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L’EVALUATION DU PREJUDICE
EN CAS DE CONTREFACON

Les principes de réparation du
préjudice économique en matiere

de contrefacon sont régis par la loi
2007-1544 du 29 octobre 2007,
transposant la directive communautaire
2004/48/CE du 29 avril 2004 relative
au respect des droits de propriété
intellectuelle.

Au chapitre de lI'indemnisation

des victimes de contrefacon, la loi
vise a remédier a l'insuffisance des
dommages et intéréts pouvant
résulter de la stricte application

du principe de réparation intégrale.

Les limites de la réparation

intégrale

Pour comprendre cette difficulté, on peut
considérer le cas d’une société évoluant
dans le secteur du luxe et victime de I'ex-
ploitation illicite de sa marque. En appli-
cation du principe de réparation intégra-
le, la détermination du manque a gagner
consiste a estimer :

e d’une part l'incidence de I'avilissement
de la marque et de la perte d’'image sur la
marge opérationnelle de I’entreprise victi-
me : baisse des prix, augmentation des
dépenses publicitaires, perte de part de
marché, ...

e d’autre part le niveau des ventes cap-
tées de maniére illicite par le contrefac-
teur au détriment de la victime.

Sur le premier point, I'obligation d’établir
un lien de causalité direct et exclusif entre
I'acte de contrefacon et la dépréciation
de la marque est source de difficultés, en
raison de la multiplicité des facteurs exo-
génes et du caractére immatériel de I'ac-
tif déprécié.

Sur le second aspect, le probleme fré-
guemment rencontré réside en ce que le
volume des ventes perdues au profit du
contrefacteur est nécessairement limité
aux capacités économiques de I'entrepri-
se victime. Plusieurs facteurs doivent en
effet étre pris en compte :

e la capacité de production effective de
I'entreprise : il est possible dans certains
cas que la victime ne dispose pas des
moyens nécessaires a la production des
quantités écoulées par le contrefacteur
(i.e. “la masse contrefaisante”) ;

R.FC.430 Mars 2010

e le niveau d’élasticité de la demande par
rapport au prix de vente : les quantités
contrefaites correspondent la plupart du
temps a des produits de qualité et de prix
sensiblement inférieurs aux originaux.
Pour déterminer le niveau effectif de
vente perdue, il convient d’apprécier la
sensibilité de la demande au niveau de
prix pratiqué. Sauf exception, les ventes
perdues par la victime ne sont pas équiva-
lentes a la masse contrefaisante ;

e les contraintes financiéres, techniques,
juridiques ;

e |'étendue du réseau de distribution ;

e |'existence éventuelle de produits sub-
stituables sur le marché ; ...

L'application du principe de réparation
intégrale peut ainsi avoir pour consé-
quence de réduire le montant des dom-
mages et intéréts a un niveau inférieur au
profit réalisé par le contrefacteur.

Le nouveau dispositif
contre la contrefacon :

un bouleversement
juridique

Pour éviter le risque de « faute lucrative »,
le rapport Catala® avait préconisé la mise
en ceuvre de dommages et intéréts puni-
tifs, proches du modeéle américain ; idée
écartée par le législateur.

Le nouveau dispositif introduit toutefois
une innovation majeure, en prévoyant que
la fixation des dommages et intéréts devra
désormais étre déterminée en « prenant en
considération », non seulement « les consé-
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quences économiques négatives de la contre-
facon dont le manque a gagner » et « le pré-
judice moral », mais également « les béné-
fices réalisés par le contrefacteur ».

Cette disposition bouleverse le principe
de réparation civile posé par l'article 1382
du code civil et la jurisprudence, en ren-
dant possible le glissement d’un régime
de responsabilité compensatoire vers un
régime de peine privée ©.

A ce stade, la jurisprudence est encore
insuffisante compte tenu du caractere
récent de ce texte. Les juges, qui demeu-
rent souverains en matiére de fixation de
dommage, devront ainsi préciser :

e ce que recouvre exacte la notion de
“bénéfice” réalisé par le contrefacteur
(résultat d’exploitation ou résultat net ?) ;

e si la “prise en considération” des béné-
fices illicites du contrefacteur consiste a
intégrer la totalité des bénéfices au mon-
tant de la réparation, ou simplement a
considérer ces bénéfices comme une
variable parmi d'autres pouvant faire évo-
luer a la hausse ou a la baisse la détermi-
nation du quantum.

D’un point de vue méthodologique, le
calcul du préjudice suppose désormais
des diligences accrues concernant notam-
ment |’analyse économique des marchés
respectifs dans lesquels évoluent tant la
partie [ésée que le contrefacteur.

La nouvelle loi prévoit que la partie lésée
peut, a titre d'alternative, solliciter une
indemnisation forfaitaire au moins égale
au montant des redevances contrac-
tuelles qu'un licencié aurait dG acquitter.
Cette disposition introduit ainsi I'idée
d’un montant plancher de dommages et
intéréts reposant sur le calcul d’une rede-
vance indemnitaire dont le taux et la base
restent a définir.

Pour aller plus loin

“L'apport de I'expert judiciaire dans les
affaires de contrefacon”, 47¢ congres de
la Compagnie nationale des experts-
comptables judiciaires, Caen, 24 octobre
2008, 69 pages.
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