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Parد@مل@3* Fabric

analyse de droit économique détourne des vo ies formel le

par l
'

analyse juridique c lassique dans le but de présenter de

nouve l les
,
et partant de proposer des so lutions juridique

conformes aux «faits» économiques et sociaux , relativement à u

donné . Cela tient à la fois à sa méthodes
,
l
'

analys

et à la pluridiscip linarité à laquel le cette branche du dro i

fait appel : l
'

analyse économique y tient une place non négligeable

ou au sein de l
'

analyse juridique
3

. Tous les domaines du droit de

sont ainsi concernés ; or
,
à quelques exceptions près

4

،
l

en matière de propriété intel lectue l le n
'

a pas semb lé sens ib le

approche du dro it
,
dans un domaine qui , pourtant , s

'

y prête a prior

controverses théoriques qui animent encore l

,6043Maître de conférences à la facu lté de dro i t de N ice - Soph ia Ant ipo l i s CREDECO ,
UM

C/iNR

Cf G . Farj at , L
'

importance d
`

une analyse substant ie l le en dro it économ ique ,
RIDE 1 986

, p . 9 et

l
'

autonom ie du dro i t économ ique comme branche du dro it ,
cf. G . Fari at , La not ion de dro i

onom ique ,
in APD

,
Dro it économ ie

,
t . 3 7

,
S irey ,

1 992
, p . 27 et

faut b ien se garder , cependant , de confondre analyse économ ique du dro it et dro it économ ique . L

serait une b ranche du dro it à part entière ,
alors que la prem ière n

'

est qu
'

une méthode . Les l iens e

entre l
'

analyse économ i que du dro it et le dro it économ ique mér iteraient sûrement d
'

être dégagé

man ière p lus approfond ie
, quant à leur ob jet et quant à leur méthode . Toutefo is , l

'

irréduct i b i l ité de l
'

un

peur
- être posée comme une cert itud

prem ier rang desque l les i l faut c iter B . Ede lman dont l
'

o uvre est marquée par l
'

analyse substant ie l l

le doma ine de la propriété l ittéraire et art ist ique et qu i su rendre compte de la log ique des solution

à travers des cons idérat ions propres au doma ine des arts et les en jeux économ iques des industr ie

et art ist ique se prête nature l lement depu is son3@س@أ
لم

à l
'

analyse substant ie l le
,
compte tenu de ses enjeux cu lture ls ,

art ist iques : on ne c itera pour mémo i r

les réflex ions en forme d
'

analyse substant ie l le de R . Badinter in «Le dro it de l
'

art iste interprète sur so

1,1,1964terprétat ion »
,
JCP

؟
ا

C
'

est ains i notamment qu
'

i l n
'

y est presque pas fait al lus ion par G . Farj at dans sont tra ité de dro i

,économique,Droit économ i que ,
PUF

,
Thém is Dro i t

,
2e édit io
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matière
'

,
un bref retour sur certaines théories élaborées en matière d

intellectuelle permettra de saisi

nature économique de l
'

ob j et du droit de la propriété intellectuel l

été soulignée par de nombreux auteurs . De cette nature économique de

l
'

objet du droit
,
la doctrine a tiré la nature «économique » du dro it lu

On parle vo lontiers de «dro its de monopole »
,
voire tou

simplement de «monopo le

doctrine italienne a ainsi très tôt mis en évidence la nature

économique des droits sur les biens immatériels . Un auteur italie

Cristofaro
,

écrivait dès 1 93 1 que «le dro it de l
'

auteur

»ideatore ») peut se défn ir comme le dro it de monopole (« privativa«)

ion)ء«ءس@.3( original

distinguait l
'

obj et du droit
,
de son contenu : « la chos

exprimée
,
ayant les caractères de nouveauté et d

'

utilité
,
e

qu
'

elle constitue une plus
- value sur la production ordinaire , est obj e

monopole ou de réservation industriel le
,
alors que sa production e

. Il établissait donc le lien entre l
'

ob jet économiqu

un droit sur une chose incorporelle et son contenu : le premier n
'

es

qu
'

une « plus
- value »

,
laquelle justifie l

'

octroi du second
,
c
'

est -

d
'

un monopo le juridique portant sur sa reproductio

..1Sur lesque ls cf. Parm i une très abondante l ittérature : en mat i ère de droit d
'

auteur
,
A Lucas et H . J . Lucas

.Traitéde propriété l ittéraire et art i st ique ,
2e éd . 200 1

,
L itec , n

°

1 5 et s . ; en mat ière de propr iété industriel l

F . Po l laud - Du l ian
,
Tra ité de la propriété industrie l le

,
Monchréien

,
l re éd . 1 999

,
n
°

1 3 et

Mais la théorie des droits de monopo le est également l
'

oeuvre de la jurisprudence , qui , pour des raisons

pragmatiques ,
s

'

était rap idement départ ies du terme de propriété , pour lui préférer celu i de monopole .

Req .
,
25 ju i l let 1 8 8 7

,
S . 1 8 8 8

,
1 . 1 7

,
rapp . Lepe l let ier et note Lyon

- Caen : « les droits d
'

auteur et !e

monopole qu
'

ils confèrent sont désignés à tort, soit dans le langage usue l,
so it dans la langue juridiqu

e t2لم?

pour les b iens meub les e t immeubles , ils donnen t seulement à ceux qui en sont investis l

exclusif d
'

une exp lo itation tempora ire » . Ou encore,
Par i s 8 déc . 1 853

, S . 1 8 54 . 2 . 1 09 ; D .

2 5.2.1854

,3Sur lesque ls cf. Parm i une très abondante l ittérature : en matière de dro it d
'

auteur , A Lucas et H . J . Lucas

,Traitéde prop r iété l ittéraire et art istique ,
2e éd . 200 1

,
L itec

,
n
°

1 5 et s . ; en matière de propriété industrie l l

Dul ian ,
Tra ité de la propriété industr ie l le

,
Monchré ien

,
I re éd . 1 999 ,

n
°

1 3 e t sع

.1 51.4Idem
, p



.Ilest possible de rapprocher Cristofaro d
'

un autre auteur ital ie

Casel l i lequel écrivait à propos du dro it d
'

auteur que «les

prérogatives patr imoniales exclus ives de publication,
reproductio

etc . . . portent plutô t que sur l
'

œuvre
- dont la jou issanc

est passée au public
-

sur une forme d
'

explo itatio

cet auteur
,
ce sont ces facultés patrimoniales qui3@ص

au droit d
'

auteur son profil particul ier , en ce sens que le droit

ob j et plus un « facere » qu
'

un « habere »
2

. Autrement dit , la nature

économique de l
'

ob jet du droit conditionne son contenu
,
et inscrit celu

dans un rapport personnel (< facere ») et non p lus dans un rappor

suj et- chose (« haber

idées seront reprises plus tard par Franceschelli pour qui , l

des rapports nés du dro it d
'

auteur «ne peut se concevo ir e

cere pa

à la réalisation concrète d
'

une idée déterm inée »
3

. Elles

»trouvèrent leur abouti ssement dans la théorie des «droits de monopol

ultérieure de la!@اء،لال

-sphèreéconom ique et de la liberté d
'

autru i » par un dro it qu i va «a

du dro it de propriété »
4

. Mais ce monopo le ,
lo in d

'

être abso lu
,
es

par son obj et même . Ainsi
,
le droit exclusif apparaît comm

sphère limitant l
'

activité économique et la l iberté d
'

entreprendr

autrui
,
en imposant une obligation de ne pas faire délimitée par le

économiques d
'

une chose
5

. Le monopo le peut alors être défin

1

E , P io la Case l l i
,
Trattato di dir icco d i autore e de l contrattto di ed iz ione E . Marghieri ,

Napo l i e Un ion

.TIP,Ed i tr ice Torino
,
2e éd .

,
1 927 ,

Idem
, p . 54 . Cet auteur

,
se prononce finalement pour un dro it de nature personne l le

-

patrimon ial

R . Francesche l l i
,
Nature jur i d ique des dro i ts de l

'

auteur et de l
'

inventeur
,
Mélanges P . Roub ier

,
P . 452 e

.s,et part . P

.4R . Francecche l l i , préc ité , p . 460 . Egalement Roub ier
,
Le dro it de la propriété industr ie l le

,
Paris

,
S ire

1.1952,TI
, p

tre ! Dro it de marque et l iberté de créat ion : de l
'

abso lu e tابم

125,dure lat i f dans les dro its de propriété inte l lectue l le
,
JCP

,
éd . E .

,
I
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ne activité déterminée par égard à une
لها@للا@

ح5@

.»((chose(un livre,
un produ i

à leur structure ,
ces dro its de monopole se caractérisent pa

économ iquement c

qu i constitue l
'

obje t spécifque de l
'

invention ou de Pœuvre littérair

« le dro it d
'

empêcher que les tiers qui ont acheté l
'

objet ou le libre

nouveauس@.@

élément rapelle la propriété ,
le « jus prohibendi » ou encore « ju

alios » bien que l
'

on ne so it plus , selon ces auteurs
,
dans l

de la propriété stricto sens

est ce que Roubier qual ifia de «droit de clientèle»
3

qui renvoya leu

dans la sphère économique : ces dro its confèrent une empris

sur une valeur (la clientèle)
4

. On préférera aujourd
'

hu

qu
'

au delà de la clientèle
,
c
'

est sur des « marchés » que ce

confèrent une empris

diverses théories illustrent à quel point l
'

obj et économique de la

propriété intel lectuelle influe sur sa nature et sur son régime juridiqu

ob j et économique n
'

expl ique pas tout concernant la nature et l

1

R . Francesche l l i , art , préc , p . 466 , n
°

1 6 . La s im i l itude avec les thèses , contemporaines de l
'

analys

du dro it est frappante . Sur cet aspect de ces thèses
,
cf. F . S i ir ian inen ,

la propriété de

l
'

informat ion . Grandeur ou décadence de la propr iété ?
,

in Immatér iel . Nouveaux concepts , Econom ic

200 1
, p ,

1 27 et

455-454.ZR . Francesche l l i
,
Idem ,

Roub ier
,
op . C it .

,
T . 1

, p . 1 04 et s

:4Avec eux ( les dro its de c l ientèle) , nous entrons dans un rég ime patr imon ia l très différend ,
le régime de

,c'est à dire un bien au sens jurid ique du mot »
,
Roub ier,@ص(

C i t .

, p . 1 05 . V . également P . Catala pour qu i « cette valeur (ce l le du dro it sans corpus) atte int so

dans les purs monopo les d
'

explo itat ion »
,
in La transformat ion du patr imo ine dans le dro it c iv i

.moderne,RTD . C iv .

