entreprise) il existe également la possibilité de prendre
en compte les bénéfices illicites du contrefacteur. Mais selon
lauteur de larticle, la victime de la contrefagon n’est pas auto-
risée 4 procéder & une expertise de la comptabilité du contrefac-

teur. On peut donc s’interroger sur la portée pratique du texte
allemand.

*

Les informations a rechercher chez la victime de la contrefagon

Outre la vérification des capacités industrielles et commer-
ciales nécessaires 2 la production et & la commercialisation de la
masse contrefaisante, les informations les plus sensibles concer-
nent les marges réalisées sur les produits contrefaits.

La confidentialité peut porter, en premier lieu, sur le montant
méme de la marge. La victime peut dans ce cas faire état de
marge minimum, l'expertise ayant plus pour objet de vérifier
que la marge réelle est d’'un niveau supérieur.

Cette approche peut étre plus favorable pour la victime que
le choix qui lui est offert par la Loi de revendiquer une redevance
indemnitaire.

La confidentialité peut en second lieu porter sur 'acces néces-
saire 4 la comptabilité de la victime.

Dans une affaire complexe qui mettait en présence des groupes
industriels, la vérification de la marge de la victime a rendu
nécessaire 'acces 4 l'ensemble de la comptabilité analytique qui
comportait de nombreuses lignes de produits avec toutes les
informations sur leurs prix de revient, les clients et les marges.

Une procédure particuliere a di, de ce fait, étre mise en place
lors de Pexpertise.

Ce sont ces procédures spécifiques qui vont maintenant vous

étre exposées par notre confrere, Olivier PERONNET.

(Applaudissements)
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ALLOCUTION DE

Monsieur Olivier PERONNET

Expert prés la Cour d'appel de Paris

M. PERONNET — Merci Didier. Je vais aborder maintenant
la mise en place d’une procédure adaptée pour concilier secret
des affaires et principe du contradictoire. Comme vous l'avez
compris, cet aprés-midi nous situons notre propos dans les
expertises entre des gens du méme monde, pour reprendre les
termes du Président DRUMMEN de ce matin, c’est-a-dire que
les parties sont présentes a I'expertise. Certes il y a des difficultés
invoquées par 'une ou par l'autre, ou par les deux, relatives au
secret des affaires mais le sujet consiste bien a traiter la question
avec des interlocuteurs de bonne foi pour faire avancer I'expertise
et permettre 3 Pexpert d’accomplir sa mission.

Les difficultés liées au secret des affaires seront généralement
invoquées immédiatement par la ou les parties au démarrage de
Pexpertise, dés que I'expert annonce les demandes des infor-
mations nécessaires & 'accomplissement de sa mission.

Si le secret invoqué correspond & un empéchement légitime &
apprécier au cas par cas, comme Didier FAURY vous I'a indiqué,
si les parties sont de bonne foi et sont décidées & trouver une
solution, différentes approches peuvent étre envisagées. Dés que
Iexpert aura une bonne connaissance de l'affaire dont il est saisi,
il doit proposer une procédure adaptée au cas d’espece. 11 doit
faire preuve de l'autorité nécessaire sur son domaine technique
pour proposer une méthodologie efficace pour mener a bien son
expertise, dans le respect du contradictoire et en permettant de
préserver le secret des affaires. L'expert doit rester le pilote. Cette
méthodologie doit bien str recueillir 'accord des parties. A
défaut l'expert doit alors s’adresser au juge pour régler la
question.

Pour y parvenir, différents aménagements sont envisageables.
Ce qui suit constitue donc une « boite a outils », & adapter aux
circonstances, et un ensemble de « bonnes pratiques » qui, en
principe, peuvent fonctionner, avec certaines limites toutefois
que je vais aborder.

2.2. On peut évoquer tout d’abord des solutions
qualifiables pour certaines de « théoriques » du fait de
leurs limites

La conciliation du principe de la contradiction et du secret
des affaires pourra, en pratique, étre trouvée en recherchant un
accord des parties sur les aménagements suivants :
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* définition des personnes qui auront acces aux informations
confidentielles

Une premiére solution sur ce point pourrait consister a ce
que 'expert seul accéde aux informations sensibles. En pratique,
il est rare que cette démarche recueille 'accord des parties, celle
qui n’accédera pas aux informations pouvant la contester comme
ne respectant pas le contradictoire. Cette formule est d’autant
plus délicate que I'expert ne pourra pas relater en déail dans
son rapport les informations collectées et les vérifications
effectuées. Une telle démarche peut étre mise en ceuvre pour
examiner une organisation comptable, ou valider la source et
Iexactitude matérielle d’informations communiquées par une
partie ; mais en général pas, par exemple, pour procéder a des
analyses de détermination de marges. On peut méme s’inter-
roger sur le fait de savoir si une telle démarche, méme approuvée
formellement par les deux parties, ne ferait pas courir le risque
a Pexpertise de défaut du respect du principe de la contradiction.
Une telle approche est donc a4 manier avec une extréme
prudence.

