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Introduction”

adis — il y a quelque vingt ans, I'évaluation des

dommages et intéréts en matiere de contrefagon

se faisait, en France, sous le sceau du sacro-saint

principe de la réparation intégrale!. « Le préju-
dice, tout le préjudice mais rien que le préjudice ». Sans
doute le principe n'était-il pas toujours scrupuleuse-
ment respecté en pratque. Tel tribunal pouvait allouer
officieusement, sous le couvert du manteau du pouvoir
souverain des juges du fond, des dommages et intéréts
pouvant s‘apparenter a4 une peine privée, pour rendre
les sanctions plus efficaces et dissuasives?. Mais ces dom-
mages et intéréts étaient systématiquement alloués au
nom du principe de la réparation intégrale. La situation
était loin d’étre satisfaisante mais les apparences, elles,
étaient sauves®. Et le principe juridique affiché avait le
meérite de la clarté.

Depuis la loi n® 2007-1544 du 29 octobre 2007, la
situation a changé. Pour transposer les dispositions de
article 13 de la directive 2004/48/CE relative au resped
des droits de propriété intellectuelle, le législateur francais
a en effet introduit dans le Code de la propriété intel-
lectuelle des dispositions spécifiques permettant de
« fixer »* les dommages et intérets en tenant compte des
conséquences économiques négatives, dont le manque
A gagner, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le
préjudice moral. Comme I'y avait invité la directive, le
législateur frangais a également introduit la possibilité
d’allouer, i titre d’alternative, une somme forfaitaire
ne pouvant étre inférieure au montant des redevances

“g camel is a horse made by a committee”

* La présente introduction a £t rédigée par P. Massot qui en assume
enrierement les imperfections. Elle est le fruie de réflexions entamées
il y a un peu plus de quinze ans avec un travail que I'TR.PI avait eu
la bienveillance de publier dans ses Cahiers et poursuivies depuis. Les
auteurs tennent i remercier chaleurcusement V'TRPI d'avoir accepté
cette nouvelle contribution sur ce theme pour ce numéro spécial.

1. Pour un rappel de la siration juridique en 2005 : P. Massot, Les sanc-
tions de la contrefacon, aah. de PTRPI 2005, p. 33 et s.

2. La situation o’ éait pas si Tare €t avait été dénoneée a plusieurs reprises |
P Massot, article préc., p.42 ets. ;S Carval, La responsabilité civile dans sa
double fonction de garantic ot de peine privée, LDGJ, 1995, n° 128 ; C. Cou-
tant-Lapalus, Le principe de réparation intégrale en droit privé, PU Aix-Mar-
seille, 2002 ; M. Béhar-Touchais, « Comment indemniser la victime de
contrefagon de fagon satisfaisante 7 »in La rontrefagon, Lentreprise face dla
cantrefugon des droits de propriété intellecenelle, Litec, 2003 ; C. Caron, Droit
dautenr et droits voisins, LexasNexas, coll. Manuels, 6° éd.; 2020, n® 580 ;
G. Henry, L'émaluation et droit & auteur, Litec, 2007, n® 132 ;A Girardet,
« Conttefacon/réparation ou I'histoire d'une incompréhension 7 v, in
Drail et écanomic de la propriéeé intellecelie, LGD], coll. Droit et Economniie,
2014, p. 102, soulignant que dés 2004, avec Vaffaire du 5 élément. « on
Ztait sorti d'une stricte application du préjudice né des gains mangueés ct
des pertes subies » .

3. Pour une¢ appréciation critique de la situation sous |'empire de la loi
antéricure, v.notam. B Massot, Les sancrions de lu contrefacon, préc.
4.Le projet de loi prévoyait initislement que les dommages et intérés
taient alloués pour « évaluer le préjudice ésultant de la contrefagon »
(nous soulignons), expression remplacée au cours des travaux prépara-
toires par I'expression actuelle o Pour fixer les dommages et Intercts, Ia
juridiction [...] » (nous soulignons), Cette modification n'est pas ana-
dine.
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qui auraient été dues en cas d’aitorisation’. L'objectif ?
Augmenter les dommages et intéréts accordés aux vic-
times de contrefagon sans introduire
pour autant de dommages et inte-
réts punitifs ou de peine privée®. Par
une alchimie juridique- obscure, le
législateur prévoyait d’augmenter les
dommages-intéréts sans renier vérita-
blement le principe de la réparation
intégrale, qui était a l'origine de leur
limitation. Selon M. Laurent Béteille
dans son rapport soumis au Sénat, le
projet de loi visait 4 introduire « un
régime de responsabilite sui gene-
ris adapté aux spécificités de la propriété intellectuelle
et aux difficultés d’évalnation précise du préjudice »”.
Lobjectif était louable, Seulement, le 1égislateur n'a pas
précisé quelle écait la nature exacte de ce régime, ni
fixé une méthode claire et applicable en pratique pour
déterminer les dommages et intéréts. Au flou de la pra-
tique qui existe de longue date en France en matiére de
fixation des dommages et intéréts®, le législateur frangais
a donc ajouté avec la loi du 29 octobre 2007 le flou des
principes. Le ver était déja dans le fruit.

Ce nouveau dispositif n’étant pas d'une grande
clarté, 11 a immédiatement suscité des débats, notam-
ment sur la question de savoir comment prendre en
compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur et s'il
fallait les additionner aux autres postes de préjudices’.
C’est dans ce contexte que les dispositions susvisées ont
été amendées par la loi n® 2014-315 du 11 mars 2014
pour « clarifier » les textes, tout en restant « au plus pres
des chefs de préjudice déja prévus en 2007 »'?. Comme
cela ressort des débats parlementaire, objectif n’était pas
d’ouvrir A nouveau le débat sur les dommages et intéréts
punitifs, mais plutot d'augmenter, encore, les montants
de dommages et intéréts pour éviter les fautes lucratives,
grice notamment i la prise en compte des bénéfices
tirés de la contrefagon'!.

Aujourd’hai, les articles L. 331-1-3, L. 521-7,
L. 615-7 et L. 716-4-10" du code de la propriété
intellectuelle prévoient que, pour fixer les dommages
et intéréts, la juridiction doit prendre en considération
« distinctement » trois éléments :

1- Les conséquences économiques négatives de I'at-
teinte aux droits, dont le manque i gagner et la perte
subis par la partie lésée ;

2-Le préjudice moral causé i cette derniere ;

3- Et les bénéfices réalisés par Vanteur de latteinte
aux droits, y compris les économies d'investissernents
intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a
retirées de I'atteinte aux droits.

Ces mémes textes prévoient qu'a titre d’alternative et
sur demande de la partie 1ésée, I juridiction peut allouer
3 titre de dommages et intéréts une somme forfaitaire
et que cette somme doit étre « supérieure au montant
des redevances ou droits qui auraient été dus si 'auteur
de Tatteinte avait demandé lautorisation d’utiliser le

Par wne alchimie juridique
obscure, le legislatenr positif ? Les mouveaux —textes
prévoyait d’angmenter
les dommages-intcrits sans
repier véritablement le principe
de la iéparation intégrale, qui étail
a Porigine de leur limitation.

droit auguel il a porté atteinte ». Les textes actuels pré-
cisent encore que « cette sOMmMe n°est pas exclusive de
indemnisation du préjudice moral
causé 3 la partie 1ésée »".

Quelle est la nature de ce dis-

consacrent-ils des dommages et
intéréts punitifs qui ne disent pas
leur nom, comme certains ont pu le
craindre ? Dans la négative, ces textes
sont-ils pour autant conformes au
principe de la réparation intégrale ?
Autrement dit, dans quel paradigme
sommes-nous ? Celui de la répara-
tion pure et simple ? Ou dans celui de la sanction ? Ou
bien dans un paradigme sui generis propre a la propr icte

5. Les articles L. 331-1-3, L. 521-7, L. 615-7 ec L. 716-14 du CPL intro-
duits par la loi du 29 octobre 2007, prévoyaient que, pour fixer » les
dommages et intéréts, I juridiction devait prendre « en considération les
conséquences Economigques Négatives, dont le munque a gagner, subies
par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice
moral causé au ttulaire des droits du fait de Uatteinte » ;les mémes textes
prévoyaient qu'd titre d'alternative et sur demande de la parte lésée, la
Jjuridiction pouvait « allouer i titre de dormmages ct mLErets UNe SOMmme
forfaitaire qui ne peut étre inférieure au montant des redevances ou droits
qui auraient &té dus si le contefasants facteur avaie demandé l'autorisa-
tion d'utiliser le droit auquel il a poree atteinte ».

6. Rapport de M. L. Béteille du 26 juill. 2007, < www.senat, fr/map/106-
420/106-420_mono.html >; v. également dans le méme sens : Rapport
de M. B Gosselin du 26 sept. 2007, < https:// www.assemblee-nationale.
fr/ 13/rapports/r)178.asp >, qui souligne que objectl n'est pas d'aller
jusqu'a mettre en place un systéme octroyant des dommages et interets
punitifs mais de permetire de « concilier notre tradition juridigue avee les
impénatfs fconomiques et COmNerciaux sous-jacents i la protection des
droirs de la propri¢té intellectuelle anjourd'hui ».

7. Rapport de M. L. Béteille, peéc., p. 3¢

8. Les dommages et intéréts sont bien souvent fixés « i la louche » plus
que selon une méthode rigoureuse. D'ailleurs, le fait que les jugements
ne mentionnent que rarement la méthode de caleul des dommages ct
intéréts révile bien ce phénoméne. Si la méthode utlisée ponr évaluer
les dommages et intéréts était rigoursuse, elle n'auraic pas 3 étre cachée.
9.V, notam. soulignant Pambiguité des textes issus de la lot de 2007 :
Michel Séjean, Disgorgement of Profits, Springer, coll. lus Comparatum -
Global Studies in Comparatve Law, 2015 ; dans le méme sens : C. Rodi,
Les conséquences civiles de la contrefacon des droits de propriété industrielle, Litec,
2011, n® 289 et s. ; v. également, L Dusart, |. Gasbaoui, L'émdiation du
préjdice éconromigue, Lexisnexis, 2018, n” 119 ets.