, p . et part . P . 20 1
,

En ce sens
,
M . A . Herm itte

,
le rôle des concepts mous dan s les techn iques de déjur id icisat ion . L

'

exemp l

dro its inte l lectue ls
,
APD

,
1 98 5

, p . 33 1 et s . ; sur les rapports entre c l ientèle et concurrence , Y . Chapul

sous l a direct ion de) ,
C l ientèle et concurence

,
Approche jur id i que du marché ,

le dro it des affaires ,
Lite

7



régime j uridique de la propriété intel lectue l le
'

. Mais i l exp l iqu

la rigid ité d
'

une analyse trop forme l le menée sur l

de catégories juridiques e l les - mêmes relativement figées peu

à occulter l
'

essence profonde de ces droits
, avec des

conséquences sur les rapports économiques et soc iaux qu
'

i ls régissen

question du préjudice en matière de propriété inte l lectuel le
2

e

une i l lustration . En effet
,

l
'

inscription c lassique d

indemnisation du préjudice de contrefaçon dans le droit de l

civi le (I) semble en décalage complet par rapport au

économiques et judic iaires de ce type de contentieux . Il convien

de procéder à une analyse de droit économique du contentieux d

contrefaçon aux fins de proposer d
'

autres vo ies de sanctions qu

le cadre de la responsabi l ité c iv i le , vo ir celui du droit de l

intel lectue l le (II

udice de contrefaçon

civile

démonstration d
'

une faute du contrefacteur autre que l
'

acte d

n
'

est pas nécessaire pour la mise en oeuvre d
'

une actio

en responsab i l ité pour contrefaçon . I l ne saurait d
'

ai lleurs en al le

le@ولس@ soutien une partie de doctrine et co

la Cour de cassation à propos du dro it d
'

auteur , mai

argument peut être transposé au droit des marques ou au dro it de

dès lors que la contrefaçon est établ ie
,
i l n

'

y a pas l ieu d

une faute du contrefacteur pour engager sa responsabi l it

: la seule violation du dro it suffit . L
'

opposabilité erga omnes d

1

L
'

on pourra i t par exemp le en d i re autant de la nature art i s t ique des oeuv re s dan s le dro i t de la p ropri été

.littéraireet art ist i que . Cf. B . Ede lman
,
de la nature des oeuvres d

'

art d
'

après la j urisp rudence ,
D . 1 969

,
ch

6 1 et s ; Le dro i t moral dan s les oeuvres art ist iques , D . 1 982 , chron . , o . 264 et

La présence étude sera l im i tée pour l
'

essent ie l aux domaines princ ipaux du dro i t des marques , de

et du dro it d
'

auteur

29 1.3Civ . I
°

,
1 0 ma i 1 995

,
RIDA 1 995 ,

4
, p
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e d
'

autres l
'

ont qualifié , l
'

exclusivisme du،1@ل+
1

.droitréel , commandent cette so lutio

action civi le en contrefaçon est ainsi une action hybride : ell

en effet sur un droit de propriété , mais dès lors qu
'

elle vise

le préjudice subi
,
el le emprunte le régime d

'

une action e

est de natureء

pas un iquement une action en
'

يزءثهيزء

itce%5حر!زلمء

e lle n
'

est pas une action pro tégeant le dro it subjectif puisqu
'

ell

Ces liens

propriété et responsabilité ,
entre droit réel et droit personnel ne

sont que la conséquence de l
'

essence du droit exclusif qui es

le
, pour son titulaire une sphère lim itant l

'

activit

et la liberté d
'

entreprendre d
'

autrui
,
en imposant un

de ne pasfaire délim itée par les utilités économ iques d
'

un

chos

e fait , la sanction d
'

un acte de contrefaçon n
'

a pas forcément un

indemnitaire . La réintégration du propriétaire dans son droi

la cessation des actes contrefai sants , voire par la seule publication d

décision
'

, peut être ordonnée en dehors même de tout autre préjudic

par le titulaire du droit de propriété intellectuelle
s

. Toutefois , e

1984,1J . Duc los ,
l

'

opposabil ité . Essai d
'

une théorie générale ,
LGDJ

,
B ib . De Dr , pr .

,
T . CLIXXIX

,
Pari

L . 6 1 5 - 1 dispose en matière de brevetلة@،
@

ا

« la contrefaçon engage l a responsabi l ité c iv i le de son auteur »
,
ce qu i , pour une partie de la doctr in

à l
'

art i c le 1 3 92 du code c iv i l

.

3

N . Quoy ,
La responsabi l i té en mat i ère de contrefaçon par rep roduct ion RIDA

,
1 999

, p . 3 et s . et part .

n
'

estpas une simple

d
'

action en responsab ilité civile ,
c

'

est une spécifque , qu i est tout au tant une action re ivindicato ir

(fend un droit privatifلمءَلم

tion de l
'

arrêt de condmnnatior

mesure étant à elle seule à même3لمعءْء@ازلمء

me aux

du responsable dans la situation où e lle se serait trouvée si l
'

acte dommageab le ne s
'

étaitpa

»produ i

Ce qu i la isse supposer que la v io lat ion d
'

un dro i t de propriété inte l lectue l le n
'

engendre pas «perse» u

pour le t itu la ire du dro i t ; la jur isprudence se prononce en ses contraire
,
cf. Infr

7



souffre un préjudice matériel ou..?_@قاتور@اف

un pré judice économique du fait de la contrefaçon ,
dont i

réparation . C
'

est ainsi que Roubier distinguait entre sanction

et sanctions «réparatrices»
'

de la contrefaçon . Les«

premières permettent au propriétaire de se réapproprier son droit , de l

alors que les secondes v isent à l
'

indemniser pour cett

Cette distinction est aujourd
'

hui bien établ ie . El le est pourtan

si la réintégration

propriétaire dans son droit
,
c

'

est - à - dire dans son monopo le et dan

réal ités et perspectives économiques , les s ituations de concurrence e

marché que ce dernier recouvre ,
est totale . Cela fait difficulté dans l

d
'

une logique réparatrice class ique de responsabilité civi le qu

actue l lement la question de la détermination (A) et d

soutenues en ce la pa)؟r
@

une partie de la doctrin

- La détermination du préjudice indemnisable en matière d

intellectuell

convient de déterminer que l type de préjudice peut être rattaché à l

d
'

un droit de propriété intel lectuel le et
,
à ce titre

,
es

d
'

être indemnis

le pré judice indemnisab le en cas de contrefaço

la forme du préjud ice réparab le au titre de la responsab i l ité

civi le de dro it commun : le seul préjudice ,
mais tien que le préjudic

dictrine distingue de manière générale , p lus ieurs pré judices distinct

seraient susceptibles d
'

être indemnisés par les tribunaux au titre d

le4)كاأ(

troub le commercial (b) sont les deux composantes traditionnel les d

1

P . Roubier
,
op . C it

,
T . 1

,
n
°

1 00 ; p . 4 5

En ce sens
, propr iété industr ie l le : le coût des l iti ges ,

M in istère de l
'

économ ie
,
des fi nances et d

.l'industrie
,
Etudes ,

2000 , part .

Par exemp le ,
J . M . Mous seron ,

note sous CA Par i s
,
4
°

ch . A
,
2 oct . 1 978 ,

D . 1 980 , p . 1 3 9 Et s
ر

4

En ce sec . M . Naussenbaum . Evaluat ion du pré jud ice de marque . Le cas part icu l ier de l
'

atte inte à l
'

imag

marque . JCP
,
éd . E .

,
1 993

,
chr .

,
n
°

3 03 ; J . C . Combal d ieu
,
La réparat ion du préjudice en mat ière d

de brevet et ses méthodes d
'

éval uat ion ,
JCP

,
éd . E .

,
1 975

,
n

7



préjudice indemnisable
'

. De ces chefs de prejuaice ,
il convient de fair

cas particul ier de l
'

atteinte au droit moral de l
'

auteur d
'

une oeuvre d

l()ح
'

esprit , préjudice propre au droit d
'

auteu

a) L
'

atteinte au dro it privatif per s

pré judice peut être invoqué que le titulaire du droit de propriét

exploite ce dernier ou qu
'

i l ne l
'

explo ite pas . Il s
'

agit d
'

u

du grain

ou de la perte éprouvée . Autrement dit
,
la vio lation d

'

un droi

de tout autreح

de troub le ,
constitutive d

'

un préjudice
3

susceptible d
'

êtr

indemniغ

matière de brevets ,
la juri sprudence est incertaine : selon certaine

la seule vio lation du dro it de brevet n
'

est pas , en soi réparab le

65.@س@

،
alors que l

'

autres juridictions se prononcent en sens contrair

la lettre de l
'

article L . 6 1 5 - 1 alinéa 2 du code de la propriét

la responsab ilitéقىءقىه؟

de son auteur »
,
en renvoyant expressément au mécanisme de l

c ivi le
, peut être interprétée diversement : la réparatio

un préjudice suppo serait la preuve d
'

un dommage résultant d
'

un

n
°

1 4 64 : « A tout le mo ins
,

i l y a toujours une atte inte au dro it de
@

,<..prop r iété et un troub le commerc ial

nte au dro i t de

...propriétéet un troub le commerc ial

403.3En ce sen s
,
CA Par i s

,
1 e r j u i l let 1 986

,
PIBD

,
1 98 6

,
n
°

40 1
,

1 11
,

La même tendance se retrouve en mat ière de j ur i sp rudence re l at ive à la concurren ce dé loya le ,
dan

la faute dé loya le est sanct ionnée en e l le - même
,
cf

,
C . Alexandre - Case l l i

,
la concurrence dé loyale el

l
'

effacemen t de la c l ientè le . Compte rendu d
'

une analy se j ur isprudent ie l le ,
I

,
Cl ientèle et concurrenc

jur id i que du marché
,
sous la d i rect ion de Y . Chaput , CREDA ,

L i tec
,
2000

, p . 1 09 et s

..5TGI Bordeaux
,

1 5 avr i l 1 996
,
PIBD 1 996

,
6 1

, p . 40 1 ; CA Lyon ,
t er févr ier 1 999

,
Doss iers b revet

999 . I

CA Par i s 1 7 j anv ier 1 996 B IPD
,

1 996
,
n
°

608
,
11 I

, p . 1 7 8 «mais considérant que la contrefaçon cause

d'explo,2°ح" itation» . CA Toulouseلم

@sect .
,
5 avril 2000 ,

n
°

200
, p . 49 : «A ttendu que la seu le a tte inte au dro it de propriété résultan t du breve

une perte économique , caractérise ur?5ءغ

préjudiceالم don t l
`

AETS estfondée à demander réparatio

7



14 3
@ @ *

،
- - - - - _ - ien de causal ité entre l

'

acte d

et le dommage
'

. Une autre lecture de cette dispos it ion es

poss ib le : el le imp l iquerait que la preuve de l
'

acte d

suffit à constituer un préjudice dans le chef du titulaire d

renvoyant alors à un seul prob lème de quantification préjudic

même hés itation est permise concernant la propriété l ittéraire e

s i certaines déc is ions subordonnent l
'

act ion c ivi le e

à la preuve d
'

un pré judice
'

,
un arrêt de la Cour d

'

appe l d

se prononce en sens contraire qui étab l it un l ien consubstantie

contrefaçon et préjudice en raison du fait que la loi pénale réprim

contrefaçon
'

. La motivation de cette décis ion est critiquable : la

répress ion pénale vise à sanctionner un troub le porté à l
'

ordre socia

de l
'

ex istence d
'

un pré judice réparab le dans le chef d

vict ime . Mais le sens de l
'

arrêt est c lair : toute vio lation d
'

un dro it d

l ittéraire et artistique est en e l le - même préjudic iab l

matière de marques ,
la jurisprudence paraît p lus fixé

5

,
l
'

atteint

droit constituant un pré jud ice ,
encore que toute hés itation ne soit pa

endre à uns!،اء

fe t avec lesلمء3+?لملم

du fait des actes dé+ء

do i t ê tre débouté de sa demande en pa iemen t des dommages e t in térê ts , car il n
'

exp lo ite pa

brevet

،
1 9997 octobre 1 992

,
RIDA 1 993

,
2

, p . 229 ,
TG I Par is

,
1
°

ch .
,

1 7 fév r ier 1 999
,
RIDAس@ْ؟،؟

3 3 1 C،
ر

s
,
4
°

ch . ,
l er octobre 1 990 , RIDA 1 99 1

, 3 , p 206
,
note Kerever : «s i la lo i

, par un texte de nature*ول@ا

l
, sanct ionne et pun i t l a contrefaçon ,

c
'

est que ce l le - c i provoq ue toujours un préj ud i ce au t itu la ire d

dro it d
'

auteur q u i s
'

en p l a i nt

11.4Cf. Egalemen t en ce sen s , dans le domaine des dro i ts vo i s i ns (a rt i stes - interp rètes ) . CA Par i s
,