Par ailleurs, et c’est un point tout aussi essentiel, I’absence
de confrontation des points de vue qui résulterait de cette pro-
cédure, est a éviter, le débat contradictoire étant, au-dela d’une
obligation procédurale, nécessaire a la recherche de la vérité.
Pour lexpert, l'échange contradictoire entre les parties
opposées dans un litige est trés riche d’informations et d’ensei-
gnements pour apprécier la situation, porter I'attention sur les
sujets dont les enjeux sont essentiels et qui lui permettra
d’orienter pertinemment son expertise.

Par ses dangers en termes de procédure et son manque d’effi-
cacité en fait, il faut considérer cette approche comme théo-
rique et s’abstenir de la mettre en ceuvre.

Une autre solution, plus fréquemment rencontrée et pra-
tique, est la limitation de 'acces aux informations confidentielles
a des experts désignés par les parties.

Ces experts, s’ils sont membres de professions réglementées,
sont tenus au secret professionnel mais il leur est généralement
demand¢ de signer une déclaration de confidentialité.

La signature d’'un engagement de ce type parait souhaitable
et étre de nature 2 faciliter la tache de 'expert technique vis-a-vis
de la partie qui I'a désigné. En effet, cet expert devra limiter



vis-a-vis de son propre client la nature des informations qu’il
pourra lui transmettre, ce qui n’est pas nécessairement facile.

La seule référence a cet égard au secret professionnel est, peut
étre, méme sans doute, inadaptée puisque ce secret porte par
définition sur ce qui est confié & un conseil par son client. Or
il s’agit ici au contraire d’informations qui ne pourront étre
transmises au dit client par son conseil technique.

De ce point de vue, le réle d’un conseil technique peut étre
néanmoins plus assuré que celui des salariés d’une partie.
Concernant les salariés d’une partie, on peut véritablement
s'interroger sur la valeur et la portée d’un engagement de confi-
dentialité de leur part sur les informations déclarées sensibles de
lautre partie.

Cette situation est donc a envisager 1 aussi avec une certaine
prudence, 'accord formel des parties étant évidemment essentiel
a obtenir.

* Un autre aspect qui peut faire 'objet d’aménagements est
celui de I'étendue de I'acces a I'information

La question de I'étendue de I'acces a 'information concerne
en pratique le point de savoir si les pieces contenant les infor-
mations reconnues comme sensibles seront ouvertes a la seule
consultation de I'autre partie ou si celle-ci pourra en obtenir une
copie.

La premitre solution est en général retenue méme si elle néces-
site que le temps nécessaire 4 la consultation d’informations ou
de données complexes soit raisonnablement défini. La commu-
nication de copies est par nature peu compatible, voire pas com-
patible du tout, avec le respect de la confidentialité, si elle n’est
pas accompagnée de précautions sur lesquelles je reviendrai.

* Outre les aménagements envisagés s’ils ont été définis et
acceptés, se pose également la question de I'aménagement de la
restitution des travaux réalisés par I'expert sur l'information
confidentielle

Des comptes rendus de travaux devront étre établis par I'expert
qui exposera la nature des vérifications effectuées et les
conclusions qui en découlent.

Ces comptes rendus de travaux appelleront les commentaires
des participants afin d’acter, a chaque stade des travaux, 'absence
de difficultés sur 'acces a I'information.

* Une fois les aménagements envisagés et arrétés entre les
parties, se pose la question de La formalisation du mode opéra-
toire et de I'information du juge

Il parait nécessaire, au moins dans les situations les plus com-
plexes que les modalités de réalisation de I'expertise soient for-
malisées dans un protocole d’accord qui sera transmis au juge
du contréle.

En tout état de cause, celui-ci doit naturellement étre informé
des lorigine des difficultés rencontrées et des solutions
envisagées.

Au demeurant les diverses solutions théoriques exposées ci-

dessus doivent, en cas de réticence de 'une des parties, étre
soumises au magistrat, leur adoption, sous son autorité, étant
alors plus facile a obtenir.

2.3. Pour aller au-dela de ces quelques mesures
usuelles, nous en venons a une solution pratique de
procédure d’expertise complete mettant en ceuvre
plusieurs « aménagements » dans le but de combiner
secret des affaires et respect de la procédure
contradictoire

Les développements qui préceédent peuvent étre complétés par
une expérience d’expertise entre deux concurrents, cas fréquent
surtout en matiere de contrefacon. Les faits de 'espece ne concer-
naient pas une affaire de contrefacon, mais la procédure qui a
été définie et arrétée pour 'expertise peut étre utilement exposée
pour des affaires de contrefagon, du fait de la similitude quant
A la nature des informations confidentielles concernées.