10, Rapport de M. Delebarre du 13 nov. 2013 fait au nom de la comrus-
sion des lois du Sénat, < 17/ www.senat.it/rap/113-133/113-133.hunl >,

11. Rappore de M. Delebarre, préc. ; dans son capport présencé 3 UAs-
semblée Nationale, M. Clément n'a pas dit autre chose - « il ne s'agit
aucunement, comme tela a pu 8tre évoqué lors des audinons menges
par votre rapporteur, d'introduire le coneept de dommages et incéréls
“punitils”, dont le montant serait sans comumune mesure avec Uampleur
du préjudice subi. T'objectif est, plus simplemient, de s'assurer que toutes
les Facettes du préjudice seront prises en compte par les juges ¢ (Rapport
de J.-M. Clément du 22 janv. 2014, < htps:/ / www.assemblee-nationale.
fe/ 14/ vapports/t1720.asp =)

12. Qui correspond i Particle L. 716-14 du CPI tel qu'amendé par fa loi
n°® 2014-315 du 11 mars 2014,

13, A la différence de plusieurs pays européens, le fegislateur francais n'a
pas en revanche utilisé Poption prévue par Pardcle 13.2 de la: directive qui
permet au titulsire des droits de solliciter le recouvrement des bénefices
du coutrefacteur.
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intellectuelle ? Bt, dans ce cas, quel est-il exactement ?
Un mélange de réparation et de restitution comme cer-
tains ont d&ja pu le suggérer ? Ces questions théoriques
sont cruciales. D’elles dépend en effet ka méthode de
caleul des dommages et intéréts 4
allouer a la victime d’actes de contre-
facon. Pour les praticiens, il faut, i

préconisations générales et sibyllines
dictées par 'Olympe parlementaire
i une formule mathématique per-
mettant d’aboutir 3 une évaluation
rigoureuse d’un préjudice ou d'une
sanction. Or, par paresse, manque de
courage ou sagesse, le législateur fran-
cais s’est contenté 3 cet égard de Lister
une série d’éléments i prendre en
compte, sans préciser comment ces
dermiers doivent &tre pris en considération et, pire, sans
méme préciser 1'objet du calcul. Comment résoudre en
pratique une équation si on ne sait pas méme ce qu’on
cherche 2 calculer ?

Certes, la lecture des travaux parlementaires révele
que le législateur frangais s'est défendu 2 plusicurs
reprises d’introduire des dommages et intéréts punitifs
en matiere de contrefagon. Uenfer est pavé de bonnes
intentions ! Bt, en Uoccurrence, les intentions du légis-
lateur ne sont pas claires, ce dernier ayant voulu a la fois
éviter les dommages et intéréts punitifs et angmenter
les dommages et intéréts alloués par rapport a ceux qui
éraient alloués sous 'empire du droit antérieur, c’est—
a-dire sous le régime de la réparation intégrale. Or, si
I’on augmente les dommages et intéréts par rapport ace
que permet le principe de la réparation intégrale, c’est
que I'on ne lui est plus tout a fait fidele™. Qu’en est-il
de la lettre des textes ? Ceux-ci sinscrivent-ils encore
dans le cadre strict de la réparation intégrale ? On peut
séricusement en douter dans la mesure on ils prévoient
désormais qu'il est possible de fixer les dommages et
intéréts en fonction notamment des bénéfices réalisés
par le contrefacteur. Or, on sait bien que le préjudice du
titulaire n’est pas directement corrélé aux bénéfices du
contrefacteur's. Faut-il donc comprendre que ces béné-
fices doivent &tre ulisés uniquement comme indice
du préjudice subi par la vicime de la contrefagon ?
Ou bien peuvent-ils éire pris en compte quand bien
méme le tiulaire ne démontrerait pas que les actes liti-
gieux ont entrainé pour lui un gain manqué ¢ Nila lettre
des textes, ni les travaux préparatoires ne permettent de
trancher ces questions. Et 'on en est réduit au constat
que les textes actuels mélangent allegrement des ¢lé-
ments qui relévent de deux paradigmes différents : les
&léments qui relevent du paradigme de la stricte répa-
ration (gains manqués, pertes subies, préjudice moral),
et un &ément qui lui est difficilement rattachable (les
bénéfices du contrefacteur), sans que l'on sache bien
comment ce dernier doit étre pris en compte.

Par patesse, manguc
un moment ou a un autre, passer des d.‘,’ i’.(ﬂ”]’lgt' o .\"f.il_g'(.’,\.‘_\'tf,

( le [égislatent frangais s’est

contenté & cet épard de lister

une série d'éléments a prendse
en comple, sans préciser conment
ces dernicrs doivent étre pris en
considération el, pire, sans méme
préciser Pobjet du caleul.

A la décharge du législateur frangais, cette confusion
des genres se Tetrouve déja dans les textes européens'’.
Bien que le considérant 26 de la directive 2004/48/CE
précise qu’il n'est pas question d’'imposer des domnmages
et intéréts punitifs”, Varticle 13.1 de
la directive prévoit que les autorités
judiciaires doivent pouvoir allouer
des dommages-intéréts « adaptés » au
préjudice réellement subi. Cette for-
mule trouve sa source dans l'article 45
de Taccord Adpic et laisse entendre
que les dommages et intéréts doivent
étre corrélés au dommage, sans néces-
sairement 8’y limiter®. Dans un arrét
du 17 mars 2016, la CJUE a certes
considéré, de maniére incidente,
que, l'article 13.1, alinéa 1%, établit
« le principe selon lequel le calcul
du montant des dommages-intéréts 3 verser au titulaire
d’un droit de propriété intellectuelle doit viser 4 garan-
tir 3 ce dernier la réparation intégrale du préjudice »*.

"EEEEEEREEENR AN N RN R B BN

14. Certes, on peut essaver de résoudre T'aporie en affirmant, comme I'a
£t M. Clément lors des débats ayant précédé I'adoption de la loi du
11 miars 2014, que les nouveaux textes ont pour objecdf de contraindre
les juges i prendre en compte toutes les facertes du préjudice, ce: qui
serait une facon de respecter, mieux encore, le principe de la réparation
intégrale, Cette explication se voulait rassurante mais ic mangue pas d'in-
terroger. Pourquoi serait-il subitement nécessaire de contramdre les juges
a appliquer un principe si bien ancré dans la tradition juridique frangaise
N'est-ce pas justement pour forcer la porte en faisant enmer des éléments
qui ne sont pas totalement en phase avec Fanstére principe de la répara-
tion intégrale 7 On peut dautant plus s'interroger sur les intentions du
It gislateur frangats que de nombreux auteurs estimaient déja qu'avant la
réforme, les riburiaux frangais avaient tendance a aller au-delil du strict
principe de la réparation intégrale (voir P. Massot, préc., p. 42 et 5., avec
réf citées). Le législateur frangais ayant voulu aller au-deli de ce qui etait
déji au-deli de la stricte application du principe de la réparation intégrale,
il est difficile d'imaginer que son intention émit uniquemnent d'appliquer
ce principe de maniére plus rigoureuse.

15. Cest d'ailleurs la mison pour laguelle il existe des fautes lucratives
larsque U'on appligne strictement le principe de la réparunon intégrale ;
v. notam. sur ce point : C. Caron, op. dt., n? 580, soulignant que le dis-
positif actuel se rapproche de la peine privée ou méme des dommages e
intéréts punitifs ; C. Roda, op. ait., n® 289, qui souligne que la directive et
les dispositions de la loi rangaise qui imposent de prendre en compte les
bénéfices réalisés par le contrefacteur « remettent en cause » le principe de
la réparation intégrale sans introduire de dommages et intéréts punitfs ;
dans un sens similaive : G, Henry, op. dit., n® 161 ;A. Girardet, op. dit., p. 102,
soulignant que les textes « sortent I'appréciation de la réparation du carcan
du régime du droit commun » ; §. Dusart, ]. Gasbaoui, op. dit., n® 126,

16. Pour une appréciation crifique du caractére ambigu des textes euro-
péens :v.not. G. Henry, op. dit,, n® 150 et s.

17. Le considérant 26 de la directive 2004748 affirme que le but des textes
n'est pas « d'introduire une obligation de prevoir des dommages-inté-
réts punitifs, mais de permetire un dédommagement fondé sur une base
objective tout en tenunt compte des frais encourus par le drulaire du droit
tels que les frais de recherche et d'identification ».

18, Y. Benhamou, Dommages-intéréts suite d la vialation de droits de proprict
intellectielle, Btude de la médhode des redevances en droit swisse ot comparé,
Schulthess, coll. Propriété intellectuelle, 2013, n® 49 et s. et n® 122

19, CJUE, 17 mars 2016, C-99/15, Chrictian Liffers ¢/ Produeciones Manda-
riria SL et Mediaset Espaita Comunicacion SA, paint 25 : Propr innell, 2016,

n° 60, p. 346, obs. J.-M. Bruguiére.
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Larticle 13.1 serait ainsi une simple consécration du
principe de la réparation intégrale ? Cette lecture nous
parait trop rapide. Dans une autre affaire, la CJUE a ainsi
pu juger, dans I'affaire Stowarzyszenic “Olawska Telewizja
Kablowa”, que D'article 13.1 ne s’opposait pas a une legis-
lation prévoyant le verseinent au titulaire de droits du
double de la redevance hypothétique qui lui était due,
et ce méme si une telle indemmnisation n'est pas exacte-
ment proportionnelle au préjudice réellement subi par
la partie lésée?®. Dans ses conclusions du 24 novembre
2016, avocat général M™ E. Sharpston avait également
souligné que larticle 13.1 exige que le critére de pro-
portionnalité présuppose « qu’il y ait une certaine relation
entre le préjudice subi et le montant demandé », ce
qui exclut I'octroi de dommages-intéréts punififs mais
pas nécessairement le doublement ou le criplement du
montant des redevances®. On est encore proche de la
réparation mais plus tout a fait dans son cadre strict,
puisque les textes autorisent 3 le dépasser.