1
°

c

2000
,
RIDA 1 8 7 , janv i e r 200 1

, p 2 8 6
,
est iman t q ue le p réj ud ice est con st i tué «aussz par l

autorisat ton » dans le doma ine?

des s i n s et modè les . T . Co Par i s ,
1 5

°

dh
,
23 octob re 1 99 8

,
RIPIA

,
1 999

,
T . 1

,
n
°

1 95
, p . 74 «A ttend

sub i un préjudice dufa it de l
'

a tte in te à ses droitsغلمىء

»etde la perte d
'

un marché qu
'

elle aura i t dû se vo ir attribue

6 ma i 1 97 5
,
Ann a l e s

,
1 9 7 5

, p 23 3
,
CA Par i s

,
1 5 j u in 1 976

,
Anna l es 1 97 7 , p . 1 45 . Cf en

ا

h
,
9 septembre 1 998

,
RIPIA

,
1 999

,
n
°

1 95
, p 5 0 : «ma is considéran t que la51ء

ar lesءلم?برغعكلء

24 1l °juges . . » . Ca Par is
,
9 décembre 1 99 8 ,

PIBBD
,

1 999
,
677

,
III

, p

7



définitivement écartée compte tenu des liens existant au sein de l
'

actio

contrefaçon entre action réelle et responsabilité civile , seuls le

gouvernant cette dernière ayant , en théorie , vacation

s
'

app l iquer dès lors qu
'

il est question de réparer le «préjudic

toute hypothèse , dans la réparation du préjudice d
'

atteinte du droi

s
'

agit d
'

indemniser l
'

usurpation d
'

un dro it et rien d
'

autre : l
'

atteint

dro it de propriété pourra ainsi être sanctionnée même s
'

il n
'

y a pas e

acte d
'

exploitation de la part du titulaire du dro it . Cela pourrai

expliquer par le fait qu
'

au sein du préjudice de vio lation du droit

plusieurs types de dommages se profilent : le dommage à l
'

ordre publi

i l économique , résultant de l
'

atteinte à la propriété ,
et le dommag

marché ,
voir à l

'

économie
,
dont le coût social peut être transcri

Toutefo is
,

le l ien entre ces dommages et l
'

existenc

un pré judice pour la victime de la contrefaçon dont elle peut

demander réparation au sens de la responsabilité civile n
'

est pas éviden

convient alors de lui trouver une autre justificatio

droit de propriété intel lectuel le est souvent aujourd
'

hui au coeur d

de la violation du dro it

propriété intel lectuel le
,

c
'

est la stratégie de l
'

entreprise qui es

atteinte . Cette stratégie étant une «valeur »
3

essentielle dans l

parce que concurrentielle
,
celui - c

un préjudiceفي!رء3ء

.

1

Cf In fr

I . L iotard
,
Les droits de propr i été inte l lectue l le . Une nouve l le arme stratég ique des firmes

,
Revu

d
'

Econom ie Industr ie l le
,
n
°

89
,
tr im . 1 999

, p . 69 et

.3Sur le paradigme de la «valeur » dans l
'

appropriat ion de l
'

immatér iel , cf. F . S i iriainen , art . Précit

tifie une(

:réparationglobale au titre de la dépréciation du dro it , sans qu
'

il soit besoin de rentrer dans le détai l de

!différentesatte intes
,
en ce ses

,
J . P . Stenger ,

brise . Brevets
,
fas ic . 4680

,
n
°

1 59 . D
'

aucun y rangent d

auss i épars que la perte de concess ions de l i cences ou la perte de parts de marché ; i l s
'

agit de

l
'

atte in te au «monopo le» : en ce sens
,
P . Mathély ,

le nouveau droit Français des brevets d
'

inventio

des JNA
,

1 99 1
, p . 537 et s . Que l le d i fférence avec le préjudice commerc ial , le gain manqué ou le

engagerait pas laولبمأ

c iv i le de son auteur
,
« il resterait possible de condamner ce dernier au pa iement d

'

un

estauration de lءلمaألمءقىصلمغ

x



L
'

idée est tout aussi séduisante que fondée
,

socialement e

parlant . Toutefois
,
on comprend alors mal ce qu

-

autrement que par un certain formalisme juridique - c

de ce lui commercial souffert par le titulaire du droi

Le préjudice commercial résultant de l
'
acte e contrefaço

préjudice commercial n
'

est qu
'

une répercussion de l
'

acte de

contrefaçon sur les ventes
,
sur la notoriété

,
sur les marchés prospecté

investissements et , les contrats du titulaire du droit . Il peut se résume

dernière instance à l
'

idée de perte de clientèle
'

,
entendue au sens trè

de marchés

s
'

agit là d
'

un préjudice classique ,
distinct de la vio lation du droi

el le - même -

même s
'

i l se rattache à lui et que pour cette raison l

et la jurisprudence ont parfois tendance à les confondre -

et qu

être évalué selon la méthode classique inspirée de l
'

article 1 1 49 d

civi l «gain manqué , perte subie» ,
déclinée notamment en terme d

Ce type de préjudice n
'

est ains i pas propre à la propriété«

ntel lectuelle . Le préjudice souffert par le titulaire du dro it de propriét

doit être réparé intégralement
, qu

'

i l s
'

agisse du gai

ou bien de la perte subie par le titulaire du1،كللا3ءلما)

emergens)
3

. Seules sesللاحلأحة@

d
'

évaluation peuvent revêtir un certain particularisme du fai

Vivant, le droit des brevets , Thémis, Droit3لم@ل

p . 354 . En droit canadien , il n
'

est pas rate que les tribunaux octroient des «dommagesئ@@

pasلازditilعء clairement l
'

existence d
'

un préأ

contrefaçon L . Carrière
,
Recours civil en matière de violation de droit d

'

auteur au Canada1،لا"كا@ممه

CA/publication.ءاح

61 3@férence expressément à la perte de c l ientèle du fait de la contrefaçon ,
c3@لf3ه+3لةآ @لاه3ال@4أء،14

otamment
, Cass . Crim . 23 novembre 1 999

,
Annales ,

2000 , n
°

2
, p . 9 1 qu i distingue l

'

atteinte à la valeu

marque de la perte de c l ientèle consécut ive au discrédit jeté sur la marque par la contrefaçon ; CA

n
,

1 1 février 1999
,
Annales 2000

,
n
°

1
, p . 5

,
où la référence à la cl ientèle est utilisée

,
avec d

'

autre

il est vrai , pour repousser l
'

existence d
'

une contrefaço

direction de) , Clientèle et concurrence , Approche juridique du3ثه(ا@لاه@

.2000,marché,le droit des affaires
,
Lite

E

En ce sens
,
C . Carreau

, jurisc . Marques ,
fasic . 7500

,
n
°

93 ; E . Dreyer , jurisc . PLA
,
fasic . 1 6 1 2

,
n
°

1 29 e

n
°

1465 et
،

8



de la nature des droits en cause : droits de marché , droits en devenir don

valeur croît ou décroît avec l
'

exploitation qui en est faite ,
avec l

mise en oeuvre par le titulaire , avec l
'

environnemen

dans la détermination de ce type de préjudice , relèvera
- t - on l

en compte des droits éludés
,
la perte de marchés

,
le bénéfic

ou bien encore la perte de chances de bénéfices . Le gain

correspondra généralement aux gains que le titulaire du droi

réalisé en l
'

absence de contrefaçon
'
en exploitant son droit, c

traduit bien l
'

idée de «droits éludés»
2

. Quant aux pertes subies , i

agira du trouble commercial
,
des peines et soins du procès , ou de

manière plus générale des troubles divers et variés dans l
'

exploitatio

perte de marge ,
la perte de marchés , la perte de clientè leحهص@،ساول

Le préjudice est souvent très difficile à déterminer . Par exemple , e

de marque ,
contrairement au droit de brevet

4

,
«rien ne prouv

la contrefaçon ait été l
'

élément qu i a déterm iné l
'

achat duprodui

De plus , au préjudice principal consistant dans les gain

ou les pertes subies du fait de la contrefaçon ,
s
'

ajoutent des

ص@3،4
6

l
'

atteinte à la notoriété des oeuvres

distinctifs
7

,
voire de l

'

entreprise qui les commercialise . Ainsi
,
e

de marque ou de modèle
,
« il s

'

agit d
'

indemniser le préjudic

par le propriétaire de la marque ou du modèle du fait d

ou de l
'

avilissement qu
'

il sub it à la suite des actes de.

.1 467°n

1 3 1°n
.،

n
°

1 3 8 et s
،

ر

.4Leque l pose d
'

autres d iffi cultés ,
sur lesque l les ,

cf. Infra

.1269
°5

،

En matière de dro it d
'

auteur ,
l a jur isprudence ret ient des pré judices de dépréciat ion de l

'

aeuvre ,
d

1 0 N
°

1 39
,
et les exemples rapportés

Une part ie de la doctr ine n ie même que ce type de préjudice pu isse être rattaché à la contrefaçon . I

de la concurrence déloyale ou des ag issements paras itaires . Toutefo is
,
dans la l ignée de l

de la CJCE
,
une v is ion globale de la marque s

'

impose ,
dans toutes ses fonctions ,

surtou



perte du caractère attractif au yeux de la clientèle@.صأ

de rattacher ce préjudice d
'

image au préjudice commercia

au titre
"

n

commercial spécial est retenue , notamment en raison d

atteinte à la notoriété de la marque (qui a une valeur propre e

quantifiaا)س@

atteinte à l
'

image de marque
2

soulève des problèmes particul ier

à son établissement : e l le suppose une démonstration rigoureus

ce préjudice s i particul ier . La contrefaçon est susceptible d

de la capacité d
'

attraction de la clientèleءلمحرء

iblissement

en déduire un quantum de préjudice . Ilfautpour cela reven ir a

de la marque en tant que signe de reconnaissance de l

tel le atteinte à l
'

image de marque pourra être établie par
.

ر
لم

études des marketing ,
des études de ressemb lance , destinée

la perception du public et le degré de confus ion ou d

ou encore des sondages d
'

opinion . Le préjudice porté à.

l
'

image de la marque pourra encore être déduit de l
'

importance d

contrefait pour la marque , ou encore de la mo indre qual ité de

contrefaits

,nde distinguer un autre préjudiceكلا

.oralde l
'

auteur4لا

1

S . Mande l
,
L

'

indemn i sation du p réjud ice en cas de contrefaçon de marque ou de modè le G . P 1 996
,
I

,

60.600.,et part . P

nstitué par l
'

ensemb le des?*

tendant à singulariser aux yeux du public ,
la notoriété d

'

une marque
-

ou de tout autr

pouvan t avoir une valeur économique
-

e t qu i résulte de nombreux investissements (notammen

e l market ing) » , H. Maccioni
,
L

'

image de marque . Emergence d
'

un concept juridique , JC

..éd.G . , 1 996 , doct

،

3

M . Nussenbaum
,
Evaluat ion du préjudice de marque . Le cas part icul ier de l

'

atte inte à l
'

image de marqu

30.1993.JCPE

.60 1.S.Mandel
, préc .