La mission de I'expert visait & évaluer un préjudice de rupture
abusive d’un contrat. Celui-ci était composé de pertes subies qui
nécessitaient d’accéder a la comprabilité des deux parties, et un
gain manqué qui supposait d’examiner les perspectives futures
d’une des parties : sa stratégie produit et industrielle, son plan
d’affaires, ses investissements et leur rentabilité attendue, etc.,
toutes informations extrémement sensibles, mais dans des sens
différents pour les deux parties, d’autant plus sensibles qu’il
s'agissait de deux concurrents.

De fagon analogue avec la contrefagon, cette procédure per-
mettait 3 une des parties d’accéder 4 des données sensibles de
son concurrent.

Les données historiques ne présentaient pas de réelles diffi-
cultés de confidentialité puisque les deux parties y avaient eu
contractuellement acces en l'espéce. Par contre, les données
futures posaient un probleme de droit de la concurrence et de
secret des affaires aigu.

Les demandes formulées par I'expert pour mener sa mission
ont donc trés vite buté sur cet obstacle, que les deux parties ne
ressentaient pas de fagon identique.

Le mode opératoire de I'expertise a donc fait I'objet d’apres
discussions.

Lexpert et les parties ont écarté I'hypothese d’un acces aux
informations par I'expert seul, compte tenu de la nature de
celles-ci et de I'impossibilité d’en faire état explicitement dans
son rapport. L'expert lui-méme n’était pas enclin a une telle
formule, qui faisait en outre courir le risque de le priver des
échanges entre les parties sur les sujets en litige ; différentes
formules intermédiaires ont été envisagées, d’un acces pour
expert seul avec compte-rendu 2 diffusion limitée ; mais la lour-
deur et les pertes d’efficacité que cela impliquait pour assurer le
respect du principe du contradictoire ont conduit a écarter cette
formule.

La formule retenue a finalement consisté a définir un groupe
de travail «limité », dont chaque membre était signataire d’un
accord de confidentialité trés strict et formel, que nous allons
résumer.
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Tout d’abord et il faut insister sur ce point, il s’est agi d’un
accord écrit signé par les deux parties et les intervenants agissant
pour leur compte. Apres échanges et discussions en réunion
d’expertise, un projet avait été soumis a l'expert, lequel avait
formulé un certain nombre de remarques ; notamment, le projet
prévoyait que U'expert lui-méme en soit signataire, ce qui a été
refusé. Rappelons ici que 'expert est tenu au secret professionnel,
et qu’il ne peut par principe étre partie 4 une convention avec
les parties. L'accord définitif a été communiqué a Pexpert, qui
en a pris acte par écrit, et en a consigné I'existence dans son plus
proche compte-rendu. Laccord a été communiqué dés sa version
projet au magistrat en charge du contréle.

Cet accord dont lobjet consistait «a limiter les échanges
d’informations confidentielles afin de sauvegarder leurs secrets
daffaires et se conformer au droit de la concurrence frangais et
communautaire, tout en aménageant les principes du contradictoire
et des droits de la défense », contenait en substance les dispositions
suivantes :

1. La premiere disposition a consisté en une définition
limitative et nominative des intervenants :

Compte tenu du nombre des intervenants : chaque partie avait
un voire deux conseils, ainsi qu'un conseil technique a ses cotés ;
chaque réunion impliquait une vingtaine d’intervenants; il a
fallu limiter les intervenants a une liste nominative précise de
sorte que chaque partie ait une représentation adéquate pour
participer efficacement au contradictoire sans que les infor-
mations de nature confidentielle ne circulent dans le cadre de
I'expertise aupres de trop d’intervenants. En pratique chaque
partie éait représentée par deux personnes habilitées, son conseil
représenté par deux personnes et son conseil technique repré-
senté par deux personnes également, toutes personnellement et
nominativement habilitées et signataires de I'accord de confi-
dentialité. Seuls les signataires désignés a 'accord pouvaient par-
ticiper aux réunions d’expertise sur les sujets confidentiels.

2. La deuxieme disposition a consisté en une définition
la plus précise possible des informations
confidentielles :

Afin d’éviter que la confidentialité ne soit invoquée de facon
systématique (voire dilatoire), il est apparu utile de définir ce
qui n’était pas réputé confidentiel : les informations déja com-
muniquées 4 la procédure, les informations connues du public,
les informations historiques auxquelles les parties avaient eu acces
dans le cadre de leurs relations contractuelles. Au plan des
principes, aucune des informations ainsi énumérées ne pouvait
étre considérée confidentielle.

En lespece les informations confidentielles ont été définies
comme « commercialement sensibles en ce que leur divulgation
entre les parties pouvait entrainer une infraction au droit de la
concurrence ou une violation du secret des affaires » ; plus pré-
cisément étaient désignés les business plans, les projets straté-
giques, les éléments de colits de revient, les résultats industriels
et financiers non publiés, les informations sur les clients et les
fournisseurs. La définition se voulait aussi limitative que possible
et la nature confidentielle de chaque information devait étre
explicitement mentionnée sur les documents concernés.
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3. D’autres dispositions concernaient le déroulement
de Pexpertise :

Comme on vient de le dire, le caractére confidentiel en fonc-
tion de ce qui avait été défini devait étre formellement men-
tionné sur les documents ou informations communiqués a
expertise. Seuls les signataires de 'accord pouvaient étre desti-

nataires de ceux-ci.