Par ailleurs, Varticle 13.1 précise que lorsqu’elles
fixent les dormumages et intéréts, les autorités judi-
ciaires prennent en considération « tous les aspects
appropriés », tels que « les conséquences economiques
négatives, notamment le manque 3 gagner, subies par
la partie Iésée », « les bénéfices injustement téalisés par
le contrevenant » et, « dans des cas appropriés, des élé-
ments autres que des facteurs économiques, comme le
préjudice moral causé an titulaire du droit du fait de
Iatteinte ». Autrement dit, selon la directive, pour fixer
les dommages et intéréts adéquats, les tribunaux doivent
prendre en compte trois éléments distincts : (i) les pré-
judices économiques, {ii) les bénéfices injustement
réalisés par le contrefacteur et (ii1) les préudices moraux.
Le premier et le troisieme élément relévent évidemment
du paradigme de la réparation. Le deuxiéme s’y integre
difficilement, d’autant que le texte européen souligne
qu’il fant prendre en compte les bénéfices « inguste-
ment » réalisés??, Ainsi, en vertu de la directive, la fixaton
des dommages et intéréts doit prendre en compte des
éléments qui relévent plus d’une appréciation morale
que d’'une logique purement compensatoire, qui vise
quant i elle uniquement i resituer la victime dans la
situation o elle aurait objectivement été si les actes liti-
gieux n'avaient pas eu lien.

En résumé, les textes s’inscrivent en partie dans le
paradigme de la réparation intégrale, tout en ouvrant
subrepticement la porte 4 des raisonnements qui se rat-
tachent a d’autres.

En définitive, les textes frangais et européens refletent
les tensions qui ont conduit i leur adoption, tiraillés
entre la crainte de leurs auteurs de saffranchir trop clai-
rement du principe de la réparation intégrale et leur
volonté de prévoir dés sanctions plus efficaces et dissua-
sives. Comme L'exprime 'expression anglaise « a camel
is a horse designed by a committee »™ : les décisions
collectives aboutissent difficilement 3 des choix clairs,
en particulier lorsqu’il existe des divergences d'intéréts
irréconciliables®. Et, le moins que I'on puisse dire est

que les textes susvisés illustrent bien le proverbe anglais :
ils consticuent certes une avancée utile en ce quils
invitent i prendre en compte les bénéfices du contre-
facteur pour éviter les fautes lucratives ; toutefois, leur
rédaction obscure les rend peu commodes i I'usage®.
D’aucuns se satisfont de ce flou. Disons franchement
et tout haut ce que I'on dit parfois tout bas : avec des
régles plus floues, certains
esperent que les tribunaux
francais alloueront parfois
des dommages et intéréts
dissuasifs et punitifs, au-deld ((
de Vapplication stricte du
principe de la réparation
intégrale. Ce flou n'est
pourtant pas satisfaisant, 3
la fois sur le plan thécrique
et pratique. D’une part,
le flou dans les principes
juridiques est contraire i la
securité juridique. D’autre
part, en pratique, le prix
du flou n’est pas non plus
négligeable : le flou autour
de la méthode d’évaluation
des dommages et intéréts fait espérer aux titulaires des
droits la possibilité de percevoir des sommes parfois
dissuasives, tout en laissant croire en méme temps aux
contrefacteurs que cela n’est pas certain. Tout cela nuit
i la prévisibilité de la justice et contribue  faire durer
les proces, alors que dans plusieurs pays européens, les
dommages et intéréts sont plus facilement prévisibles.
Pour toutes ces raisons, il nous a paru opportun
d’ouvrir un dialogue entre le monde des juristes et celui
des économistes, afin de mettre 3 jour les logiques par-
fois opposées qui sous-tendent les différents éléments
i prendre en compte pour fixer les dommages et inté-
réts, d’identifier les paradigmes possibles pour servir de
cadre 3 évaluation des dommages et intéréts en maticre

B vertu de
fa direcrive, la
fixation des
dommayes

et iniérérs doit
prendre et comple
des éléments qui
reldvent phis
d’une appréciation
morale que d’ue
logique purement
compentsatotre

20. CJUE, 25 janv. 2017, C-367/15, Stowarzyszenie « Olawska Telewizja
Kublowa » o Stownrzyszeniv Filmowchw Polskich, points 25 et 26.

21, Nous soulignons.

22, 1dem, points 46 et 47,

23, Certes, le législt=ur frangais n'a pas repris le terme « mjustement » ;
toutefois, dans | mesure ot le legishireur frangais n'a pas indique com-
mient prendree en compte les bénéfices du contrefacteur, il faut interprécer
les textes frangais 2 I lumidre de la directive ; de plus, comme exposé
ci-avant, le fiit de prendre en compte les bénéfices du contrefacteur est
difficilement conciliable avec une application stricte du principe de la
téparation intégrale.

24. Que l'on peut raduire librement par « un chameau est cheval congu
par un comieé ».

25. A.Sen, The possibility ol social choice, NobetPrizc.ong, < heps://wrwrw.
nobelprize org/prizes/ cconomic-sciences/ 19984/sen/lecture/ >.

26. V. notam., soulignant que le compromis entre les partisans de sanctions
etficaces et ceuix craignant incroduction de la peine privée, a abouti 3 un
texte peu explicite : G. Henry, op. dit., n° 158-160.
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' de contrefagon, et, in fine, d’explorer une méthode
| Jévaluation 3 la fois respectueuse des textes, intellec-
wellement satisfaisante et pragmatique.

1. Comment prendre en compte les conséquences
bconomiques négatives ?

Ou la prise en considération des gains mangués
ot des pertes subies

. p. massor (p. m.) : Les articles L. 331-1-3, L. 521-
L 7,1. 615-7 et L. 716-4-10 du Code de la propriété
intellectuelle prévoient que, pour fixer les dommages ct
intéréts, les tribunaux doivent prendre en considération
les conséquences €COnOmiques négatives de latteinte
aux droits, dont le manque a gagner et la perte subis par
la partie lésée. Ces éléments correspondent aux deux
postes de préjudices classiqguement retenus pour répa-
rer un préjudice en droit commun de la responsabilité
civile. En tant qu’expert spécialisé dans I'évaluation de
préjudices &économiques, comment
appréhendez-vous  ces ¢éléments
en maticre de contrefagon ? Les
textes utilisent 3 cet égard 'expres-
sion « prendre en considération ».
Comment comprenez-vous, sur le
plan économique, cette injonction
législative 2

G.3acQuOT (G.).) : Depuis quelques
années la démarche des expetts en
matiére d’évaluation du manque 2
gagner et des pertes subies consiste
'3 mettre en perspective la situation

réelle, qui correspond i ce qui est observé, A la situa-
Gon « contrefactuelle », ¢’ est-a-dire la situation qu’aurait
vraisemblablement connue la partie 1ésée en 'absence
des faits dommageables.

Ia construction du scénario contrefactuel fait appel
3 Panalyse stratégique de V'entreprise et de son marché, a
la recherche de données comptables, financiéres et éco-
nomiques et i la modélisation.

En pratique, 'évaluateur se référera 3 une époque
antérieure au dommage, 3 une période postérieure au
dommage, ou encore a ce qui se passe dans une zone
géographique non touchée par le comportement fautif,
en <'attachant 3 neutraliser I'impact sur les parametres
économiques, d’autres causes que le dommage et a
documenter au mieux ses hypothéses.

On notera le caractére un peu abusif de I'expression
« situation réelle ». En effet, si elle correspond bien 2
I’analyse des événements passés, il n’en est pas de méme
quand les impacts du dommage se poursuivent manifes-
temnent au-deli de la date de son évaluation. Dans ces
situations I'économiste doit alors non seulement faire
des hypothéses pour décrire la situation contrefactuelle
mais aussi pour estimer les conséquences prévisionnelles
de la faute,

quantification

Le caractére hypothétique
du scénario contrefactiiel
ne remet Pas en guestion
la possibilité d'indemmniser
le préjudice danis la mesnre on
la certitude qui conditionne
I'indemnisation d’un préjudice
concerne son existence ¢f tot 5d

On rappellera que le caractére hypothétique du
scénario contrefactuel et de cette « situarion réelle pré-
visionnelle » ne remet pas en question la possibilité
&indemniser le préjudice dans la mesure ou la certi-
tude qui conditionne Jindemnisation d’un préjudice
concerne son existence et non 5a quantification, qui est,
presque toujouts, une estimation.

attrait des experts et des magistrats pour cette
approche tient 4 ce qu’elle correspond bien au principe
selon lequel I'indemnisation doit remettre la victime
dans la situation ou elle se serait trouvee en 'absence de
faute dommageable.

1l s'explique aussi par ses avantages opérationnels,
puisque cette méthode comparative permet 3 la fois
didentifier les composantes du préjudice et de les
chiffrer.

Une description précise de la situation réelle et de
la situation contrefactuelle met, en effet, en évidence
les différences de faits et donc les
chefs possibles de préjudice, tan-
dis que les pertes subies et les gains
manqués peuvent ctre quantifiés en
comparant les gains et les couts de la
situation réclle a ceux de la situation
contrefactuelle.

On peut ainsi, avec cetee approche
estimer les surcoflits et la perte de
marge, celle-ci correspondant au
chiffre d’affaires manqué diminué
des cotits économisés, appelé souvent
« Marge sur Cofits Variables ».

Avec : CA pour « chiffre d’af-
faires », SC pour <« situation
contrefactaelle » et SR pour « situation réelle »

Préjudice = (CA SC — cotits variables SC — cotits
fixes) - (CA SR — coiits variables SR — cots fixes)
Préjudice = (CA SC — CA SR) — (cotts variables
SC — cofits variables SR) — cofits fixes + couts fixes
Préjudice = CA manqué — colits éconormiseés

1l s’agit d'un principe général. Chaque type de faits
générateurs va soulever des problémes spécifiques.

En matiere de contrefagon, une premiére parl:icula—
rité est qu’on est souvent confronté i la situation oti, pour
des raisons de circuits de distribution, de positionnement
prix ou encore de capacité de product'ton,la victime ne
peut revendiquer comme gains manqués qu'une partie
de la masse contrefaisante, ¢'est-a-dire qu'une partie des
produits consideérés comme contrefaisants.

11 parait pourtant pormal d’indemniser la victime
pour I'ensemble des produits ou services contrefaits.

Une solution utilisée par les experts consiste i valo-
riser le préjudice correspondant aux produits ou services
que ne pouvait pas vendre la victime, en appliquant au
chiffre d’affaires concerné un taux de redevance.