, p؟

_8



c) Atteinte au droit moral de l
'
auteur d

'
une oeuvre de l

'
espri

auteur d
'

une oeuvre de l
'

esprit peut souffrir une atteinte à
son droi

et rangé

dans la catégorie des droits de la personnalité . Il s
'

agira d
'

u

résultant de la violation du droit au nom de l
'

auteur
,
du droi

respect de son oeuvre
,
ou encore de son droit de divulgatio

ne faut pas confondre l
'

attente au droit moral de l
'

auteur -

que seu

peut revendiquer
-

avec le préjudice moral : ce dernier n
'

est pas@لما
"

ا

propre à la matière du droit d
'

auteur et do it d
'

entendre au sens de l

divisio du dro it de la responsabilité civile qui distingue préjudic

et préjudice moral . Ainsi le préjudice moral
,
contrairement

atteinte au droit moral
,
n
'

est pas propre à l
'

auteur . Il peut être souffert

par l
'

exploitant , l
'

ayant droit
,
ou encore un organisme professionne

même par l
'

auteur lui - même . Il est alors parfois difficile de

distinguer l
'

atteinte au droit moral du préjudice moral proprement di

d
'

une double indemnisation . Certaines décisions semblen

En toute hypothèse ,
là comme"ح

c
'

est davantage la question de l
'

évaluation de ce préjudice qu

de sa détermination qui pose problèm

évaluation du préjudice en matière de propriété،بهألة

code de propriété intellectuelle (CPI) ne donne aucune indicatio

quant à la méthode d
'

évaluation du préjudice indemnisabl

cas de contrefaçon . Il s
'

agit d
'

une simple application du dro i

3
، 1

°

ch . 1 7 mars 1 999
,
RIDA octobre 1 999

,
n
°

1 82
, p . 202 (atteinte à la

de l
'

auteur indemn isée indépendamment de l
'

atte inte à son droit au nom , en contradiction ave

également , TOI
..،(

3
°
ch .

,
24 j anvier 2000 ,

RIDA 1 86
,
octobre 2000

, p . 305 ,
réparant une atte inte au droit moral sur l

de l
'

article 1 3 82 du code civil
,
et confondant de ce chef atte inte au droit moral et préjudic

8



,;communde la responsabil ité civi le
,
sans autre original ité que celle

objet auquel e l le s
'

appl ique : un droit de propriété intel lectuel l

l
'

évaluat ion des pertes subies
,
comme des gain marqués es

complexe par le fait que la victime n
'

aurait peut
- être pas exploité

du tout son droit
,
ou dans les mêmes conditions que le contrefacteu

dernières conditions do ivent d
'

a i l leurs s
'

entendre auss i b i en des

capacités propres à l
'

entreprise victime
-

capacité et coût de productio

distribution
,
marge . . .

-

que de conditions plus conjoncturelles - état

..dumarché
,

existence de concurrents
,
substituabilité des produit

est ainsi que «l
'

environnement industriel et commerc ial es

dans l
'

appréciation de la masse contrefaisante»3 laquel l

un élément essentiel et préalable d
'

évaluation du pré judice . L

et la doctrine ont dégagé un certain nombre de méthode

évaluation de ce type de préjudice , au demeurant assez variées
,
e

du type de droit de propriété intellectuelle en cause et de

éléments factuel

exemple , dans l
'

hypothèse où la victime exploite elle
- même so

le gain manqué se calcule à partir de la masse contrefaisante : i

à la part de bénéfice du contrefacteur en appliquant le tau

marge pratiqué par le titulaire . En toute hypothèse ,
dans une logiqu

ce n
'

est pas le bénéfice ou le chiffre d
'

affaires d

1

Cf. J - C . Combaldieu
,

(a réparat ion du préjudice en matière de contrefaçon de brevet et ses méthode

évaluat ion
,
JCP c . i .

,
1 975

,
11

,
1 23 82 ; p . Ma the ley ,

De l
'

év luation de l
'

indemn ité de contrefaçon ,
Annale

.19641 963 , p . 249 et s . En matière de marques de fabr ique ,
RIPIA

.l'interméd iaire d
'

un l icenc ié@آ"كل

dro it . Dans le prem ier cas ,
le ga in manqué sera le bénéfice du contrefacteur , vo i r même p lus ,

s i la marg

t itu la i re est supérieure à ce l le du breveté
,
auque l s

'

ajoute pour le surp lus une redevance indemn ita ir

les exp lo itat ions que le breveté n
'

aurait pas été en mesure de réal iser lu i même . Dans le second cas
,
i l

-estapp l iqué une redevance indemn ita ire correspondant à la l icence non octroyée . En ce sens
,
F . Pollau

Du l izn
,
op . C it . , n

°

73 8 et 739 et J - C . Combal d ieu
,
art . Préc .

,
n
°

1 1
,
64 . Les Echos

,
1 3 ju i

3

Les Echos
,

1 3 jui

Par exemp le ,
en matière de marques ,

l
'

importance des produ its et serv ices offerts sous la marqu

ou encore la s im i l itude des produ its contrefaits avec ceux du t itulaires sont des é léments tou

déterm inants que la s ituat ion de marché des part ies : S . Mande l
,
L

'

indemn i sation du préjudice en c

.decontrefaçon de marque ou de modèle ,
G . P . 1 996

,
I
, p . 600

, part . P

R



1

0 Il faut teni

dans le calcul notamment du taux de marge du titulaire . Comm

écrit un auteur à propos des marques «il ne s
'

agit pas du chiffr

qui ne provient pas entièrement de laلمحرء"ءلم"

brication،كا et

mais des gains que le propriétaire de la marqu

Il sera donءلمc

la part de bénéfice que le titulaire aurait réalisé en l
'

absence d

évaluation de l
'

assiette du préjudice en matière de contrefaço

en

de brevet
4

. La contrefaçon ne porte alors que sur un élément d

ou du dispositif exploité . Il est question de «tout invisible»
,
d

est pas possible

ou fonctionne l lement de dissoc ier les élément

et non Contrefaisants d
'

un même ob jet ou dispositif6 , o

encore lorsque le lien est d
'

ordre commercial et que «c
`

est u

indissociable
, qui déterm ine la décision d

'

achat et non le seu

n
'

y a de tout commercial que s
'

il y aْبرْءلم

divisib ilité
8

. L
'

assiette de la contrefaçon sera lors déterminée e

ou fonctionnel

l
'

absence totale d
'

exploitation de son droit par le propriétaire, o

s
'

il ne l
'

exploite pas lui -même
,
ou seulement partiellement

,
l

applique ce que la doctrine qualifie de «redevanc

°1
Cf. Cependant , en matière de dro it d

'

auteur
,
CA Paris

,
4
°
eh .

,
1 9 novembre 1 985 , RIDA , juillet 1 986 ,

1.129,p . 1 5 5 ; CA Paris
,
4
°

ch .
,
3 décembre 1 987

,
RIDA j anvier 1 988

,
n
°

1 36
,

°2
F . Pol laud- Dulian

,
op . C it

,
n

.11 3
3

Pour des i l lustrations jurisprudentie l les , cf. F . Pau llaud- Dul ian
,
op . C it n

°

736
,
not

Mais l
'

hypothèse est parfaitement transposable notamment au droit d
'

auteur

.Pourune i l lustration
,
cf. CA Par i s

,
4
°

ch . A
,
2octobre 1 97 8

,
D . 1 980

, p . 1 39 ,
note J - M . Mousseron

؟

.736°n

Idem

cteur n
'

aurait.ا"ءلم

.(»contrefaisantle brevetفي

8



Il s
'

agit en quelque sorte du prix de la licence non.

de l
'

autorisation usurpée , autrement dit de la redevance que l

aurait été en droit d
'

exiger . Suivant une logique puremen

le prix de cette l icence devrait être rigoureusement égal

que le titulaire du droit aurait lui - même pratiqué
e

. Ainsi
,
i l a ét

constitue une sorte de

non volontaire judiciaire
3

,
ou encore une expropriation dans

l
'

intérêt privé»
4

,
ce qui revient à anéantir le caractère exclusif6du droi

effet
,
il n

'

est pas possible de substituer à un consentement refusé o

une licence
,
serait - ce par la voie judic iaire ,

sauf à revenir su

cela même dans le cas où le droitم

l
'

écrivent certains auteurs , «er5س@،كلا ح1

le contrefacteur à un licencié
,
lajur isprudence encourage l

que de se retrouver, pour leز

dans la situation d
'

un licencié
,
et pouvant toujours espére

à travers les mailles du flet»
8

,
le contrefacteur ne cour

pas un grand risque . Moralement et juridiquement
,
l

«redevance indemnitaire» est condamnable ; elle l
'

est

économiquement
,
dès lors que la contrefaçon , par exempl

.1991,1Cf. Par exemp le ,
P . Mathé ly ,

Le nouveau dro it français des brevets d
'

invent ion , Librairie du JN

530 et s .
,
S . Mande l

,
art . Préc . Estime que la redevance indemn itaire qu i s

'

app l ique en dehors de tout

commerc iale ne répare pas un préjudice commerc ial
,
mais l

'

atteinte au droit privat i

A cet égard ,
i l a été précon isé de prendre en cons idérat ion notamment les usages en v igueur , ou encore le

J - C . Combaldieu
,
art . Préc .

,
n
°
9 ; J

- P . Stenger , Jurisc،
ا-لةع

fasic . 4680 .

Bertrand
,
Le dro it d

'

auteur et les dro its vo is ins
,
Sal loz

,
2
°

ed .
,

1 999
, p . 45 5 ,

n
°

94 1 . S . Carval , l

.responsa!,l ité c iv i le dans sa fonction de pe ine privée ,
LGDI

,
1 995

,
n
°

1 96
,

J . Azema , Obs . Sous Pari s ,
2 mars 1 97 1 , D . 1 972 ,

°n

Cf. Cependant , A . Chavanne et J - J Burst , op . Cit .
,
n
°

1 269 , qu i réservant , i l est vrai avec prudence ,
le ca

le dro it n
'

est pas encore exp lo ité . Cette exception ne nous paraît pas fondée : en effet
,
la non exp loitatio

un dro it de propr iété inte l lectue l le peut s
'

inscrire dans une stratégie à long terme . De p lus ,
le dro it d

inte l lectue l le prévo it parfo is de sanct ions en cas de non exp lo itat ion , comme par exemp le ,
l

pour défaut d
'

exp loitation en mat ière de marque ou la l icence ob l igato ire pour défau

exp lo itat ion en mati ère de brevet

482
°7
A . Chavanne , J - J Burst

,
Dro it de la propr iété industr iel le , Dal loz , 5e éd it ion

,
1 998

,

.8J . Foyer ,
M . V ivant

,
le dro it des brevets

,
Thém is

,
dro it

,
PUF

,
1 99 1

, p

8



,parle fait d
'

un concurrent
,
est source d

'

autres préjudices induit

ne sont pas réparés par la «redevance indemnitaire», sauf

celle- ci ou bien à l
'

assortir d
'

une indemnisatio

complémentaire au titre de la réparation des autres préjudices

,C'est ainsi que la jurisprudence hésite de moins en mo ins à majore

de manière considérable
'

,
le prix d

'

une telle «redevanc

Encouragée par certains auteurs
3

,
cette majoration d

de la redevance indemnitaire est critiquée par d
'

autres en raison d

caractère arbitraire
4

. Tous s
'

accordent cependant à reconnaître au

surplus , ce bonus au profit du titulaire du droit , traduit une idée d

fait sortir du cadre

de la responsabilité civile envisagée dans sa vocatio

réparatric

aux pertes subies , elles recouvrent «le dommage qui excède la

privatisation de bénéfces»6 Outre les peines et soins du procè

qu
'

elles sont évaluées sur la base des pertes de marge dues

concurrence des produits contrefaits
,
de la baisse des prix , d

avilissement des produits , des pertes de parts de marché o

investissements notamment en recherche déve loppement o

'

,
autan

actes qualifiés par certains auteurs d
'

«atteintes au monopole

9L@3أ
'

évaluation du préjudice d
'

atteinte à l
'

image de marqu

.1En ce sens
,
J- P . Stenger , Jurisc . Brevets , fasc . 4680 , n

°

1 45 , et nombreuses références citée

1 39
2

Pour des i llustrations jurisprudent ielles , cf. F . Po llaud-Dulian , op . Cit . , n
°

739 , note

,n°482
, p . 287 ,

note 6 . J . Azema

.Obs.RTD Com . 1 984
, p

.136
°4

.