Les réunions d’expertise sur I'examen de ces documents
éraient limitées aux signataires, sauf bien évidemment 2 ce que
la partie qui devait présenter les informations le fasse par la
personne concernée de ses services, qui ne participait 4 la réunion
que pour le temps de sa présentation et pour répondre aux
questions de l'expert et de la partie adverse. Il en aurait été de
méme pour d’autres sachants qui n’auraient pas été préposés
d’une des deux parties.

Les comptes-rendus étaient diffusés de facon limitée Cest-
a-dire aux seuls signataires.

La synthese de chaque compte-rendu, non descriptive, serait
seule reprise dans le rapport. Les comptes rendus étaient diffusés
en projets ce qui permettait & chaque partie de réagir sur le fond,
ce qui en sus de leur représentation aux réunions, assurait un
parfait respect du principe du contradictoire ; un compte rendu
définidf érait diffusé, validant la rédaction de la synthese qui
serait seule retenue et annexée au rapport final.

Cette synthese devait faire 'objet d’'un accord de chaque
partie, sur son seul contenu formel au regard de la confidentialicé
A respecter, I'expert restant bien sir maitre de son opinion et
donc de son contenu sur le fond.

4. Les dispositions sur le rapport d’expertise :
P pPp P

Comme on vient de le dire, celui-ci était établi selon les regles
habituelles, 'expert décrivant la procédure convenue avec les
parties, et utilisant les informations confidentielles en renvoyant
aux comptes rendus confidentiels dont seule une synthese, telle
que formellement validée par les parties, était jointe a son
rapport.

5. Des dispositions concernant '« apres expertise » :

L’accord de confidentialité prévoyait la restitution des infor-
mations confidentielles par les parties.

Les parties ¢taient tenues par un engagement de non divul-
gation pour une durée de cing ans.

En synthese, on ne peut pas généraliser un tel mode opératoire,
qui doit étre défini de fagon pragmatique en fonction du contexte
propre a chaque expertise. Les enjeux de I'espece et la sensibilité
des informations impliquaient un certain degré de sophistication
dans la procédure mise en place, qui avait néanmoins I'inconvé-
nient, qu’il faut admettre, d’une certaine lourdeur.

Outre l'accord de confidentialité, le magistrat en charge du
contréle avait été destinataire des comptes rendus non confi-
dentiels ou des syntheses des réunions techniques confidentielles
tenues dans le cadre de I'expertise.

La procédure d’expertise & mettre en place est fonction des
circonstances. Il faut retenir qu’elle peut faire I'objet d’une adap-



tation ; mais il faut un accord formel et non contestable par les
parties, et assurer I'information du juge qui pourra le cas échéant
étre saisi des difficultés qui n’auront pas pu étre résolues de fagon
valable et sécurisée par I'expert.

Jespere que ces quelques éclairages pourront vous étre utiles
et je vous remercie de votre attention.

(Applaudissements)

M. ASSE — Olivier PERONNET et Didier FAURY se tien-
nent 2 votre disposition pour répondre & vos questions.

M. Paul PRUD’HOMME - Expert pres la Cour d’appel de
Douai — J'ai actuellement une mission d’expertise de contrefagon
et je dois émettre un rapport final anonymisé. J’ai un probléme
auquel vous avez répondu partiellement ; je me pose la question
des réunions d’expertise. Est-ce que l'on doit divulguer
I'ensemble des informations qui seront confidentielles a la fin.
Vous avez évoqué la possibilité de nommer ou de recourir a
d’autres experts, de parties si j’ai bien compris. Ma question est :
comment les nomme-t'on ? Qui les choisit ? Comment organise-
ton les réunions ?

M. PERONNET - IIs sont choisis par les parties. C’est un
conseiller technique qui intervient aux cotés des parties sur les
aspects de leur domaine et de leur compétence technique.

Méme intervenant — On peut donc émettre la demande que
ce soient des experts judiciaires.

M. PERONNET - Oui, par exemple, cest pourquoi jai
évoqué tout A I'heure le fait qu’ils appartiennent de préférence
a des professions réglementées. Effectivement il faut qu’ils soient
tenus 4 une déontologie qui permette de garantir les procédures.

M. FAURY - Cest la solution la plus simple. J’ai été expert,
ce n’érait pas une affaire de contrefagon mais il y avait un énorme
probleme de confidentialité, dans une affaire ot chaque partie
a désigné un expert comptable. Ils sont d’ailleurs tous deux
présents dans la salle ! (Je ne donnerai pas de noms). Les réunions
techniques se sont passées dans d’excellentes conditions en la
seule présence de ces deux experts des parties.