Si la méthode parait de bon sens, elle correspond
1 un paradigme €conomique virtuel, voire paradoxal
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puisqu’elle revient 4 considérer que la victime n’accepte
pas I'usage de ses droits par le contrefacteur et réclame
ainsi un préjudice li¢ 3 des ventes mangquées, et quand
méme temps, elle autorise cet usage en réclamant une
redevance sur des ventes contrefaites qu’elle n’aurait pas
pu réaliser. '

Une autre particularité de Ja contrefacon, notam-
ment pour les brevets, concerne la définition méme de
la masse contrefaisante et par suite le chiffre d’affaires
et la marge qu’on peut lui associer. Les brevets sont, €n
effet, souvent intégrés dans des systémes comprenant
drautres brevets, le tout constituant un produit. Dans ce
type de situation I'expert devra identifier, dans le prix
du produit et la marge qu’on peut lui associer, la part
concernée par la contrefagon.

Lanalyse des conséquences négatives de l'atteinte
qux droits de propriété souléve aussi la question de la
nature des pertes subies. Ces pertes peuvent étre, de
maniére traditionnelle, des surcoiits engagés ou suppor-
tés pour faire face dla contrefagon comme des constats
d’huissiers, des cotits administratifs ou encore des colts
de communication.

Miais il peut aussi s’agir de la dépréciation de la valeur
des droits de propriété ou de celle des investissernents
réalisés pour les créer et les développer. La contrefagon
d’une marque peut porter atteinte 3 son image et 2 ses
valeurs, ¢’est-3-dire 3 son potentiel de création de valeur
financiére.

p. M. : SiTon met de cbté la question de I’applica-
tion d'une redevance indemnitaire pour les ventes qui
n'auraient pas pu étre réalisées par le titulaire des droits,
sur quoi nous reviendrons plus tard, il me semble que,
pour l'instant, nous restons dans le cadre d’une appli-
cation classique du principe de la réparation intégrale.
Cette application peut poser de pombreuses questions
pratiques, que VOus avez évoquées, mais, sur le plan
théorique, la situation est relativement claire. Un point
imérite toutefois d'étre souligné, Comme vous I'avez rap-
pelé, I'évaluation d'un préjudice revient nécessairement
} construire un scénario hypothétique sur ce qui se serait
passé si les faits litigieux n’avaient pas eu lieu et sur ce
qui pourrait advenir a I’avenir en raison de la commis-
sion méme de ces faits. Dans les denx cas, I'évaluation
du préjudice repose sur des hypothéses, des calculs et des
probabilités. Cest encore plus vrai en matiére d’évalna-
tion de préjudice d'image. [ ne faudrait pas pour autant
en conclure, comme on le fait parfois a tort, que les
préjudices d'image, parce qu’ils sont par nature difficiles
3 évaluer, ne répondent pas a 'exigence de caractére
certain du préjudice. Si I'évaluation est basée sur des
hypothéses sérieuses, des déductions logiques et des
probabilités raisonnables, le préjudice est bien démontré
avec un degré suffisant de certitude. Comme la doctrine
Je souligne, « la certitude n’est pas de ce monde » et
il faut entendre 'exigence de préjudice certain comme
celle d'un préjudice trés vraisemblable?’. Admettre I'in-
verse reviendrait 3 refuser purement et simplement la
réparation des préjudices d’image !

A cet égard, il me semble possible de s'inspirer de la
motivation retenue par la jurisprudence européenne en
matiere d’atteinte 1 une marque renommée. La CJUE
a jugé, dans ce domaine, que le préjudice de dilution
implique 1a démonstration d’un risque de modification
du comportement écononiique du consommateur. Or,
comment démontrer sur le plan économique ce risque
de modification du comportement du consommateur ?
Aprés de nombreux débats, 1a CJUE a trouvé un point
d’équilibre en soulignant que ce risque ne peut résul-
ter de simples suppositions mais qu'en revanche il peut
dtre établi sur la « base de déductions logiques résultant
d'une analyse de probabilités et en prenant en compte
les pratiques habituelles dans le secteur commercial per-
tinent aingi que toute autre CIrcONStance de V'espece ».
C’est, je crois, exactement le méme type de raisonne-
ment que l'on doit faire en matiére d’évaluation de
préjudices en matiere de contrefagon, et en particulier
en matiére de préjudices d’image. Il ne faut pas natu-
rellement se contenter de simples suppositions, mais,
dés lors que 'évaluation est fondée sur des déductions
logiques et des calculs de probabilités précis et raison-
nables prenant en compte les circonstances du marché
considéré, celle-ci doit i notre sens étre admise pour
permettre i la victime d’obtenir la réparation du préju-
dice qu'elle a subi.

2. Comment prendre en considération le préjudice moral ?

p. M. : Au-deli des conséquences négatives de la contre-
facon, le Code de la propriété intellectuelle prévoit que
les tribunaux doivent aussi prendre en considération le
préjudice moral causé A la victime des actes de contrefa-
con. Li encore, ¢ce poste de préjudice n’est pas nouveau
en droit francais. En matiere de contrefacon, plusicurs
types de préjudices moraux peuvent étre envisages,
comme l'atteinte 4 la réputation de l'auteur. Clest ce
qu'a rappelé la CJUE, dans son arrét du 17 mars 2016,
en relevant qu'« un préjudice moral, tel qu'une atteinte
i la réputation de l'auteur d’une ceuvre, constitue, ila
condition qu'il soit établi, une composante du préjudice
réellement subi par ce dernier ». Sur le plan théorique,
la prise en compte de ce préjudice parait de prime abord
relativement simple : le préjudice moral constitue une
composante du préjudice dont le titulaire des droits peut
obtenir réparation. Tout se complique lorsque l'on arrive

0"....'..0...........

27.C. Guertier, P. Le Tourneau, C. Bloch, A. Giudicelli, . Julien,
1. Krajeski, M. Poumarede, Dmit de la responisabilité et des contrals 2021/22,
Dalloz, coll. Dalloz Action, 2020, point 2123.71.

28, CJUE, 14 oow. 2013, C-383/12 B Entironmental Manufacturing LLP
¢/ OHMI, point 43 ; CJUE, 10 mai 012, C-100/11 B, Helena Rubinsrein
SNC et L'Oséal SA ¢/ Allergan Inc., point 95. :

29. CJUE, 17 mars 2016, C-99/13, Chréstian Liffers ¢/ Producciones Manda-
rma SL ét Mediaset Espaiia Comunicacion SA, point 25 : Propr. intell. 2116,

_n° 60, p. 346, obs. J.-M. Bruguiére.
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au nivean de I'évaluation concréte du préjudice moral.
Comment; en effet, évaluer financiérement un préju-
dice moral par nature extrapatrimonial ? Par ailleurs, se
pose la question de savoir si le préjudice d’'image subi
par une Société, par exemple une atteinte i la réputation
ou i I'honneur, peut constituer un préjudice moral. La
Cour de cassation a pu juger A cet égard que le préjudice
moral, telle une atteinte i la réputation du titulaire d'un
brevet, constitue une composante du préjudice réelle-
ment subi par celui-ci*®. Encore faut-il toutefois Iétablir,
ce qui n’est pas le cas lorsque le tirulaire ne justifie d’au-
cun élément apte 3 démontrer que les faits délictueux en
cause ont porté atteinte a son crédit, 4 sa réputation ou
A tout autre élément « de nature extra-
patrimoniale »*!. Comment évaluer, en
pratique, ce type de préjudice ? Une

que le préjudice d'image correspond
en réalité 3 une diminution de la valeur
patrimoniale d’'une marque ou d'un
modele. Toutefois, on peut se deman-
der si une telle évaluation du préjudice
d’image entre bien dans 1a catégorie de
préjudice moral, censé correspondre
i un préjudice de nature extrapatri-
moniale, ou dans celle des conséquences économiques
négatives de I'atteinte aux droits, et plus précisément des
pertes subies du fait de la contrefagon®:

En tant qu’expert spécialisé dans I'évaluation de
préjudices économiques, comment appréhendez-vous
ces éléments en matiére de contrefagon ? Est-il pos-
sible d’évaluer financiérement un préjudice moral ou
d’image, tel qu’un préjudice de réputation ? Et com-
ment tracer la frontiére entre préjudice d’image au sens
économique et préjudice moral extrapatrimonial ?

G.]. : Sur ce sujet 'économiste se réfere ila doctrine qui
considére que le préjudice moral peut revétir un aspect
interne se traduisant par une dégradation du moral au
sein de I'entreprise conduisant 4 des départs de salariés
ou encore 3 des difficultés 3 embaucher, et un aspect
externe affectant I'image de Pentreprise, sa réputation
ou son « honneur quand elle est porteuse de valeurs
(professionnelles, philosophiques ou politiques) w3,

La dimension interne du préjudice moral peut étre
quantifiée par les surcolts de recrutement et de for-
mation des nouveaux galariés, les baisses de rendement,
les surcofits de communication pour pallier la perte
de confiance du personnel, voire par la dépréciation
de savoir-faire, si les départs causés par le dommage
remettent en question les compétences de I'entreprise.

Ce type de quantification répond bien au souci
des magistrats d’évaluer les préjudices par leurs conse-
quences mais souléve, en pratique, des problemes de
preuve, tant pour la démonstration du lien direct entre
la faute et les impacts pris en considération, que pour
la justification des calculs. Tl peut, par aillewrs, exister

Le préjudice maral pent
piste serait de considérer par exemple revdtiv un aspect interne
(.ce traduisant par une
dégradaiion du moral
an sein de Uentreprise ef un
aspect externe affectant Pitnage
de Ventreprise

des conséquences internes difficilement quantifiables ou
seulement de maniére partielle.

Pour ce qui concerne la dimension externe du
préjudice moral, on constate qu'experts et magistrats
Passimilent souvent au préjudice d'image.

Lanalyse du préjudice d’image est alors réalisée en
deux émpes. La premiére étape consiste 4 caractéri-
ser I'atteinte 3 Vimage. Elle peut étre réalisée a parar
d'études marketing et/ou d’articles de presse. L'objec-
6if est didentifier les valeurs de la marque qui ont &té
modifiées par le fait dommageable : réduction de la sin-
gularité de la marque en lui faisant perdre certains de
ses attributs spécifiques (banalisation), détérioration de
I'image, etc.