،

Cf Infra
و

.3 5 3..،"

.

7

Cf. J - P . Stenger , Jurisc . Brevets , fasc . 4680 , n
°

1 49 et

.04 8 5
, p.،ول

8

.3934,JCP,éd . Gle .
,

1 996
,
I

,
؟

M



particul ièrement comp lexe
'

. Ce préjudice ,
dans leque l on a parfo i s

refuséس@+وللماول de voir un préjudice principal pour le considérer c

spécial
2

, doit être évalué à partir de ses effets . Sont ains

pris en compte : les ventes perdue passées ou futures ou5،لة@

ertes de parts de marché
,
une baisse de prix ,

le coût de publicit

pour corriger les effets du fait dommageable ou encor

dépréciation des investissements
3

. Il conv iendra de mesurer l

de la marque
4

ou de procéder à une évaluation de

en développement et en communication qui ont ét

par la contrefaçon
5

. S i la contrefaçon porte sur des produits d

la banal isation. de la marque et l
'

atteinte aux valeurs de distinctio

a@س@+لattachées à cette de rnière et au produit seront évalués , tout c

de la qualité perçue
6

. Il sera alors uti le de se fonder sur de

de notorièté . ou de reconnai ssanc

à l
'

évaluation du préjudice de violation du droit moral d

auteur
,
on se contentera de souligner que «l

'

arb itra ire le plus comple

en ce domain

d
'

éviter que l
'

évaluation de ces pré judices revête un caractèr

hypothétique ,
voire parfaitement arbitraire

,
ce qui suit à so

le Secrétairiat d
'

Etat à l
'

Industrie a procédé

élaboration d
'

un guide d
'

évaluation du préjudice en matière d

،

1

M . Nussenbaum
,
Evaluat ion du préjud ice de marque . Le cas particu l ier de l

'

atte inte à l
'

image de marqu

22 et s . au i présente p lus ieurs méthodes d
'

évaluat io

1 270°n

1 3N
ر

.276,4Pour une i l lustration
,
cf. Cass . Com . 9 février 1 999 ,

PIBD
, 679 ,

1 999
,
II

En ce sens ,
H . Macc ion i , art . Préc .

,
n
°
22 et s . se lon leque l i l ex iste en réal ité deux catégor ies de préjud ic

image : les conséquences du détournement d
'

investissement et ce l les de la dépréc iation de l
'

image d

de la marque ,
de l

'

entrepri se concerné

1n
"

5ebert
, Gu ide de l

'

évaluation du préjud ice en matière de contrefaçon ,
in «L

'

indemnisation de

en matière de contrefaçon : évolution de lapratique» ,
RIPIA

,
3
°

T . 2000
,
n
°

20 1
, p . 89 et s . e

19.part.

E . Dreyer , op . C it .

,
1 4

Infra
و

R



contrefaçon
'

. Ce guide a classé les préjudices en quatre catégories : l

le préjudice pour

d
'

un brevet non exploité et enfin ,
l
'

atteinte à l
'

image et à l

de l
'

entreprise . Il est à noter que le rapport insiste sur l
'

évaluatio

profit réalisé par le contrefacteur sur les marchés en expansio

la victime ne connaît pas de régression de ses ventes
,
afi

évaluer la réalité et l
'

étendue du préjudice du titulaire du droit . quant

redevance indemnitaire ,
lorsque le droit n

'

est pas exploité par l

le guide préconise qu
'

elle ne saurait réparer à elle seule
,
sauf

êtreص@،،@اح@ considérablement majorée , l
'

entier préjudice en raison not

.deseffets de la contrefaçon sur les stratégies de l
'

entreprise victim

reste que le rôle de l
'

expert apparaît déterminant
4

: l
'

utilisation d

économiques permet de calculer au plus près le préjudic

ici plus qu
'

ailleurs dé la fiabilité des méthodes économiques qui

visent à l
'

évaluer
,
voire à la constituer

,
à la faire apparaître . De fai

est souvent un pré judice possible ou présumé qui sera réparé , e

du caractère particulier des droit en cause
,
ce qui traduit un

distance prise avec les règles classiques gouvernant l

civile . Il convient alors de rechercher de nouvelle

ou fondements aux sanctions prononcées , dans l

d
'

une évolution - souhaitée dans le sens d
'

une meilleur

ou sanction de ce type de préjudice et d
'

une plus grand

du système juridique . L
'

analyse de droit économique d

de contrefaçon dans la globalité de ses aspects peut

contribue

.sà présent se reporter à l
'

artic le de D . Debert précitéآ4ع

.90.ZQui correspond aux pertes subies et au manque à gagner , Idem , p

.90.3Qual ifié de préjudice ind irect
,
i l s

'

agi t essentie l lement de la perte de concess ions l icences
,
Ib id

, p

eLْ.recours à des experts , qu i al longe la durée de la procédure , et donc alourdit celle - ci , semble quas

en matière de brevet
,
et extrêment rare en mat ière de marques ,

en ce sens
,
Madame L

Be lfort
,
in Le contentieux de la propriété industr iel le en Europe , préc . , p . 86 . «Le recours

expertise (en matière de marques) est rare e t montre qu
'

il n
'

est justifé que dans les affaire

importantes» , S . Mande l , Les réparations et les sanctions ,
in Le contentieux de la propriét

.industrielleen Europe , préc .

, p

9



lI - La nécessité d
'
une approche de droit économique d

de contrefaçon

-Cesderniers temps ont vu paraître pas moins de trois études juridic

portant notamment sur la question de l
'

évaluation d

en matière de propriété intel lectue l le
'

. Les conc lusions de ce

sont convergentes sur l
'

insuffi sance de la réparation du préjudice

,decontrefaçon en France par les juridictions sais ies du contentieux

en matière de propriété industrielle
3

. A titr

exemples , la synthèse de l
'

étude de l
'

IRPI mentionne qu
'

en premièr

le montant des dommages
- intérêts al loués est en moyenne d

fois inférieur à ce lui demandé . Ce montant reste 1
assez fai ble e

bien qu
'

il soit modifié à la hausse ou à la baisse dans une bonne

partie des cas . L
'

étude commandée par le ministère de l
'

économi

et de l
'

industrie est tout auss i révélatrice - l
'

insati sfaction de

en France concernant la réparation du préjudice d

matière de@ه/هس

n
'

est pas étonnant si l
'

on considère que dans les 2/3 des

considérés
,
les entreprises ont obtenu à titre de réparation moin

25% du montant de leur demande . Le malaise grandit encore lorsqu

avancés les chiffres en provenance de l
'

étranger
s
: les taux d

.1Min istère de l
'

économ ie et des fi nances ,
Propri été industrie l le : le coût des l itiges , Ed itions de l

'

Industrie

,airede France
,
Un ion des Fabricants

,
Sofres : Les entreprises et la contrefaçon

KPMG Aud it
,

1 998 ; IRPI
,

La jurisprudence re lat ive à la contrefaçon des dro its de propriét

IRPI 1 999
,
à notre connais sance non encore publ iée ,

ma is dont une synthèse est d ispon ib l

le s ite intemet de l
'

IRPI

ْ

2

Cf. Egalement sur cette quest ion ,
E . Be lfort

,
L

'

indemn isat ion des préjud ices en matière de contrefaçon

laحع@ا،ع pratique des tribunaux en France
,

in RIPIA
,
3
°

T . 2000
,
n
°

20 1
, p . 72 et s . , Rapport LOM

,brevetpour l
'

innovat ion
,
M in istère de l

'

économ ie
,
des finances et de l

'

industri

C
'

est pourquo i i l sera fait surtout référence à cette dern ière dan s cette seconde part ie de l
'

étude
,
sans pou

autant que le dro it d
'

auteur so it délaissé

,»4Le mécontentement porte également sur le remboursement des frai s de procédure , qual ifié de «dériso ir

.Etudepréc .
, p

ا

5

L
'

étude a porté sur la France ,
l
'

Al lemagne ,
l
'

Angleterre ,
l
'

Espagne et les Pays
- Ba

9



satisfaction des victimes quant au montant de leur indemnisation son

supérieur

sont alors les causes de ce qui est présenté comme u

t l
'

inscription enح
"

de l
'

indemnisation de ce type de préjudice dans le droit de l

civile qui est couramment dénoncée
2

: la règle «tout l

rien que le préjudice» enfermerait l
'

indemnisation dans d

problèmes de preuve d
'

un préjudice difficile à déterminer et

avec comme conséquence une indemnisation insuffisante de

une absence de caractère dissuasif de la réparation d

pour le contrefacteur
,
et enfin

,
comme cela a été égalemen

dansول@حه

Union européenne où subsistent d
'

importantes disparités , la victime d

contrefaçon chois issant le for le plus généreux
-

c
'

est à dire le plu

en règle générale des demandes des victime

étude commandée par le ministère de l
'

économie révèle certes qu

faibles indemnités accordées , qui rendent d
'

autant plus important l

d
'

un litige de propriété été industrielle déjà fort cher, ne dissuadentحتاه

,pasles entreprises d
'

agir en justice en cas de contrefaçon
5

. Cependan

aucun avancent que le faible engouement des entreprises françaises

des brevets n
'

est pas seulement lié à la hauteur des coûts du

peuس@كلأاس@3 de protection que ce type de droit cc

rée l l ement au titulair

.

1

Il s atteignent même 1 00% de satisfact ion en mat ière de brevet aux Etats - Un is et aux Pays
-Ba

Cf. Propr i été intellectuel le : le coût des l it iges , préc . , p . 84 , J- P . Martin ,
Problèmes posés pa

appl ication de la lo i française sur la contrefaçon de brevets PA 1 2 avri l 200 1 n
°

73
, p . 1 2 et s ; Le GATT e

sanctions financ ières de la contrefaçon ,
G . P . 1 5 - 1 6 décembre 1995 , v . 1 368 et s

,1996-1990,3Se lon une autre étude
,
Le contentieux des brevets d

'

invention en France
,
étude statistiqu

nombre 1 997
,

la réparat ion en mat ière de brevets
,
ne permet pas ,

en moyenne ,
de couvrir le

frais de procédur

E . Be lfort
,
art . Préc .

, p . 77 ; G . Canivet
,

les so lutions nationales ,
i l le contentieux de la propriét

1.industrielleen Europe , Litec , Co l lect ion du CEIPI , 1 999 ,

.5Rapport préc .