L’expert de partie qui accédait aux informations confiden-
tielles de l'autre partie avait signé une déclaration de confiden-
tialité. En effet, d’'un point de vue juridique, on est assez mal a
l’aise avec la notion de secret professionnel ; il n’y a pas dans ce
cas de secret professionnel, stricto sensu. Le probleme est juste-
ment pour U'expert de partie de ne pas restituer a son client les
informations auxquelles il a acces alors que le secret profes-
sionnel, si jose dire, Cest 'inverse.

M. LE BRAS - Il faut également bien veiller 4 une distinction
extrémement importante qui a été faite notamment a 'occasion
du débat du Congreés du Conseil national & Marseille : entre
Iexpert de partie et le conseil technique d’une partie. Il faut
bien que dans la prise de position des uns et des autres, ils se
positionnent correctement. S’ils se déclarent comme « expert de
partie », ils s’astreignent a4 une transparence totale et A ce
moment-1a 'engagement de confidentialité, 4 mon humble avis,
a une quelconque valeur alors que s’ils se positionnent comme
« conseil de partie », d’une part ils ne se contraignent pas a une
transparence totale et d’autre part ils sont soumis au devoir de
conseil vis-a-vis de leur mandant, ce qui rend la déclaration de
confidentialité quasiment inopérante a ce moment-la.

Donc je pense qu’il faut veiller & bien préciser quel est le role
de I'un et de l'autre afin qu’il n’y ait pas de confusion possible.

Tout A lheure vous évoquiez la question de laccord des
parties. Il faut préciser également que I'expert qui dirige cette
opération n’est absolument pas tenu par 'accord des parties. La
mission qu’il a regue vise essentiellement I'éclairage du juge et
non pas I'éclairage d’une partie quelconque ou des parties. 1l
faut donc veiller, dans tous les cas de figure, & ce qu'avant de
mettre en ceuvre ces procédures on les fasse a tout le moins
homologuées par le juge ; Cest le seul qui est & méme de trancher
la difficulté en la matiere.

M. FAURY - Quand on parle de I'accord des parties, c’est
sur le mode opératoire de I'expertise.

Un compromis est nécessaire entre deux principes et a défaut
expertise est limitée voire impossible. Il semble que dans I'état
actuel des textes, le principe de contradiction prédomine. Il est
donc bien nécessaire d’avoir I'accord des parties, sous 'autorité
du juge. Sur le mode opératoire, s’il n’y a pas d’accord des parties
il y a blocage.

M. LE BRAS — Clest le principe de la contradiction. Ni
princip

expert, ni le juge ne sont tenus par cet éventuel accord des

parties.

Jean-Louis HEMMER - Est-ce que Madame AGOSTINI
pourrait nous dire ce que la Cour de cassation penserait de cette
idée d’anonymiser tout ou partie d’une expertise ? Qui a autorité
pour décider d’anonymiser tout ou partie d’une mission
d’expertise ?

Deuxi¢me volet : que penserait la Cour de cassation d’un rap-
port d’expertise rendu partiellement anonyme ?

Mme AGOSTINI - Jai peur de devoir vous faire une réponse
de normand. D’abord le rapport d’expertise n’est pas un docu-
ment que la Cour va examiner en direct. La Cour de cassation
a cette particularité d’étre un juge du droit et en principe, Cest
le cas pour les juridictions civiles, 'examen des pieces de procé-
dure reléve des juridictions du fond. Il est un grief qui est tres
rarement accepté c’est le mot de dénaturation que la chambre
criminelle n’utilise que trés rarement.

Cest difficile. On ne pourra critiquer une telle utilisation que
tant que cette procédure vient & 'appui de griefs qui montre-
raient qu’elle a porté atteinte A des principes procéduraux fon-
damentaux, la violation du principe du contradictoire
notamment. Il est peu facile de vous répondre, avec en plus cette
distinction entre l'expertise civile qui est effectivement une
expertise contradictoire et I'expertise pénale qui pourrait éven-
tuellement servir dans le cadre de la liquidation d’intéréts qui,
elle, est une expertise qui n’est pas soumise aux mémes regles
administratives d’investigation.

Mes collegues du fond seraient peut-étre plus & méme de vous
répondre.

Un intervenant — En mati¢re civile la procédure est I'affaire
des parties, venant du principe de la procédure. Donc 2 partir
du moment ol les parties sont d’accord sur la méthode qui est
utilisée pour donner acces 2 des informations confidentielles,
permettre leur traitement, leur analyse par les experts, puis le
dépdt du rapport, je ne vois pas qui aurait a critiquer, ce qu’il
y aurait 4 dire contre.

Clest la méme chose sur 'anonymisation. A partir du moment
ol les parties sont d’accord sur ce qui leur servira a faire régler
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le litige sur le terrain civil, je ne vois pas ce qu’il pourrait y avoir
a critiquer.

Madame AGOSTINI — La Cour d’appel va adopter la méme
démarche, celle du juge du tribunal d’instance. Cela voudrait
dire que ce serait & nouveau critiqué pour tel.