La deuxiéme étape correspond i la
mesure du préjudice né de l'atteinte a
I'image. Le principe retenu est que le
préjudice d’atteinte i l'image doit étre
évalué par ses effets financiers. En pra-
tique on raisonne en pertes constatées
et en gains manqués.

Les approches par les pertes consta-
tées s'intéressent 2 la dépréciation de la
valeur de la marque, 3 la dépréciation
des investissenents de communica-
tion et/ou de marketing réalisés par l'entreprise, ou
encore aux investissements publicitaires supplémen-
taires engagés, ou i engager pour corriger les effets de
la contrefagon.

Lapproche par les gains manqués consiste  valoriser
le préjudice d’image par son impact passé et futur, sur les
volumes ou sur les prix.

Cette présentation des méthodes d’évaluation du
préjudice d'image souléve naturellement la question de
savoir si on est encore dans le préjudice extrapatrimo-
nial ou si on n’est pas en train de valoriser un préjudice
patrimonial, I’ambiguité vient de ce que la marque et

30. Cass. com., 23 janv. 2019, pourvoi n® 16-28.322, Muller ¢/ Carrera et
Texas,

31, hid.

32, Contra ; T] Paris, 19 juin 2020, n° 19:00604 -« Le préjudice moral
invoqué par la demanderesse consiste en latteinte i Parracrivicé de ses
collections du fait des actes de contrefagon du dessin n® 270120, en une
perte de confiance et dintérét de la part des maisons prestigleuses gui
sont ses clientes et dans Ja dévalorisation de son savoir Z du fait de I
qualité inférieare de la ] contrefaisante.

1l est indémiable que les actes de contrefagon commis par les défenderesses
oft éé de nature i porter atteinte i la valeur patrimoniale du dessin
1 970120 et i la réputation de savoir-Z de la demanderesse, en dépréciant
cette ] aux yeus de sa clientéle. ce d’autant plus qu'elle 3 régulierement
été utlisée pour des collections de hante-couture, noamment ct i plu-
sicurs reprises par Valentine. Le préjudice moral sera ainsi répare par T'al-
location d’une indemnité que le tribunal estime pouvoir fixer en I'espéce
3 20 000 curos que les défenderesses seront condamnées & payer it salidim
i la demanderesse ».

33, Fiche n° 5 de 12 Cour &' Appel de Paris, « Cornment réparer le préju-
dice moral (extrapatrimonial} ».
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son image sont génératrices de valeur et font done, pour
les économistes, partie du patrimoine de I'entreprise.

p. m. : Dong, le préjudice d’image ou de réputation
s'analyse,sur le plan économigue, par ses conséquences...
¢conomiques, ce gui est parfaitement logique. Mais il
me semble que, dés lors que l'on évalue un préjudice
d’image A partir de ses conséquences économiques (et
notamment dans sa composante patrimoniale), nous
sortons mécaniquement du préjudice moral entendu
comme dommage extrapatrimonial. Cela gtant, cette
catégorisation juridique a un impact limité puisque le
préjudice d'image, entendu comme atteinte a une valeur
patrimoniale, peut &tre pris en compte dans les consé-
quences négatives de la contrefacon, ce qui nous ramene
au premier élément qui, selon les textes, doit etre pris en
compte®. 1l faut simplement veiller i invoquer le bon
préjudice dans la bonne catégorie juridique, ce qui peut
enfrainer certaines LEpercussions procédurales. Tmagi-
nons par exemple qu'une cassation intervienne sur le
seul préjudice moral, il ne serait alors plus possible de
solliciter la réparation d’'un préjudice d’image entendu
comme une dévalorisation dune valeur patrimoniale.
Les conséquences seraient alors lourdes. ..

Cela souldve une derniére guestion pour aller au
bout du sujet : est-ce que cela a un sens d’évaluer de
maniére économique un préjudice moral entendu
comme préjudice purement extrapatrimonial ? Pour
dtre plus direct, est-ce que I'économiste a une chose 3
dire sur ce terrain ? Ou bien, ce qui me semble plus
logique, le préjudice moral entendu comme dommage
exclusivement extrapatrimonial est-il par définition
impossible 4 évaluer en termes économiques ? Ce serait
le cas par exemple de Patteinte i 'honneur d’un artiste
qui n'a pas encore de notoriété, et donc dont I'image
n’a pas encore de valeur patrimoniale®. Dans ce cas, son
préjudice serait purement moral, On quitterait alors sans
doute la fonction réparatrice des dommages et Interets.
En effet, dans la mesure ou une somine d’argent ne peut
jamais étre équivalente i un préjudice purement moral,
ces dommages et intértts seraient plus proches de la
peine privée et Ja « réparation » allouce serait le prix a
payer par I'auteur de D'atteinte, pour « réparer », a ttre
de sanction, la violation du droit, autrement dit a titre
de peine privée™.

3. La prise en compte des bénéfices téalisés par le
contrefactenr

p. M. : Au-deli des conséquences négatives de la contre-
facon et du préjudice moral, le Code de la propriété
intellectuelle prévoit encore que les tribunaux doivent
prendre en considération les bénéfices réalisés par 1'au-
teur de I'atteinte aux droits, « ¥ compris les économies
Jinvestissements intellectuels, matériels et promotion-
nels que celui-c1a retirées de L'atteinte aux droits ».
Dans un arrét du 23 janvier 2019,1a Cour de cassation
a ainsi censuré un arrét de la cour d’appel de Paris pour

avoir refusé de prendre en considération une demande
&indemnisation fondée sur ce critére et ce alors que
« Vexistence, pour le ttnlaire d’un brevet, d’un préjudice
économique résultant de sa contrefacon n’est pas subor-
donnée 3 la condition qu'il se livre personnellement 3
son exploitation »7. Sur renvoi, la cour d’appel de Paris a
jugé que le titulaire du brevet jugé contrefait, exploité par
Pintermédiaire de sociétés affilices, était fondé A se préva-
loir de la réparation de son préjudice, « en faisant valoir
les bénéfices réalisés par les contrefacteurs, qui doivent
dés lors éme pris en considération par la présente cour
pour fixer les dommages-intéréts 3 allouer a la société
Muller »**. Aprés avoir estimé que les bénéfices réalisés
par les deux contrefacteurs s élevaient respectivement i
466 653 euros pour I'un et 454 395 euros pour aute, la
Cour d’appel a souligné que P'article L. 615-7 du code de
la propriété intellectuelle exigeait « la prise en considéra-
tion par le juge des bénéfices réalisés par le contrefacteur
sans ordonner leur confiscation et leur allocation au pro-
fit de la partie lésée, une part de ces bénéfices pouvant
résulter non de la contrefagon, mais des efforts propres
du contrefacteur ». Prenant en compte le fait que le bre-
vet contrefait était un brevet de procédé protégeant un
&lément important des appareils contrefaits, la cour a
noté qu'il convenait aussi prendre en considération que
{utilisation dudit procédé protégé n’est pas annNonceé aux
consommateurs sur les emballages ni sur aucun autre
mode de promotion, de sorte qu’il ne constitue pas un
&lément déterminant du choix des consommateurs, dont
P’achat est conditionné par les autres ¢léments rmis en avant
sur emballage, relatifs par exemple aux programmateurs,
aux modes de chauffage complémentaires, au design et @
a facilité d’installation, qui ne présentent aucun lien avec
le brevet litigieux. La cour en a déduit que les bénéfices
réalisés par les sociétes coupables de contrefagon devaient
étre pondérés 4 hauteur de 25 % environ®. Au final, ces
dernidres ont &é condamnées 4 payer respectiverment
130 000 euros et de 120 000 euros.

En voire qualité d'expert, comment pensez-vous
qu’il soit possible de prendre en compte les bénéfices

ll.....ll..'....l...

34, V. sur ce poing, relevant le dépast Gifficile entre le domimage moral et
les conséquUences EConoMmiques négatives, A, Kur, M. Senfileben, Huropeart
Trade Mark Law, OUP Oxford, 2017, p. 682, note 154.

35. En maticre de droit 3 'image on rencontre des problématigues simi-
Jaires. 1l peut y avoir le préjudice subi par une personne s notoriéte du
fair de actcinte & son image (il s'agit dans ce cas d'un préjudice purement
moral) et le préjudice subi par une personne dont |'image 4 acquis une
valeur patrimoniale et, alors, le préjudice a une double teinte, prejudice
moral & une part et préjudice patrimonial résultant de Vatteinte i la valear
de limage de la personne en cause d'autre part.

36, V. notam, sur & point: M. Séjean, op. dit..

37, Cass. com., 23 janv. 2019, pourvoi o 16-28.322, Muller ¢/ Carrera ¢t
Texas.

48. CA Paris, pble 5-1,11 mai 2021, RG n® 19707127,

49, CA, Pacis, pble 5-1, 11 mai 2021, RG n® 19/07127.
40. 1. Dusart, ]. Gasbaoui, op. ¢it., n® 125,
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réalisés par les contrefacteurs ? D’aucuns estiment qu'il
ne faut les prendre en compte que s'ils dépassent le pre-
judice subi*®. Cela vous parait-il justifié ?

(G.7.) : Le Code de la propriété intellectuelle propose
une définition assez précise des postes a prendre en
considération puisqu’il dit qu'il s'agir « des bénéfices
réalisés par 'auteur de latteinte aux droits, y compris
les économies d'investissements intellectuels, matériels
et promotionnels que celui-ci a retirées de I'atteinte aux
droits ».

L’évaluateur doit ainsi s'intéresser aux conséquences
de 1a contrefagon sur les gains du contrefacteur, sur
ses économies de coiits et sur ses économies d’inves-
tissements. Pour identifier ces impacts on applique la
méme démarche que pour le préjudice de la vicame
en comparant, cette fois-ci du point de vue du contre-
facteur, la situation réelle et la situation contrefactuelle.
On retrouve par contre la difficulté mentionnée pré-
cédemment pour les brevets, relative au partage des
bénéfices et des investissements du contrefacteur, entre
ceux qui sont concernés par la contrefagon et ceux qui
ne le sont pas.

Pour les marques, les modéle ou les dessins, il est
parfois possible d'élaborer des protocoles d’études quan-
titatives permettant d'estimer, i partir d’un questionnaire
administré 3 des consommateurs, le poids relatif qu'ils
attribuent aux différentes composantes du produits, et
donc i celles qui sont contrefaites.