, p

1 367.n,Le GATT . . . , art . Préc .
, pأ
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L
'

insuffi sance des condamnations prononcées n
'

est pas à porte

au crédi t du mécanisme d
'

indemnisation présenté comm

autres éléments concourent à cet état de fait : l
'

absence de.

e la difficulté

les mag istrats de vérifier l
'

exactitude de ceux - c i
, qui appel len

un réflexe de méfiance et de prudence à l
'

égard de

souvent très importantes qui sont demandées à titre d

C
'

est ainsi que les magistrats regrettent l
'

absenceلهة@أأهول@"
'

éléments comptables dans les doss iers
, qui pourraient , s

'

i ls sont d

qual ité ,
être l ibrement débattus et amener la jurisprudence

sa décision sans l
'

avis d
'

un expert . Une motivation p lus explicit

déc is ions
3
et des demandes des avocats serait un premier pas sur l

d
'

une mei l leure indemn isation du pré judice de contrefaçon
4

. Une

onisationلأول،،أ@لة،ا

mo ins dans l
'

Union européenne ,
des critères d

'

indemnisation es

souhaitable
, pour éviter le «forum shopping

.Maisfondamentalement un certain nombre de question sont posée

la log ique strictement indemnitaire
,
la victime

'

ne do it pa

enrichir de la contrefaçon . Mais do it - elle pour autant s
'

appauvrir ? L

ne do it i l pas être sanctionné dans une mesure adéquate

toute tentative ou récidive
,
mais également à rétablir au mieu

faut- i l continuer à faire du؟

76.Préc.,p

Et le peu de motivation des déc i s ions sur cette quest ion t ient autant à l
'

absence de motivat ion des part ie

à l
'

évaluat ion de leur préjud ice qu
'

à la diffi cu lté qu
'

éprouvent les mag istrats à évaluer la pert inenc

é léments qu i leurs sont soum is . . . quant on leur en soumet ! Ains i
,
Mme Bel fort fait - e l le remarquer qu

les dossiers des v ictimes de contrefaçon , il n
'

y a le plus souvent aucune piècejustifant le préjudice«

.75.3t. Préc pء,

.11.3G . Can ivet , art . Pré . , p

@@se une formation des avocats spécial i sés et conse i ls en propriét@أحع

tr ie l le à ce calcul de l
'

évaluat ion du préjudic

B . Boval & G . Gaut ier
,
la spéc ial isat ion des tribunaux ,

in
,
« le content ieux de la propriété industrie l le e

préc .
, p . 5 1 et

En ce sens , S . Mande l ,
les réparat ions et les sanctions

,
in « le contentieux de la propriété industrie l le e

.Europe,préc . , p

9



préjudice du titulaire du droit de propriété intellectuelle le paradigme d

contrefaçon ,
sans se préoccuper aucunement des dommages

conomie ou à la concurrence que celle
- ci génère@ش

"

ا

Le constat général de l
'

insuffisance de la technique de l

civile à réparer efficacement le préjudice de contrefaço

matière de propriété industrielle et à endiguer le phénomène
,
invite

une autre approche de la question ,
à la fois recentrée sur l

de la propriété intellectuelle -

et des droits de propriét

-

et intégrée dans une vision plus globale de droi

de la question . Car ces droits entretiennent également un

dialectique avec les «marchés»
'

. Cet aspect jusqu
'

à présen

dans le cadre du contentieux de la contrefaçon ,
et pourtant tou

essentiel que la question de la violation du dro it sub j ectif d

mérite que l
'

on s
'

y arrêt

lors
,
i l convient de distinguer les propositions faites en vue d

les sanctions de la contrefaçon sous l
'

angle des dro its subj ectifs«

A) , de la dimension)،
ص@

co l lective d
'

une possib le sanction de l
'

acte de contrefaçon . Car c

par ses enjeux et ses conséquences économiques e

appelle probablement d
'

autres types de sanctions , cett

inspirées par , et fondées sur
,
des considérations d

'

intérêt généra

(B)

épassementفلأ"س@ du cadre strict du droit de la responsab-؟

e dans le cadre de l
'
indemnisation de la contrefaço

inefficience du système actuel de réparation civile du préjudice d

procède d
'

une acception quelque peu réductrice de l

c ivi le
,
dont les vertus et les potential ités sanctionnatrice

normatives n
'

ont pas été suffisamment exp lo itées . C
'

est pourquoi un

de la doctrine puise dans l
'

idée de «peine privée» les ressource

pour revitaliser la sanctions civile en matière de préjudice d

.1Cf. Notamment M . A Herm itte
,

le rôle des concepts mous dan s les techn iques de déjurid icisatio

exemp le des dro its inte l lectue l s
,
APD

,
1 98 5

, p . 3 3 1 et s

9



contre façon ( 1 ) . D
'

autres so lutions peuvent toutefo is être recherchées e

en dehors de la responsabi l ité civi le , notamment dans le droi

la propriété inte l lectue l le ,
comme l

'

octroi des bénéfices d

(2)contrefacteur à la v ictime de la contrefaço

Peine privé

que l
'

écrit un éminent auteur
,
«dans l

'

optique actuelle,
c
'

est

1tceز"نم

de la responsab ilité c ivile»
'

. La responsabilité civile doit dan

perspective rétabl ir un équi l ibre rompu et donc rep lacer la victim

la situat ion qui était la s ienne avant le dommage
2

. C
'

est pourquo

mesure du dommage a pu être qual ifiée de «carcan» pour les effets d

vision que lque peu réductrice de laحح

de la responsabil ité civile n
'

a pourtant pas toujours ét

: de la fonction de sanction et de dissuasion , et donc d

de la responsab i lité civi le semb le incontestable . Dans bie

domaines
,

l
'

idée d
'

une fonction de «peine privée»de l

civi le apparaît plutôt comme le prolongement presqu

et nécessaire de cette dernière . La peine privée consiste

par le biais de la responsab i l ité civile ,
un comportemen

grave et nuisib le à la société
,
aux fins de moral isation

,
d

prévention et d
'

incitation à agir en justice
s

. Elle s
'

inscrit

alors p leinement dans la fonction normative de la responsabilité civil

«pu issant outil de direction des condu ites humaines et le garant de l

»cohésionsoc iale

.Pourautant
,
malgré les travaux de qual ité qui lui sont consacrés

idée de pe ine privée ne connaît pas encore la consécration qui devrai

3 6°2°éd .
,
LGDJ ,

1 995
,
n

،

Cass . Civ .
,
2
°

,
1 er avr i l 1 963 ,

JCP 1 963
,
II

,
1 3408

,
note Esme i

41
5

3

S . Carval ; op . C it ،
n

40.4Cf. F . Térré
,
Propos sur l a respon sab i l ité c iv i le

,
APD

,
1 97 7

,

1
5

5

S . C arval
,
op . C it .

،
n

51
5

6

S . Carval , op . C it
،

Df. Notamment
,
G

,
V iney ,

In troduct ion à la re sponsab i l ité
, p réc ité ,

n
°

40 et s . , S . Carva l
,
L

c iv i le dans sa fonct ion de pe ine privée ,
LGDJ

,
1 995 ; D . Crém ieux

,
Réflex ions sur la pe in

9



être la sienne dans un certain nombre de domaines
'

,
et particulièremen

celui de la propriété intellectuelle
2

. Seuls quelques rares auteurs

sont favorah le

en trouve cependant un certain nombre d
'

illustrations dans l

C
'

est ainsi qu
'

en jugeant que l
'

indemnité de contrefaço

une fonction réparatrice et dissuasive
,
certaines juridictions ont p

que le montant de l
'

indemnité peut être supérieur au préjudic

C
'

est encore ainsi que les dommages
- intérêts ont parfois ét

ou minorés en fonction de la bonne ou de la mauvaise foi d

ce qui est contraire à l
'

idée de réparation intégrale d

Certains auteurs
7
ont avancé des considérations d

'

équité pou

de telles pratiques . L
'

équité ne nous paraît toutefois pas , sau

de très rares hypothèse
8

,
être le meilleur fondemen

indemnisation et de sanction du pré judice de contrefaçon . Cela n

pas pour autant que toute considération morale doive êtr

de la sanction de la contrefaçon . Mais l
'

idée forte de pein

semble plus appropriée à rendre compte de la solution retenu

ces espèces que la référence vague à l
'

équité . La responsabilit

dans sa dimension de peine privée est aussi un instrument de l

privée ,
Etudes Kayser , 1 979

, p . 26 1 et s . ; B . Stark
,
Es sa i d

'

une théorie générale de la responsab i l ité c ivil

,envisagéeen sa double fonct ion de garantie et de pe ine privée , thèse , Pari

Qui sont ceux explorés par S . Carval : p rotect ion de la personne humaine
,
dommages corporels e

moral isat ion de l
'

ordre économ ique . Cf. Dernièrement M- D Douaoui , la réparation du troubl

.que,D . 200 1
,
n
°

1 7 , doct . , pا

.461.2En ce sens
,
S . Carval

,
op . C it .

, p . 1 22 et s . ; Cf. Egalement Roub ier
,
op . C it .

,
T . 1

, p

°tfondamental , 2e éd . ,
nآأ

254°n
،@.

n
°

1 24 et s

TGI
,
Paris

,
1 4 mars 1 987 , D . 1 98 8

,
Somm . Comm . , 350 , obs . J - M . Mousseron et J . Schm idt . C

Cass . Com . 1 9 février 1 99 1
,
Annales

,
1 99 1

,
4

,
note p . Mathe ly ,

ayant admis une redevanc

dont le taux était bien supérieur à celu i d
'

une redevance contractue l le

.767.6En ce sens
,
A . Chavanne et J - J Burst

,
op . C it .

,
n
°

1 272 et les références citées notes 1 et 3 ,

J . Foyer , M . V ivant
,
op . cit .

, p . 3 52
, qui opposent l

'

équité à la détermination mathématique de l

cile à rapporter@ز
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moral isation de l
'

ordre économique
'

, qui , notamment en matière d

pourrait d
'

ai l leurs être beaucoup plus efficace que la sanctio

pénale qui est rari ssim

article 45 paragraphe 1 de l
'

Accord sur les Aspects des Dro its d

intellectuelle qui touchent au commerce
, pose le principe d

à la victime de «dommages
- intérêts adéquats»

3
. Sur la bas

ce texte
,
il a été proposé de généraliser la peine privée en matière d

et par exemple , de majorer très sensiblement le montan

redevances indemnitaires ou encore de doubler le montant d

indemnité lorsque le contrefacteur savait ou avait des motif

de croire qu
'

i l portait atteinte au droit de propriét

cas de récidive
5

,
l
'

idée étant qu
'

enلما

4

،

de pe ine privée , le montant de la pe ine est proportionnel à l

du comportement . C
'

est ainsi que notamment la bonne ou l

foi du contrefacteur pourraient être prises en compte par l

pour fixer le quantum de la peine privée
6

,
en dehors de tout

relative à la victim

solution de la peine privée présente le mérite de maintenir la

sanction de la contrefaçon dans les cadres de la responsabilité civil

quelque peu «rénovée»dans ses fonctions
'

,
tout en apportant un

grande cohérence à la question de l
'

indemnisation du préjudice d

1ا 94°n
،

ا

1 2
2

Cf. J - P . Mart in
, problèmes posés par l

'

appl icat ion de la lo i frança i se sur la contrefaçon de brevets , P

p . 1 2 et s .
,
relavant qu

'

aucune déc is ion pénale n
'

est connue en matière de brevets depui

en v igueur de la loi du 26 novembre 1 990 au a marqué la repénal isation de la contrefacon en ce@س
"

(

.
domaine ; cf. Egalement l

'

étude de I
'

IRPI préc itée sur cette questio

autorités judiciaires seront hab ilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit)ممكه
3

it de l
'

atteinte portéeلم"

son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant, qui s
'

est livré à une activité portant une tell

ra isonnables de le savo i

.4En ce sens
, J - P . Mart in

,
le GATT . . .

,
art . Préc .

,

G . Triet
, Indemn i sat ion des pré jud ice en mat ière de contrefaçon : les entreprises françaises son

RIPIA
,
3
°
T . 2000 ,

n
°
206

, p . 92 et s

51.6En ce sens
,
J - P . Mart in

, problèmes posés par l
'

appl icat ion . . .

,
art . Préc .