Un intervenant — En appel, le juge d’appel normalement exa-
mine 'ensemble des documents, y compris de la procédure. Il
sera amené & examiner le rapport et comment il a été anonymisé.

M. Philippe BELE - Je suis Président du Tribunal adminis-
tratif de Lille. La différence est que le proces n’est pas 'affaire
des parties mais l'affaire du juge. Clest le juge qui dirige les
débats. Par conséquent I'expert n’a de comptes a rendre a per-
sonne d’autre qu’au juge qui I'a désigné. Ainsi, a I'égard du juge
il n’y a rien de secret. C'est impensable, on ne peut pas anony-
miser un rapport qui serait déposé au tribunal. Si 'une des
parties ne veut pas donner un document C’est A ses risques et
périls. Le juge en tirera les conséquences et tant pis pour lui!

En revanche rien n’interdira ensuite au juge, si jamais une
demande lui est faite ou s’il estime que le rapport contient des
éléments secrets (je pense notamment au secret médical) de
modifier les pitces en anonymisant, en occultant certaines des
parties du rapport ou des mémoires des pieces.

M. ESTEVE — En tant qu’expert j’ai une modeste prétention,
c'est de permettre au magistrat de juger le moins mal possible.
A partir de 12 il me revient de faire un rapport qui soit le moins
mauvais possible ! Il faut voir ceci. Il faut savoir débloquer une
situation, si jamais une partie s’arc-boute car on va étre obligg,
par exemple, de se prononcer sur ses prix de revient, sachant
que la décomposition du prix de revient dans certaines pro-
fessions donne pratiquement la formule, 4 part les quantités...
Donc c’est un probléme de preuves.

Il y a les preuves que l'on va développer dans le rapport et la
conservation de ces preuves. Il m’est arrivé d’avoir une affaire
ol il y avait une ambiance un peu « bizarre », ol les parties et
leurs conseillers éraient francs comme des 4nes qui reculent...
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Javais pris certaines précautions en me disant que j’allais essayer
de rendre le rapport le plus soff possible. J’avais conservé des
pieces en photocopies, que j’avais groupées dans un dossier que
j'avais remis au magistrat en lui disant « Ce sont des pieces avec
certains éléments en plus de mon rapport ot il n’y a pas par
exemple le nom du client, certaines formules. Je me permets de
vous les remettre et en cas d’incident vous en ferez bon usage ».
Clest une solution que javais trouvée pour débloquer une
situation.

Un intervenant — Ce sont des piéces « caviardées » par
conséquent.

M. ESTEVE — Non. Cétaient des pieces originales. J’avais
fait mon travail ; javais respecté la volonté des parties en ne les
diffusant pas. Il n’y a pas eu d’incident mais j’avais une crainte.

Méme intervenant — On ne peut pas censurer soi-méme des
piéces remises au juge.

M. ESTEVE - Je n’ai pas censuré. J’ai donné les pieces au
juge mais dans mon rapport il n’y avait pas certains éléments
(par exemple le nom des clients) mais il y avait un bordereau
avec les numéros des pitces. Par contre dans ce méme document
remis au juge il y avait une colonne supplémentaire avec le nom
des clients. Lorsque je suis arrivé au prix de revient, dans mon
rapport j’ai donné un prix de revient global sans donner les
éléments du prix de revient. S’il y avait eu un probleme, entre
autres au niveau de la Cour, on savait sur quoi j’avais basé les
éléments du rapport.

Que dit le code ? Le code dit que 'on doit mettre les parties
a méme de pouvoir débattre contradictoirement des pi¢ces. Elles
ont été débattues contradictoirement. Les éléments éraient la.
On m’avait autorisé a ne pas diffuser le nom des clients. Mais
je m’avais pas « caviardé », j’avais mis un code qui permettait
d’avoir référence aux clients, au chiffre d’affaires, etc. Les parties
avaient des listes avec le numéro correspondant aux piéces. Elles
ont pu débattre contradictoirement sur tous les éléments. Le
principe du contradictoire avait été respecté ; on avait mis les
choses & plat pour en débattre.
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SYNTHESE DE

Monsieur Michel ASSE

Rapporteur général

M. ASSE - S’il n’y a plus d’autres questions je vais essayer,
non pas de résumer tout ce qui a été dit au cours de cette journée,
tant les exposés et débats ont été riches, mais simplement de
dégager les principales lignes de force, étant précisé que Mme
Agostini nous fera 'honneur de conclure les travaux de ce
congres.

Tout le monde saccorde pour dire que la contrefagon
constitue un véritable fléau tant ses conséquences sont néfastes
et importantes.

Clest assurément la raison pour laquelle, la loi du 29 octobre
2007 traduit indiscutablement la volonté du législateur francais
de renforcer lefficacité, des mesures en place contre la contre-
fagon. Cette volonté transparait deés lintitulé méme de la loi,
qu’il convient de rappeler, a savoir loi de lutte contre la contre-
fagon alors méme que le titre de la directive correspondante se
limite simplement au « respect des droits intellectuels ».