Pour réaliser ce type de partage je me référe souvent
3 une méthode que j'ai élaborée en partant de I'analyse
fonctionnelle recommandée par 'OCDE pour fixer les
prix de transfert, ¢’est-i-dire les prix pratiqués au sein
des groupes multinationaux, et notamment Jes rede-
vances sur des droits de propriété industrielle.

Selon ces principes, les flux intragroupes doivent
prendre en considération les actifs (corporels et incor-
porels) que posséde chaque entité, les fonctions qu’elles
remplissent et les risques qu’elles assument.

Lapproche proposée consiste alors d ventler la
création de valeur entre les différents actifs incorporels
impliqués dans les produits contrefaits (marques, brevets.
savoir-faire, ...), en fonction de leurs contributions res-
pectives aux facteurs clés de succés du marché®.

p. M. : Ces &léments de réponse nous ameénent tout
droit 2 la prochaine question, 4 savoir de celle de I'éven-
tuelte pondération des €léments 4 prendre en compte !

4. Pour fixer les dommages et intéréts, faut-il additionner
et/ou pondérer les différents éléments listés par les textes ?
Bref, maintenant que nous connaissons les ingrédients,
comment les prendre en compte pour arriver d calculer

le montant global des dommages et intéréts d allover

a la victime de la contrefacon ?

p. M. : Les textes actuels prévoient donc quil faut
prendre en considération, de maniere distincte, trois
éléments differents. Les deux premiers constituant des

composantes de préjudice subi par le titulaire des droits,
leur articulation ne fait guére de difficulté : 1l faut les
additionner, comme on additionne deux postes de pré-
judices distincts. Lautre question, plus ardue, est de savoir
comment s articule 1a prise en compte des composantes
du préjudice avec celle des bénéfices du contrefacteur.
Faut-il les additionner ou bien les appliquer de maniére
alternative ? Si on considére que le principe de la répa-
ration intégrale sapplique toujours, le principe d'une
addition devrait &tre exclu, Une partie de la jurispru-
dence penche en faveur de cette thése™. Pour autant, la
situation n’est pas complétement claire pour la bonne et
simple raison que les textes ouvrent la porte a des inter-
prétations multiples, les textes ne fixant aucune ligne
directrice pour la prise en compte des différents fac-
teurs visés. Ne pourrait-on pas, par exemple, prendre en

Peocee GO OEOGOODOOCRERDEOSDS

41, Cet oudl, qui a fait Pobjet de nombreuses publications est 1ssu des
érudes que j'ai réalisées au sein du Cabinet Sorgem Evaluadon. V. par ex.
L évaluation financiére des marques. La revie des magues 2017, n® 99 ( La
réparation de l'atreinte au secret des affaires. Propr. Industr., 2020,n° 3.

42. V. par ex, CA Rennes, 15 déc. 2009, RG n® 08/08878, soulignant que
si Varticle L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que
les dommages et intéréts prennent en compte « les conséquences teono-
miques négatives » ainsi que « les benéfices réalisés par le contrefacteur v,
ce texte ne permet pas d'obtenir « une double indemnisation correspon-
dant au cumul de sa perte de marge [...] et de la marge qui aumit éé
cffectivement réalisée par la sociéeé [défenderesse] » : v. également : CA
Paris, pole 5-2.9 feve. 2018, RG n° 16/23925 : « Considérant qu'il est de
prineipe que le préjudice doit etre répare dans son intégralieé, sans perte m
profit pour aucune des parties ; Que <'il est vrai que la loa du 29 octobre
2007 qui réalise la eransposition de la directive 2004/48 du 29 ayril 2004
invite le juge i prendre en considémtion les consequences économiques
négatives, dont le manque § gagner, subics par la parte lésée, les benéhices
réalisés par le contrefacteur et le préjudice morl causé au dtulaire des
droits du fait de Natteinte, elle n'en a pas pour autant inmoduit dans le
mode d'évaluation du préjudice la faculté de confisquer les benéfices réa-
lisés par le contrefactenr et que la prise en considération de cet élément se
limnite 4 la part de préjudice suscepuble de subsister, une fois évaludes les
pertes lies i Pexploitation, afin de parvenir & la réparation intégrale du
préjudice subi du fair de 1’ awcinte portée au droit de propriéeé intellec-
telle » s TGI Paris, 37 ch., 17 févr. 2019, RG n® 17/07714 1« Enlespece,
la société CHLOE invoque divers chefs de préjudice done elle solliciee
une indemmsation cumulative. Toutefois, 'article L 331-1-3 précite, issu
de la transposition de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au
respect des droits de propriété ineliectuclle (considérarit 26 ¢t aracle 13),
envisage que soient considérés “disunciement” ¢t non pas “cumulative-
ment”, les différents chefs de préjudice pour permettre “un dédomma-
gement fondé sur une base objective” et Fallocation i la victime de la
contrefagon, de “dommages-intéréts adapeés au préjudice que celui- cia
riéellement subi du fait de Natteinte”, sans pour autant instituer des dom-
mages-intéréts punitifs, qui sont prohibés en droit frangais, de sorte que
la demanderesse ne peut solliciter des dommages et intéréts, en cumulant
divers postes de préjudice » ; T] Paris, 19 juin 2020, RG n? 19/00604
o En Uespéce, la société G invoque divers chefs de préjudice dont clle
sollicite une indemnisation curnulative, Toutefois, Varticle L, 331-1-3 pré-
cité, issu de la mansposition de la directive 2004/48 du 29 avril 2004
relative au respect des droits de propriéeé intellectuelle (considérant 26
et article 13), envisage qué soient considérés “distinctement” et non pas
“cumulatvement”, les différents chefs de préjudice pour permettre “un
dédommagement fondé sur une base objective”™ et Pallocation i la vie-
fime de la contrefacon, de “dommages-intérets adaprés au préjudice que
celui-ci a reellement subi du fait de Tateinte”, sans pour autant nstituet
des dommages-intéréts puninfs, qui sont prohibés en droit Frangais, de
sorte que la demanderesse ne peut solliciter des dommages et intéréts, en
cumulant divers postes de préjudice ».
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considération le préjudice subi par le titulaire pour une
partie des actes litigieux (pour les ventes que le titulaire
aurait pu réaliser) et les bénéfices du contrefacteur (pour
les ventes que le titulaire n’aurait pas pu faire en raison
potamment des différences de prix et de marché) ?

En votre qualité d’expert, comment appréhen-

dez-vous cela ? En particulier, comment estimez-vous
qu'il faut articuler les différents éléments 3 prendre en
compte distinctement pour fixer les dommages et inté-
réts ? L'absence de ligne directrice fixée par le législateur
est-elle une difficulté ou au contraire une flexibilité
permettant une meilleure évaluation des dommages et
intéréts ?
G. J. : Pour répondre i ces questions il faut rappeler que
dans P'approche antérieure qui ne faisait pas référence
3 la situation du contrefacteur, les magistrats rencon-
traient des difficultés pour indemniser les situations ou
la contrefagon portait sur des produits d’un niveau de
gamme inférieur & ceux copiés, ou encore les situations
ol la victime, pour des raisons de confidentialité, ne
pouvait pas expliquer de maniére détaillée son préju-
dice. La possibilité de se référer aux bénéfices et aux
économies d’investissements du contrefacteur a permis
de compenser ces limites en élargissant le champ des
informations auxquelles les juges peuvent se référer
pour fixer les dommages et intéréts.

Concernant I'attitude de Uexpert, il faut rappeler que
le Code dit qu’il faut « prendre en considération » de
maniéte distincte les conséquences économiques néga-
tives de I'atteinte aux droits, le préjudice moral causé i la
victime et les bénéfices et économies d’investissements
réalisés par le contrefacteur. L évaluateur doit donc, avant
tout, envisager ces trois composantes et les chiffrer, sauf,
bien siir, si le demandeur opte pour la solution alterna-
tive du montant forfaitaire.

Mon avis est toutefois que I'évaluateur ne doit pas
laisser le magistrat estimer seul, sans éléments de réfé-
rence, s’il convient ou non d’additionner les préjudices
subis par 1a victime et les gains et économies d’investis-
sements réalisés par le contrefacteur.

Selon ma compréhension, la jurisprudence actuelle
soumet les régles de I'indemnisation des préjudices de
contrefacon au principe de la réparation intégrale qui
exchut la possibilité pour la victime d’un enrichissement
sans cause. Cette jurisprudence, qui exclut le choix d'une
approche additive conduisant 3 punir le contrefacteur,
ne remet toutefois pas en cause de maniére systématique
cette additivité. La frontiére entre le dommage subi par
la victime et les avantages indus pergus par le contrefac-
teur n’est pas, en effet, toujours trés nette.

Tout dépend des faits et des méthodes d’évaluation
retenues par 'expert.