, p

7
7

La rénovation n
'

est - e l le pas p lutôt ic i un retour aux fonctions originel le

9



contrefaçon : en effet
,
su une majoration de la redevance est souven

en matière de «redevance indemnitaire» lorsque le propriétair

exploite pas son droit
,
la victime exploitante aura en revanche le p lu

mal à obtenir une réparation qui dépasse le strict montant de so

préjudice

,Desurcroît , la spécificité des droits en cause , droits de monopol

une parfaite indemnisation , par la responsabilité au sen

du préjudice de contrefaçon dont les effets dans le temp

perdurer longtemps après la cessation des actes contrefaisants e

indemnisation du préjudice . Les parts de marché perdues par le

du fait de la contrefaçon représentent un préjudice difficilemen

dans son intégralité puisque l
'

indemnisation n
'

a pas toujour

effet de replacer ipso facto la victime dans la situation d

qui était la sienne avant la contrefaçon . L
'

avantag

perdu ne sera pas forcément retrouvé . Sous cet angle , la

peine privée , outre son aspect dissuasif
, préventif et moralisateur

»8semble une sanction adéquate qui permet également grâce au «bonu

qu
'

elle procure à la victime
,
de contribuer au financemen

une remise en état globale de la s ituation qui aurait été la sienne san

acte de contrefaçon . Il ne faut pas y voir un «enrichissement»de l

mais plutôt une mesure souvent nécessaire pour prendre e

les effets dans l
'

avenir de la contrefaçon . Il ne faut pas y voir u

de la victime
,
mais plutôt une mesure souvent«

nécessaire pour prendre en compte les effets dans l
'

avenir de l

pour la victime
,
ce que ne permet pas une vision étro ite d

responsabilité civil

raison du contrôle restreint de la Cour de cassation sur le montan

la condamnation
,
les juges du fond n

'

auraient pas à montrer un

1

Un auteur a même proposé que la v ict ime exp lo itante pu isse opter entre la redevance indemn itaire et l

1°bénéficeperdu ,
J - P . Stenger , Jur i sc . Brevets ,

fas i c . 4680 , n

.9



grande audace à octroyer des sommes globales à titre confondu à
-la fo

أ.-!@
deول peine privée et de réparatio

Enfinس@2للاءلا
,
l
'

appl ication de la peine privée ne rend nécessaire a

modification\392آس@"؟، des textes figurant dans le code de la pp

intellectuelور!بم@؟ك@-@س@ولأ le , ce qui n
'

est pas le cas de l
'

autre proposition c

: l
'

octroi de l
'

intégral ité des bénéfices du contrefacteur
'

W l

L
'
octroi de l

'
intégralité des bénéfices du contrefacteur à l

ne faut pas confondre une telle mesure avec la sanction d

4،ح

de marque
4

. Dans les deux premiers domaines
,
la confi scation es

une mesure à caractère indemnitaire
5

puisque le produit de laأه،كلاحه

onfiscation est pris en compte dans l
'

évaluation des dommages
- intérêt

à la victime
6

. Les obj ets ou sommes confisqués viennent en

@ا
déduction de la réparation

7

. Tel n
'

est pas le cas en matière de marque

,°puisquel
'

article L . 7 1 6 - 4 du CPI institue une forme de peine privé

caractère indemnitaire
,
dès lors que la remise à la victime de

et instruments confisqués est sans incidence sur le calcul de

intérêts

s
'

agirait de général iser l
'

octro i à titre de sanction de l
'

intégralité d

du contrefacteur à la victime . A la différence de la peine privé

précédemment
,
la mesure puiserait sa normativité non pas dan

,1991.Cf.Cass . Com . 1 9 fév . 1 99 1
,
Annales

,
1 99 1

,
4

,
note P . Mathé ly ; comp . Cass . Crim . 4 j anv

urisdata n
°

003 606 se lon laquel le les juges ne peuvent « se borner à allouer en formulant notamment des

ts procuré au contrefacteur par l
'

infraction comm ise@??

»unesommeforfaitaire purement symbo lique sans rapport avec l
'

étendue du dommage constat

Art ic le L . 33 5 - 7 du CP

Art ic le L . 6 1 5 - 7 du CP

Art ic le . L . 7 1 6 - 4 du CPI

)3 5.5J . Foyer ,
M . V ivant

,
Le dro i t des brevets

,
Thém is

,
Dro it

,
PUF

,
1 99 1

,
P

.259,6Pour un i l lustration , cf. : Cass . Com . 24 j anv ier 1 977 ,
PIBD

,
1 977

,
1 95

,
III

47 1
°7
En ce sens , A . Lucas et H - J . Lucas ,

op .
,
n
°

796 ; A . Chavanne et J - J . Burst
,
op . Cit .

,

°n
،

9



le droit de la responsabilité civile ,
mais dans celui de la propriét

rendant ainsi nécessaire une modification de certaine

du code de la propriété intellectuell

droit comparé offre des exemples de ce type de sanctions par
32

et au Canad

dans ces deux pays , l
'

octroi des profits du contrefacteur à l

ou la réparation sous forme de dommage
- intérêts représente une

5.4alternativeول
,
et n

'

est pas cumulative : les deux recours sont exclusif

en matière de droit cumulative : les deux recours son

exclus if

s
'

agirait là d
'

une sanction extrêmement dissuasive , beaucoup plu

que l
'

actuel mécanisme d
'

indemnisation en matière de droi

auteur et de brevets
,
car non seulement le contrefacteur ne pourrai

C
'

est ains i que M
°
Grégoire Triet propose d

'

ajouter au Livre du CPI un art icle disposant que : «L

est en droit d
'

obtenir à titre de réparationءلم?ءلم@

eur» ,
in Indemn isation des?،ءص?3@لم

°préjudicesen mat i ère de contrefaçon : les entreprises françaises sont insatisfaites , RIPIA,
3
°

T . 2000
,

206 , p . 92 et

M . Rau
,
Damages for patent infringement in Germany ,

in RIPIA
, 3

°

T . 2000
,
n
°

206
, p . 78 et s .

, qu i fai

que ce type de recours est peu prat iqué en raison de sa comp lexité : il est difficile d
'

établir l

t du contrefacteur

B . H Sortiriadis ,
Le calcul des profits pour v io lat ion de brevet , http ://www . Rob ic . ca/ publ ication qu

que le recours en recouvrement de profit ex iste également en mat ière de dro it des marque

Malgré le succès qu
'

il connaît au Canada
,

le «recours en recouvrement de profit» s
'

avère d iffic i le

en oeuvre en pratique ,
car le calcul des profits du contrefacteur est dél icat . Ainsi , cette voie est

- el l

coûteuse et comp lexe . Cependant les gains espérés sont supérieurs à ceux obtenus généralement

dans le cadre d
'

une act ion en responsabil ité c iv i le . Le demandeur ne prouve pas les bénéfices du défendeu

rapporte simplement les revenus bruts de ce derniers ,
lequel doit à son tout prouver les revenus qu

'

i l veu

Mais la bonne ou la mauvaise foi du défendeur est ici indifférente ; seule compte la preuve de la

réal isation de profit par le contrefacteur . Enfin
,
si le choix d

'

un tel recours ou d
'

une action en dommages

:intérêtsest laissé au demandeur
,
c

'

est le juge qui décide seul in fine de la vo ie qu i lui paraît la p l

approprié

CF . L . Car
r

ière . Recours c ivi ls en matière de violation de dro it d
'

auteur au Canad

robie . ca/publication qu i rappel le la d isposition en droit canadien : «quiconque viole le droi

auteur sur une oeuvre protégé en vertu de la présente loi estpassible depayer, au titulaire du droi

de cette violation , et, en sus

proposition que le tribunal peut juger équitable , des profts que le contrefacteur a réalisés e

»commettantce tte violation du droit d
'

auteu

1 0



ainsi retirer un bénéfice de son action ,
mais de surcroît il subirait de

La sanction aurait
,
de p lus , l

'

avantage de s
'

appuyer sur la lettr

45 paragraphe 2 de l
'

Accord sur les Aspects des Droits deألة
7

priété intellectuelle qui touchent au commerce
,
selon lequel : «Le

à ordonner a

de payer au détenteur du droit les frais qui pourron

les horaires d
'

avocat appropriés . Dans les cas approprié

à ordonner le

des bénéfices et/ou le paiement des dommages
- intérêt

même si le contrevenant s
'

est livré à une activité portan

à un dro it de propriété intellectuelle sans le savo ir ou sans avoi

»demotifs raisonnab les de le savoi

solutions peuvent être envisagées qui traduisent une gradatio

ce type de sanction: soit la restitution intégrale des bénéfices d

pratiquée un temps par les@أيات
1

،

en matière de brevet
2

, pourrait être laissée à l
'

appréciatio

magistrats en alternative à un dédommagement sur le fondement d

responsabi l ité civile
,
sur option de la victime

3

; soit cette restitutio

s
'

ajouter aux dommages
- intérêts traduisant en cela l

'

idée d

privée ,
toujours à l

'

appréciation des magistrat

des profits illicites du contrefacteur à la victime présenterait5@س
"

encore l
'

avantage que le contrefacteur ne retire aucun bénéfice de so

.97.1En ce sens
,
M - P . Leno ir , préc . , p

;zApp l icat ion de la rest itutio integrum dans le cadre d
'

une act ion re iv indicato ire . La juri sprudence y a m

coup d
'

arrêt dés les années 60
,
et la chambre commerc iale de la Cour de cassat ion a défi n itivement

condamné cette vo ie d
'

indemn isat ion par un arrêt du 1 3 j anv ier 1 97 1
,
D . 1 97 1

, p . 147
,
note X . Larér

ce transfert intégral des bénéfi ces du contrefacteur à la v ict ime ne semble l im ité que par l

engage la responsab ilitéلم

de son auteur») et L . 6 1 5 - 7 al . 2 du CPI (<dl sera tenu compte de la valeur des objets confsqués dan

de la condamnation») . A insi , la restitution intégrale du@

s lors qu
'

elle ne répare pas42ء@ءصء@اءهء

.direct,personnel et certain de la victime2ءرا?

L
'

opt ion se justifi e par le fait que le bénéfice du contrefacteur peut être inférieur aux pertes de la v ictim

aurait pu retirer deبمبم

.l'exp lo itat ion e son dro it , i l conv ient de laisser le juge cho is ir le mode de sanction le p lus adéqua

1 0



que ne permet pas d
'

éviter parfois , l
'

application stricte de la،5@ص

sabilité civile . Mieux même , la restitution des fruits de l

en sus de l
'

indemnisation de la victime pourrait contribuer

perdre au contrefacteur une éventuelle avance concurrentiell

acquis : non seulement il ne s
'

enrichirait pas , mais i

appauvrirait de la contre faço

telle mesure fait sortir la sanction civile de la contrefaçon de l

strictement réparatrice qui est la sienne . Pour cette raison el l

D
'

aucun ont pu estimer qu
'

elle opérait un retour

arrière sur la jurisprudence
3

. Elle n
'

est cependant pas complètemen

à l
'

idée de responsabilité civile appréhendée dans sa fonctio

toute hypothèse , le lien entre contrefaçon et

civile
, présenté souvent comme une évidence

,
ne fait pa

de la nature des choses . . . ou des droits en question . Compte ten

la spécificité de ces derniers
,
et des enj eux économiques de l

5

,
celle - ci peut justifier un traitement spécifique , «su

la protection des droits subjectifs n
'

est pas l
'

unique enjeu de l

: l
'

intérêt général est également concern

- Contrefaçon et ordre public économiqu

une des objections qu
'

i l est possible de formuler à l
'

encontre de l

privée ou
,
dans certains cas

,
de l

'

octroi du bénéfice d

à la victime est qu
'

il est anormal qu
'

une somme d
'

argen

au titre de la sanction d
'

un acte considéré comme contraire

ordre public , somme au demeurant supérieure au strict montant d

.n°1 23 , p,
.

qui a été perdupar lé،ء"?@ء

res etهأ@ط

3محا،2
لا

9@اا،ا،لأ
12ançaise sur la contrefaçon de brevets , PA*ل@أكل@"7ْأأه

4ح

.1 5.1(73 " . 1 2 et s . et part . P4يي

abilitéءد civile pu4ثها@كلط ح@1
.148"ْ°» , op . Cit. , nْ"ْ3برلم

.