Cette volonté apparait également dans toute la série de dis-
positions complémentaires qui sont venues parfaire un dispositif
déja étofte.

Monsieur le Procureur général, LE BRAS, nous a indiqué ce
matin que la Chancellerie avait adressé aux Procureurs généraux
et aux Procureurs des circulaires attirant tout spécialement leur
attention sur la contrefacon.

Au plan civil, la volonté des Pouvoirs publics s’est traduite de
deux fagons : au niveau des procédures d’abord et au niveau des
dispositions de fond ensuite.

Au plan des procédures, on peut noter un réel renforcement
des droits des victimes de contrefacon avec I'extension du droit
A agir, la prévention des atteintes aux droits de la propriété intel-
lectuelle, la possibilité de démantelement des réseaux, le rappel
des circuits commerciaux, la mise 4 ’écart définitive des circuits
commerciaux et enfin la destruction des produits contrefaits.

Au plan des dispositions au fond, la principale innovation
réside dans le droit 2 indemnisation des victimes, droit qui est
codifié dans le CPI et en termes identiques dans chacun des
chapitres définissant les droits de la propriéeé intellectuelle
(droits d’auteur, dessins et modeles, brevets d’invention,
marques...).

La loi pose en effet comme principe que toute atteinte au
droit de la propriété intellectuelle constitue une contrefagon
engageant la responsabilité civile de son auteur. La loi saffran-
chit des dispositions trop restrictives du Code civil et notam-

ment des articles 1382 et suivants et place le débat dans le cadre
du CPI pour donner une définition plus large de la responsabi-
lité civile et du dédommagement subséquent.

Ce droit a indemnisation est ainsi libellé :

— pour fixer les dommages et intéréts, la juridiction prend en
considération les conséquences économiques négatives, dont le
manque 2 gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés
par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des
droits du fait de l'atteinte.

— Toutefois, la juridiction peut, 2 titre d’alternative et sur
demande de la partie lésée, allouer 4 titre de dommages et intéréts
une somme forfaitaire qui ne peut étre inférieure au montant
des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur
avait demandé l'autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté
atteinte.

Ce texte confere une grande latitude d’appréciation au juge
du fond, qui doit cependant prendre en compte les conséquences
négatives pour la fixation des dommages et intéréts. De ce fait,
le législateur lui donne en quelque sorte une feuille de route
dont l'inobservation pourrait provoquer la censure du juge du
droit.

La formulation de ce texte a suscité beaucoup d’interro-
gations : 'indemnisation doit elle correspondre 4 la somme des
différents éléments, 4 savoir le manque a gagner subi par la partie
lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice
moral ou simplement au plus élevé de ces trois composantes. Le
débat en la matiere n’a pas été définitivement tranché méme s’il
s'est dégagé une large majorité pour une indemnisation égale a
la somme des trois composantes.

De longs échanges ont été consacrés a la question de savoir si
la prise en compte du bénéfice réalisé par le contrefacteur ne
constituait pas en fait 'introduction en droit francais des « puni-
tive damages » anglo saxons. Il s’est avéré a 'analyse qu’il s’agis-
sait en fait d’une peine civile, notion ancienne dans notre droit,
et qui traduisait une nouvelle fois si besoin était la volonté du
législateur non seulement d’indemniser les victimes mais égale-
ment de lutter contre les actes de contrefacon.

Cette loi du 29 octobre 2007 va entrainer une modification
des missions d’expertise judiciaire dont le périmetre sera néces-
sairement plus large qu’antérieurement du fait de la nécessité de
fournir aux tribunaux beaucoup plus d’informations pour fixer
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les dommages et intéréts. Il convient de souligner a cet égard
que le législateur fait référence aux conséquences économiques
négatives, cest-a-dire 2 toutes les conséquences économiques
négatives et que le manque 4 gagner subi par la partie lésée ne
constitue qu’un seul exemple d’illustration de ces conséquences.
L’exposé consacré a I'évaluation des dommages et intéréts a lar-
gement montré que la liste des conséquences économiques
négatives pouvait étre longue.

Reste enfin I'éternel dilemme entre le secret des affaires et le
respect du contradictoire dont I'inobservation est régulierement
sanctionnée au visa de l'article 6 de la Convention européenne
des droits de ’homme. Comme l'a souligné le Président
DRUMMEN, on attend toujours de PADIPIC la définition du

secret des affaires qui aurait le double mérite de circonscrire
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I’étendue et le contenu de ce secret et de bénéficier d’une défi-
nition largement reconnue.

Pour I'heure, deux grands principes de droit s’entrechoquent
sans qu’il soit possible de conférer & 'un ou l'autre une préémi-
nence de sorte que le débat n’est pas tranché. Didier Faury et
Olivier Péronnet nous ont livré, non pas des solutions, mais des
propositions permettant de concilier les exigences résultant de
ces grands principes. Dans tous les cas évoqués, lexpert
comptable a un réle important voire déterminant 2 jouer soit
en qualité d’expert de justice soit en qualité d’expert de partie.