La situation décrite précédemment, ou la victime
réclame un préjudice de gain manqué sur la part de la
masse contefaisante qu’elle a perdue et une redevance
sur le solde en est une illustration. La premiére partie de
la demande correspond 3 un gain manqué de la victime

tandis que la seconde peut éme comprise soit cormnme
une économie anormalement réalisée par le contrefac-
teur, soit comme un gain manqué virtuel de la victime.
Les investissernents économisés par le contrefacteur
peuvent de méme &tre considérés comme des avantages
indus mais aussi comme
des économies que la vic-
time aurait réalisées si elle La frontiére
avait partagé ses propres entre le
investissements  avec  le ( dotrintaie. sithi
contrefacteur, dans un para- N
digme virtuel et paradoxal
comparable a celui du cas
précédent, ou la contrefa-
con aurait été acceptée.

par la victine
ef les avantages
indus pergus par le
contrefactesir 1est pas
P. M. : On arrive, je crois, fotifours tres nette.
au ceeur du probléme qui, ;
comme vous l'avez souli-
gné, ne date pas d’aujourdhui, méme si les termes de la
loi actuelle nous contraignent i ne plus fuir le probléme
et i laffronter directement : que doit-on rechercher
lorsque 'on fixe les dommages et intéréts en matiere
de contrefacon ? Une réparation intégrale stricte ? Ou
bien peut-on aller au-deld en versant une indemnisa-
tion pour un préjudice qui, si les faits de contrefagon
n'avaient pas té commis, n’aurait pas réellement existé ?
Je pense bien siir i votre remarque sur la fixation d'une
redevance sur la partie des ventes réalisées par le contre-
facteur mais que le titulaire des droits n‘aurait jamais
faites si les actes de contrefagon n’avaient pas eu lieu.
Je pense aussi aux dommages et intéréts alloués en cas
de retenues douaniéres, lorsque les tribunaux allouent,
parfois, des sommes conséquentes alors que les produits
contrefaisants n’ont jamais été mis sur le marché, et donc
lorsqu’ils n’ont pas entrainé de préjudice économique.
On comprend bien dans ces hypothéses qu’il parait
juste de condamner le contrevenant i des dommages
et intéréts. Dans le premier cas pour que le contrefac-
teur restitue une juste part de la valeur qu'il a réalisée
grice a ses actes de contrefagon, dans le second pour
le dissuader de recommencer. Mais peut-on dire que
nous sommes toujours dans le principe de la réparation
intégrale entendu de maniére stricte ? Cela me parait
wrés discutable et il serait sans doute préférable que l'on
appelle un chat un chat, si ¢’est un chat ! Une des raisons
qui empéche 3 mon sens de faire avancer le débat est
que I'on présente le probléme de maniére manichéenne,
comme si nous étions dans un monde de noir et blanc :
il y aurait d'un cdté les dommages et intéréts compen-
satoires et de l'autre les honnis et répulsifs dommages et
intéréts punitifs. 11 serait peut-étre temps de sortir de ce
débat un peu stérile.
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5. Les dommages et iniéréts en matiére de contrefagon
soni-ils compensatoires ou punitifs ?
Ou bien ni Pun ni Pautre ?

p. M. ; Les débats en France sur I'évaluation des dom-
mages et intéréts de matidre de contrefacon se sont
souvent cristallisés de maniére binaire entre deux visions
opposées : soit les dommages et intéréts sont compen-
satoires, soit ils sont punitifs. Pourtant, il existe plusicurs
conceptions intermédiaires. En droit anglo-saxon, cer-
tains auteurs distinguent ainsi les donmmages et intéréts
compensatoires (s compensatory damages »), les dom-
mages et intéréts symboliques (« nominal damages »),
les dommages et intérés restitutifs (¢ restitutionary
damages »), les dommages et intéréts fondés sur les gains
réalisés par 'autenr des faits litigieux (« disgorgement
damages ») et, enfin, les dommages et intéréts punitifs
(appelés « exemplary damages »)*. Cette catégorisation
plus fine est extrémement intéressante car elle permet
de mieux comprendre la logique d’évaluation derricre
chacun des types de dommages et intéréts et, acces-
soirement, d’appliquer des régles sans étre obligé de
les déformer pour faire rentrer des éléments dans des
moules juridiques qui ne sont pas faits pour eux.
Natutellement, les dommages et intéréts compensa-
toires correspondent 3 nos dommages et intéréts alloués
en vertu du principe de la réparation intégrale. Ces der-
niers visent 4 resticuer }a victime dans la méme situation
que celle ou elle aurait été en I'absence de fait domma-
geable. I15"agit du remede premier que certains rattachent
i la justice commutative d’Aristote, pour insister sans
doute sur le fait qu’il s’agit d’'une mesure considéree
comme sage depuis plus de deux millénaires. A 'autre
bout du spectre, se trouvent les dommages et intérets
punitifs ou exemplaires. Ces derniers visent non pas a
réparer, mais i punir de maniére exemplaire, pour dis-
suader 'auteur de la faute de recommencer*. La mesure
des dommages et intéréts est ainsi fixée par Iobjectif de
dissuasion. Entre ces deux extrémes (la réparation, rien
que la réparation, et la punition, rien que la punition), se
trouvent les dommages et intéréts symboliques qui cor-
respondent 3 ceux alloués en cas de violation d’un droit,
sans gqu'un préjudice en soit résulté®. Cela n'est pas
loin de la solution retenue en France selon laquelle la
violation d’un droit de propriété intellectuelle entraine
nécessairement un préjudice ouvrant droit 3 des dom-
mages et intéréts symboliques, bien qu'ils ne disent pas
leur nom*. Et, enfin, on peut identifier deux autres
catégories de dommages et intércts : les dommages et

 intéréts restitutifs, qui visent a restituer au demandeur la

valeur transférée au défendeur du fait d'un acte fautif”? ;
ces dommages et intéréts ne visent pas, stricto senst, a
réparer un préjudice mais i restituer la part de richesse
transférée de la victime i I'auteur des actes litigieux du
fait de la faute : enfin, les « disgorgement damages »,
qui visent A priver Yauteur des faits litigieux de tous
les bénéfices qu'il a réalisés grice i ses actes fautifs® ;12
encore, ce type de dommages et intéréts va au-dela de la

stricte réparation. Dans ces deux derniers cas, les dom-
mages et intéréts ne sont pas pour autant des dommages
et intéréts punitifs dés lors que leur montant n'est pas
calculé uniquement en fonction du but 3 atteindre (dis-
suader en punissant) mais au regard d'éléments objectifs
qui donnent la mesure des
dommages et intéréts & cal-
culer (la valeur indfiment
transférée i restituer ou les (

Entre ces deux
extrémes (la
profits indfiment réalisés).
Ainsi, entre réparation
intégrale et dommages et
intéréts punitifs, il existe
donc plusieurs maniéres de
calculer les dommages et
intéréts, chacune répondant
a une logique propre.
Qu’en est-il en matiére
de propriété intellectuelle ?
Quelle est 1a namre réelle
des dommages et intéréts
alloués en cas de contrefa-
¢on, par exemple lorsque
les juges allouent une
redevance indemnitaire ?
M. J. Edelman, dans un ouvrage remarqué outre-Manche,
a brillamment démontré que les dommages et intéréts
alloués en matidre de contrefacon sous la forme de rede-
vances fictives entrent difficilement dans le champ des
dommages et intéréts compensatoires”. Clest d'autant

réparation,

rietr que la
réparation, et la
pusition, rien quc la
punition), se trouvent
les dommages cf
intéréts symboliques
qui correspondent a
ceux allonés en cas de
piolation d’un droit,
sans quun préjudice
ett soif résulié

43,V notam. ]. Edelman, Gain-based damages, Hart Publishing, 2002, p. 5
ets.

44, Ibid.

45, Ibid,

46. La solution peut se justfier de plusieurs fagons. L'une des plus évi-
dentes est que la violation d'un droit doit nécessairement ttre sanctionnée
pour que la loi soit respectée. La logique est alors une logique qui va
au-deli de la réparation. On peut voir néanmoins dans ce type de dom-
mages €L iNteréts une soree de réparanion, ne Sergit-ce gue morale, pour
1a violation du droit concerné. Dans son ouvrage L'idée de justice, le prix
Nobel @économie A. Sen sappuie sur deux concepts de justice dans la
jurisprudence indienne de la haute époque : In premiére, appelée Nig,
Sattache au respect des institutions et des régles (le « comportlement cor-
rect »), la seconde dénormumee Nyaya se soucie des conséquences réelles.
On pourrait faire ici un paralléle avec certaines sanctions pronencées ¢n
matiere de propriété intellecmelle. 1y a d'un eoté les régles de jusace qui

$artachent 4 répater les conséquences conerétes causées par une violaton

d'un droit de propricté intellectuelle (c'est le principe de la téparaton
intégrale). Bt puis, il y a les régles relevant d'une justice plus formelle qui
font que. méme il n'est pas possible de démontrer que la viclanon d'un
droit de propriéee mtellectuelle o eu des répercussions concrétes pour le
titulaire des droits, il reste qu'il y 2 eu une violaton d'un droit et que cette
violation, en tant que telle, appelle une sanction, que F'on peut appeler
réparation aver un certain abus de langage, mais qui ressemble plus d la
volonté de restaurer symboliquement le monapole en sanctionnant I"au-
teur de la violaton. c'est-i-dire en le punissant symboliquement i réparer
ce v préjudice » puremnent motal causé par la viclation de la loi.

47, ], Edelman, ep. cit., p. 66 et 5.

48.]. Edelman, op. cit., p. 72 ex s.

49_). Edelman, op. cit., p. 99 ers. e 224 ets. sl déj3 en France sur ce point
P-Y, Gautier. De |'applicadon stricte des privileges, D. 1994, chron. 13.
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plus vrai lorsque le taux de redevance appliqué est plus
élevé que celui du marché, ce qui rend de facto impossible
Ihypothése selon laquelle un accord de licence aurait pu
avoir lieu entre le contrefacteur et le titulaire des droits.
En fait, selon cet auteur, le versement d'une redevance
indemnitaire f'est pas une compensation pour Testituer
la victime dans la situation dans laquelle elle aurait été si
la contrefacon n’avait pas eu lieu, mais pour restituer au
ttulaire des droits la valeur économique exploitée indfi-
ment par le contrefacteur. Il s'agirait ainsi de dommages
et intéréts restitutifs et non de dommages et intéréts com-
pensatoires ou punitifs. Ne faut-il pas admettre que les
dommagges et intéréts ont aujourd’hui une double nature,
compensatoire lorsqu'ils visent i réparer les préjudices
subis par le titulaire des droits, restitutoires lorsqu'il s'agit
de restituer une part des bénéfices du contrefacteur au
titulaire des droits, ce mécanisme correspondant, sous un
autre nom, au versement d’'une redevance indemnitaire ?

G. . : Cette approche parait effectivement pertinente.

J'ai cherché dans la réponse i la question précédente
3 montrer qu'il existait des situations ot il paraissait de
bon sens et conforme au principe de réparation intégrale
d'accorder A la victime de contrefagon des dommages
et intérdts couvtants ses pertes, ses gains manqués, sot
préjudice moral et des avantages indus pergus par le
contrefactenr. Mais il est clair que les méthodes d'éva-
luation appliquées 3 ces situations conduisent 4 des
paradigmes économiques pas du tout réalistes si on
considére que les dormmages et intéréts ont uniquement
un caractére compensatoire.

La notion de dommages et intéréts restitutoires estune
fagon d’expliquer pourquoi il est Jégitime de « prendre
en considération » les bénéfices du contrefacteur.