5

Soulignés notamment par le rapport LOMBARD
, précit

1 0



préjudice souffert
,
finisse dans le patrimoine de la

,

victime . Tout s

alors en effet comme si la contrefaçon pouvait constituer u

de s
'

enrichir pour les titulaire de droits . I l serait alors plu

de destiner ces fonds
,
ou au moins une partie d

'

entre eux
,
cell

dépasse l
'

intégrale réparation du préjudice
'

, par exemple à un fond

Une amende c ivi l

la violation du dro it de propriété et par contre - cou

soc ial . Elle se rapproche en cela duح

4

،

pénal sans toutefois en re lever . Encaissée par le Trésor public , c

est conforme au caractère d
'

intérêt général de cette sanction
,
elle

5

e la responsabilité civile
, pa

même dans sa dimension de peine privée

,ittele strict terrain de la protection des droit subjectifsبا
est de constater que la contrefaçon à un véritable impac

et concurrentie l le . La perte de confiance des entreprise

la catégories juridique de la propriété intel lectuel le en France
,
e

de la faiblesse des sanctions prononcées , apparaît comme un frei

dépôt de brevets . La politique d
'

innovation des entreprises et le

Nous pensons cependant avoir montré que l
'

idée de peine privée , tout comme la spécific ité du pré judic

just ifient des mesures dépassant le str ict cadre indemn itaire de la responsabi l ité c iv i le , cf4س@ء

1 790t - i l rappeler ,
à l

'

instar de mess ieurs Foyer et Vivant
, que l

'

artic le 1 2 du décret des 3 1 décembre

7 j anv ier 1 79 1 prévoya it que «Le propriétaire d
'

une patentejou iraprivativement de l
'

exerc ice et de

des découvertes , invent ion ou perfect ion pour lesque l les ladite patente aura été obtenue ; e

i l pourra en donnant bonne et suffisante caut ion ,
requérir la sais ie des ob jets contrefaits e

les contrefacteurs devant les tr ibunaux . Lorsque les contrefacteurs seront convaincus ,
i ls seron

proportionnés àفىحا

importance de la contrefaçon ,
et

,
en outre

,
à verser dans la caisse des pauvres du district , une amend

excéder la4هول3ء@؟1أ

»sommede 3 000 livres . et au double en cas de réc i div

idée n
'

est pas neuve : cf. A . Casalonga ,
Accord TRIPS

,
la propriété inte l lectuel le dans le GATT

,
in le8

ر

9941Echos 20 décembre

.cetteidée anc ienne des l iens entre atte inte aux intérêts indiv idue ls et atte inte à l
'

ordre publ ic , cf. L

،

.1904,Hugueney,L
'

idée de pe ine p rivée en dro it contemporain ,
thèse

,
Pari

ا
5

5

En ce sens
,
S . Carval , op . Cit ،

n

1 0



relations de concurrence s
'

en ressentent
'

. En réalité , il est établi que le

et concurrentiels générés par la contrefaçon40ول+لا 1

.sont important

ce titre
,
une sanction pécuniaire pourrait utilement s

'

ajouter à une

réparationس@؟، au titre de la responsabilité civile . Il s
'

agirait ici , en effe

le contrefacteur sur le fondement d
'

un dommage causé

économie
3

. Ainsi , à l
'

indemnisation de la victime se rajouterait un

fois de dissuader ce pe de

d
'

anéantir l
'

avantage concurrentiel indûment acquis , e

dernière instance de sanctionner un dommage collectif, une atteinte

ordre public économique et à la concurrence du fait de la contrefaço

type de sanction pécuniaire existe en droit de la concurrence, sou

d
'

amende . Il conviendrait donc de réfléchir à une possibl

pécuniaire administrative en cas de contrefaçon et à se

il fixer un maximum ou prévoir desبا"ع؟
4

Il serait par exempl45،؟،،للأe

9 l
'

instar de la loi du 2 août 1 989 relative au؟xء

pouvoirs d
'

injonction et de sanction de la COB
,
un montant de sanctio

à la gravité des manquements - ici au respect de l

intellectuelle - et en relation avec les avantages ou profit

de ces manquements . Ou bien encore un mécanisme inspiré de

6ation et concurrence ,
Atel ier duه،5لأ@

,1995.ation,n
°

83 , janv .

- Fév@ه5؟لا،،ل

,p.1 7 et s . ; Sur les rapports entre propriété inte l lectue l le
,
innovation et concurrence : Rapport LOMBAR

F3أثأ،ل@5.؟

.98(1 8
,
dispon ible sur le s ite internet de l

'

OCDE , Gouvernement du Canada ,
Bureau de la concurrenc

l
'

appl icat ion de la lo i
,
dispon ible sur le site internet du5لا

du Canada5لما

Cf. Le livre vert de la comm ission européenne relat if à la lutte contre la contrefaçon et la p iraterie dans l

intérieur
,
COM (98 ) 569 . ; P . Rav i l lard

,
Le l ivre vert de la commiss ion européenne re lat if à la lutt

la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur
,
RIPIA 1999 ; Union des fabricants : réponse a

l ivre vert . Idem

aration du dommage à l
'

économie
,
in Revue de la concurrence et de l a،؟3ءط"

age économie
, cr itère d

'

évaluation de l
'

amende en dro it français de*5ْ.مْحلألة3ْراحطول،آ@ْلأ.5@ائ@")4ءهول*@
"

.3la concurrence ,
RJDA 8 - 9/93 , D . 599 e
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4e du commerce dans sa nouvel le rédaction issue7@ك(

.'2001de la loi du 1 5 mai

.Auterme de cette étude ,
il convient d

'

opérer certaines distinctions

Auح،كاول droit pénal revient la répression des actes de contrefaçon c

au droit

de la propriété intellectuel le
4

,
revient la sanction des fautes d

la protection des droits sub j ectifs des victimes . Au droit d

concurrence reviendrait la sanction du dommage à l
'

économie caus

l
'

acte de contrefaço

côté de la protection des droits subj ectifs , la dimension d
'

intérê

(économique) de la propriété intellectuelle mérite d
'

être prise e

à l
'

hypothèse d
'

un cumul entre ces différents ordre de

ction
,
el le doit se concevoir dans les l imites qui ont été posées par l

1

Lo i n
°

200 1 - 420 re lative aux nouvel les régulat ions économ iques ,
JO n

°

1 1 3 du 1 6 mai 200 1 : «Le

pécuniaires sont proportionnées à la gravité des fa its reprochés , à l
'

importance du dommag

à l
'

économ ie
,
à la situation de l

'

organisme ou de l
'

entreprise sanctionné ou du groupe auque

appartient et à l
'

éventuelle ré itération de pratiques prohibées par le présent titre . Elles son s،لمع

t defaçon motivéepourضءممكل

3chaque sanction . Si le contrevenant n
'

est pas une entreprise le montant maximum de sanction est d

d
'

euros . Le montant max imum de la sanction est, pour une entreprise , de 1 0% du montant d

clos depu is7كليلمأءسء")ء"

'

exercice précédant ce lui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvres . Si les comptes de

l
'

entreprise concernée on t été consolidés ou comb inés en vertu des textes applicables à sa forme social

dans les comptes consolidés ou combinés deكاسءكل@ءصنمبر

»l'entreprise consolidante ou comb inant

Sauf à préc i ser qu
'

en certaines branches de la propr iété industrie l le
,
l
'

action pénale est fort rare : ains i
,
e

de brevets
,
les déc is ions sont quas iment inex istantes , ce qu i condu it certains à avancer l

'

ineffi cac ité

totale du d ispositif et à prôner le renforcement des sanct ions c iv i les , y compris à titre de «pe ine» ,
en ce sen

.Martin,Prob lèmes posés . . .

,
art . Préc .

, p.-اح

Réparat ion , dissuas ion
؟

4

Notamment , cessat ion ,
ré iv indicat ion

,
confiscation ,

éventue l lement octro i des bénéfices du contrefacteu

la v i ct im

1 0



rtains plaident en@4.@س

.
faveur d

'

une substitution des sanctions plutôt qu
'

a leur juxtapositio

fait
,

la juxtaposition d
'

une peine privée avec une amend

peut paraître excessiv

mesures permettant une sanction plus appropriée des préjudice

dommages résultant d
'

actes de contrefaçon sont donc variés
, et i

d
'

opérer des choi

on ne pourra passer sous silence l
'

interrogation majeure qu

un renforcement des sanctions de la contrefaçon . Sous couver

ce biais de protection et de promotion de l
'

intérêt général , décliné

dans sa forme économique , c
'

est - à- dire de promotion de l
'

innovatio

la création
,

voire de la concurrence
,
ne protège

- t - on pa

les intérêts d
'

une industrie
3

,
dont à terme

,
le poid

être ressenti sur le terrain concurrentiel
,
avec un risque d

'

effe

t là une@س
"

س@؟
4

-véritable question de fonds
,
mais également une autre problématique

.-celle de l
'

exercice préjudiciable d
'

un droit de propriété intellectuell

fera l
'

objet d
'

une prochaine étude . Affaire à suivr

:333.1Cf. Cons . const . Décision n
°

97 - 395 du 30 décembre 1 997
,
lo i de finances pour 1 998

,
Rec

,

que , toutefois, lorsqu
'

une sanction admin istrative est susceptible de se cumuler avec une

anction pénales , le principe de proportionnalité implique qu
'

en tout état de cause ,
le montant global de

لمءلمشءلمء@ه،

.(99.urues»(re levant sur la pos ition adoptée en 1 996
,
in décis ion n

°

96 - 378 du 23 juillet 1 996 , Rec . , p?+ء

1 8
@ " . 229 : la règle non b is in idem n

'

interdit pas l
'

exercice d

devant le juge répress if paral lèlement à une procédure condu ite devant la COB aux fins d

adm in istrat ives . En effet
,
la règ le ne s

'

appl ique que pour les infract ions re levant en dro it françai

la compétence des tribunaux statuant en mat ière pénale . Sur la règle non b is in idem dans le droit de la

Convention européenne des dro its de l
'

homme
,
cf. Affaire Gradinger, CEDH 23 oct . 1 995 , Sér ie A , 328 C

,rapportéepar F . Sudre
,

in JCP ED . G le .

,
1 996

,
I
,

39 1 0 ,
n
°

43 . La sanct ion pénale et la sanction civi l

déjà dans le droit de la propriété inte l lectuelle ; quant à la sanction admin istrat ive et la sanctio

e lles ne s
'

excluent pas : cf. Par exemp le ,
J . de Hautec loque etN . Charbit

,
L

'

action en indemnité de

juillet 2000 , p . 1 063 et s . ; D . Fasquelle,
La réparation،

"جم@.

.desdommages causés par les prat iques anticoncurrent ielles ,
RTD . Co . 1 998

, p . 763 et

333°n@.

:ntrepriseet intérêt général , in Mélange@س
"

C . Champaud ,
Dal loz

,
Paris

,
1 997 , p . 525 et

Qu i pouffaient être perçus comme d
'

i l légitimes instruments de dom ination économ ique ,
voire pol itiqu

dans un cadre internat ional , cf. B . Rem iche . art . Pré

1 0
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