Je vous remercie de votre attention.

(Applaudissements)
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CONCLUSION ET CLOTURE DES TRAVAUX

Madame Frédérique AGOSTINI

Mme AGOSTINI — Mesdames, Messieurs, nous savons tous
que les journées d’étude, méme les plus passionnantes, ont une
fin. Cest néanmoins avec regret que je vois celle-ci s’achever qui
a été passionnante. Je vais conclure effectivement les travaux de
ce 47¢ congres de la Compagnie nationale des experts comptables
de justice.

A Tissue des interventions qui se sont succédé tout au long de
la journée, je pense que I'on peut a trois égards au moins consi-
dérer que cette journée d’étude a été un parfait succes.

Premier succes : la qualité des interventions qui se sont suc-
cédé. Je dois dire que chacun des intervenants dans son domaine,
qu’il sagisse de celui de I'économie, de celui du chiffre ou de
celui du droit, qu’il s’agisse du légiste, de 'universitaire ou du
praticien du droit, a su 2 mon sens traduire en termes clairs,
méme pour les non habitués de ces cultures, la richesse, les pro-
blématiques et les difficultés qui se posent en ces matitres.

Donc merci infiniment aux intervenants et aux animateurs
qui ont permis 4 tous, 2 des degrés de connaissance de ces pro-
blématiques divers, de partager de fagon extrémement riche les
questions qui ont été soulevées.

Deuxi¢me facteur de succes : nous repartons tous, en tout cas
c’est mon cas, avec un panorama actualisé de l'activité contre-
faisante contemporaine, panorama qui n’est pas réjouissant et
dont on retire que cette activité est effectivement tentaculaire,
quelle est tres difficile 4 saisir et que finalement nous tous, dans
notre vie quotidienne, dans bien des cas nous n’arrivons pas
vraiment a définir ce qui est le vrai et ce qu'est le faux car nous
sommes confrontés 2 la consommation de produits contrefaits
trés réguliérement.

Je ne reviendrai pas sur le colit qui nous a été rappelé et qui
est tout 2 fait effrayant.

Iy

Le qualificatif d’activité criminelle a été évoqué a plusieurs
reprises. Effectivement lactivité contrefaisante est une activité
criminelle au plein sens du terme.

Un point a été rapidement évoqué mais me parait tres impor-
tant: la tolérance sociale, collective, dont font l'objet ces
activités. Nous le voyons tous, cela a été dit, notamment chez
les jeunes. On peut néanmoins évoquer un facteur d’espoir et
jen veux pour preuve le Conseil « compétitivité » qui s’est tenu
en septembre dernier sous la présidence francaise et qui, parmi
un certain nombre de préconisations non législatives a destina-

tion de la commission européenne, a invité celle-ci 2 une obli-
gation forte d’information sur la contrefagon, en particulier
a-Celle précisé a destination des plus jeunes.

Troisi¢me facteur de résultat qu’il me parait tout 2 fait satis-
faisant de souligner: nous avons partagé et discuté autour
d’éléments particulierement intéressants concernant les diffi-
cultés d’application de ce texte. Ces discussions & mon sens ont
été particulierement fécondes, en raison tout d’abord, je le redis,
de la qualité des interventions, de leur emprise sur la réalicé
quotidienne, matérielle de la contrefagon et surtout parce que
nombre d’intervenants ont formulé des solutions en mati¢re de
régles d’évaluation, s’agissant des parties civiles, s’agissant de cet
arbitrage difficile qui est a faire entre le secret des affaires et le
principe du contradictoire. Les derniers exposés a cet égard ont
été particulierement intéressants sur les solutions qui peuvent
étre apportées A cette contradiction d’intéréts.

Il y a d’autres aspects sur les conditions, les contenus de la
saisine du juge, la spécialisation des uns et des autres.

Il en résulte que finalement, comme I'a souligné a plusieurs
reprises, le Professeur LECUYER, ces questions sont passion-
nantes. Pour un juge elles le sont vraiment car elles sont réelle-
ment au cceur de son office. Bien évidemment, on 'a vu
également tout au long de la journée, le juge pour ce faire, pour
mener 2 bien cet office, qu’il ne peut le faire qu’avec I'interven-
tion de spécialistes et notamment les experts de justice que vous
étes.

Merci infiniment 4 la Compagnie nationale des experts
comptables de justice de nous avoir proposé ces travaux. Merci
a son Président d’avoir organisé cette journée qui, de plus, sest
déroulée dans un cadre particulierement agréable, avec une orga-
nisation hors pair.

Merci au public que vous avez été, public qui a témoigné
d’une écoute 2 la fois bienveillante tout au long de la journée
mais aussi particulierement active et réactive si jen crois la qua-
lité, la pertinence des questions.

Merci a tous. Un trés bon week-end, de trés bonnes vacances.

(Applaudissements)

Le congres est clos. Il est 17 h 45.
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