La référence 3 la faute lucrative en est une autre
comme lillustre le cas cité précédemment de la victime
qui ne peut pas montrer qu'elle aurait, sans la contrefa-
con, pu appréhender toute la masse contrefaisante. Force
est, en effet, de constater que le reste de cette masse a été
réalisée de maniére fautive par le contrefacteur, et qu’au
regard du principe de réparation intégrale, cette faute
lucrative doit &tre indemnisée.

p. M. : Oui, c’est tout le paradoxe. Il parait juste de
« réparer » le préjudice subi par le titulaire des droits du
fait de la violation de son monopole. D’aucuns parlent
de « téintégrer » le titulaire dans ses droits. Ces dom-
mages et intéréts seralent une sorte de réparation au
titre de la violation des droits, au—deld méme des consé-
quences concretes de 1a violation. Je me demande si la
clé du probléme ne vient pas alors de P'interpréation
que l'on donne au terme « réparation » qui €st assez
ambigu. Si U'on entend la réparation ou la compensation
comme le fait de replacer la victime dans la situation ot
elle aurait été si les faits litigieux n’avaient pas eu lien (ce
qui correspond i interprétation que 'on donne géné-
ralement au principe de la réparation intégrale), il ne
serait pas possible alors de prendre en compte les ventes
faites par le contrefacteur et que la victime n’aurait pas

pu réaliser, A tout le moins au titre des gains manqués®.
inconvénient est que, dans la réalité, on ne peut pas
défaire réellement ce qui a été fait et que, dans certains
cas, il est assez inacceptable de laisser le contrefacteur
s’enrichir et gagner de l'argent en violant des droits, au
motif que le titulaire n'aurait pas pu réaliser autant de
ventes en I'absence de contrefagon.Tout cela est bien sir
grés insatisfaisant.

C’est la raison pour laquelle il me semble que, depuis
plusieurs années, on tord un peu les principes appli-
cables et que I'on interpréte la notion de réparation de
maniére extensive, pour appréhender les bénéfices du
contrefacteur sans remettre en cause directement notre
tradition juridique. Sous I'empire de la loi antérieure,
on appliquait ainsi parfois, 1 titre de réparation, une
redevance deux A trois fois supérieure sur les ventes réa-
lisées par le contrefacteur — qui ne lui aurait jamais été
accordée en réalité bien sr. Et aujourd’hui, on prend
en compte les bénéfices du contrefacteur, ce qui revient
d’ailleurs  appliquer un pourcentage (et donc un taux
de redevance) sur le chiffre d’affaires du contrefacteur,
pour... « réparer » I'atteinte au monopole. Je crois tou-
tefois que l'on joue sur les mots et que cet habillage
masque ce que I'on fait en réalité. En disant que T'on
répare le monopole, on restitue en fait ce qui revient
Jégitimement au titulaire des droits, et si on fait de la
restitution, on ne fait plus de la réparation au sens strict.
On retrouve ces mémes problématques sous-jacentes
lorsque 'on aborde la derniere méthode de calcul des
dommages et intéréts prévue par la loi frangaise.

6. Comment évaluer une somme forfaitaire « supérienre

au montant des redevances ou droifs qui auraient ét¢ dus st
Pautenr de Uatteinte avait demandé I"antorisation d’utiliser
le droit auquel il a porté atteinte » 7

p. m. : Le Code de la propriété intellectuelle prévoit
enfin qu'a titre d’alternative et sur demande de la partie
lésée, la juridiction peut allouer 3 titre de dommages
et intéréts une somme forfaitaire et que cette somme
doit &tre « supérieure au montant des redevances ou
droits qui auraient été dus si I'auteur de l'atteinte avait
demandé Dautorisation d'utiliser le droit auquel il a
porté atteinte ». Conformément i la jurisprudence de
la CJUE, les textes actuels précisent que « cette somme
nlest pas exclusive de l'indemnisation du préjudice
moral causé A la partie 1ésée ».

Dans ses conclusions du 24 novembre 2016 ren-
dues dans laffaire Stowarzyszenie “Otawska Telewizja
Kablowa", Pavocat général M™ E. Sharpston a souligné
i cet égard qu’il ne s'agit pas « de substituer au mon-
tant résultant du calcul du manque 4 gagner du titulaire

..C.Ol.......l.....‘

50, Tout 2u plus, on pourrat prendre en compte cet &#lément au trre des
pertes subis, du fait de lu banalisation de 'objet prorégsé.
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du droit et/ou des profits du contrevenant le montant
des redevances ou des droits que le contrevenant aurait
di, en théorie, verser au titulaire du droit ». En effet,
selon M™ E. Sharpston, « le critére de référence est plus
fexible et il est clair que le montant en question peut
dépasser celui des redevances ou des droits qui auraient
4té dus ». Ainsi, toujours selon M™ E. Sharpston, sile
versement au titulaire des droits « d'un montant prede-
terminé qui n’est pas nécessairement en rapport avec le
préjudice qu'il a subi, ne saurait répondre aux exigences
de la directive 2004/48 », cela n’'implique pas qu’ « une
disposition ~ équivalente, prévoyant
que le titulaire peut demander une
somIne représentant, tout au plus, le
double (voire le triple si les circons- (
tances le justifient) du montant de
droits qui aurait été da si le titulaire
du droit avait donné son autorisa-
tion pour l'utilisation de son ceuvre,
devrait nécessairement étre égale-
ment considérée comme comntraire
au régime instauré par la directive ».
Pour " Avocat général, « en raison de la nature de la répa-
ration prévue a l'article 13, paragraphe 1, sous b). de
la directive, il n’est pas nécessaire que le atulaire eta-
blisse ce rapport d’une fagon mathématiquement exacte,
tout Iintérét de cette disposition étant de répondre aux
situations dans lesquelles cela pourrait s'avérer difficile,
vaire impossible. I est cependant nécessaire, selon moi,
qu'il démontre I'existence d*un certain rapport et qu'il
ne puisse avoir droit 3 des dommages-intéréts qui ne
correspondent en aucun cas 3 son préjudice réel »*.
Comme il a été souligné précédemment,la CJUE a suivi
les conclusions de I'avocat général en jugeant que Tar-
ticle 13.1 ne sopposait pas a une législation prévoyant
le versement au titulaire de droits du double de la rede-
vance hypothétique qui lui était due, et ce méme si une
telle indemnisation n'est pas exactement proportion-
nelle au préjudice réellement subi par la partie lésée®™.
En votre qualité d’expert, comment appréhen-
dez-vous cette derniére méthode de calcul prévue
expressément par la loi ? En particulier, comment esti-
mez-vous qu’il faut fixer Je montant des redevances
dues ?

strict.

G. J. : Avant la loi de 2007, qui retient le principe du
montant forfaire supérieur 3 une licence, il était d’'un
usage constant et reconnu par les tribunaux d’évaluer
le préjudice de contrefagon d'un brevet non exploité
en appliquant un taux de redevance majoré a la masse
contrefaisante. Cette méthode, dite de la redevance
indemnitaire, correspondait 4 une certaine réalité éco-
nomique puisque beaucoup de brevets étaient donnés
en licence dans des zones géographiques ou sur des
marchés que leurs propriétaires ne pouvaient pas exploi-
ter directernent. La majoration du taux de redevance par
rapport 3 taux de marché avait vocation 2 inclure dans
le montant des dommages et intérets, les conséquences

En disant que U'on vépare le
monopole, on restitue en fait
ce qui revient ligitimement
au titulaive des droits, et

si on fait de la restitution, on ne
fait plus de la réparation au sens

négatives pour I'organisation et la stratégie de la victime,
du caractére « forcé » de la licence.

L’extension de cette approche aux marques et aux
brevets exploités, si elle semblait naturelle, a toutefois
fait perdre 4 ce mode d’évaluation sa réalité économique
puisqu’on en venait implicitement 2 considérer que
Je propriétaire d'un droit contrefait pouvait fonder sa
demande sur la base d'un contrat de licence ne corres-
pondant 4 aucune réalite concurrentielle.

La méthode de la redevance indemmitaire est par
contre apparue comime unc intéressante alternative au
calcul des gains mangués, dans la
mesure ot elle permettait de garder
confidentielles les informations sur la
marge de la victime et que son appli-
cation demandait beaucoup moins
d’hypothéses que le calcul des gains
manqués, Méme ¢’ils ne font pas
référence 4 la redevance indemni-
taire, avec la possibilité du recours a
une somme forfaitaire supérieure  la
redevance, les articles L. 331-1-3, L.
521-7,L.615-7 et L. 716-4-10 du code de la propriété
intellectuelle, ont consacré cette méthode d’évaluation.

La mise en eeuvre de cette méthode souléve plu-
sieurs séries de questions.

La premiére série de guestions concerne les situa-
tions ot il est intéressant de ’appliquer. Comme on I'a
dit précédemment, elle est pertinente pour les droits
non exploités et pour les cas ot le demandeur ne veut
pas divulguer d'informations sur ses mArges. Elle est
aussi pertinente quand le calcul des autres chefs prévus
par le Code est difficile 4 réaliser, faute de données ou de
preuves. Elle est, par contre, pénalisante quand les prix
pratiqués par le contrefacteur sont beaucoup plus faibles
que ceux de la vicume ou quand le taux de redevance
qu'il est possible de défendre est nettement inférieur a
son taux de marge.

Une autre série de questions concerne le chiffre
d'affaires. 11 est naturel de considérer qu'il s"agit de celui
du contrefacteur, mais comme on I'a vu précédemment
celui-ci peut étre compliqué A estimer si la contrefagon
ne porte que sur une partie de Iactivité du contrefacteur.

Une troisieme série de questions concerne le choix
du taux de redevance majorée. Lapproche suivie par les
évaluateurs consiste 4 chercher des taux de redevances
appliqués 4 des marques ou des brevets comparables i
ceux qui ont été contrefaits et a multiplier le taux retenu
par un coefficient égal a2oul.

Concernant le choix du taux de marché, on ne peut
pas se contenter de retenir les taux moyens apparaissant

51. Conclusions du 24 nov, 2016, aff. C-367/15.
52. CJUF, 25 jauv. 2017, C-367/15, Stowarzyszenic « Olawska Telewizja
Kablowa » ¢/ Stowarzyszenic Filmowie Polskich, pomts 25 et 26.
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