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Consultation publigue de la Commission européenneisles procédures civiles visant a
faire respecter les droits de propriété intellectulde

efficacité des procédures et accessibilité des messidans le cadre des travaux sur la
mise en ceuvre de la Directive 2004/48/CE du Parlenteesuropéen et du Conseil du 29
avril 2004 sur le respect des droits de propriéténiellectuelle

REPONSE DES AUTORITES FRANCAISES

Les Autorités francaises avaieatcueilli favorablement les premiers résultats de
I'évaluation de I'application de la Directive 20@8/CE relative au respect des droits de
propriété intellectuelle (COM (2010) 779 final) m&mi le caractere récent de sa transposition
dans de nombreux Etats membres et le nombre lighétédécisions de jurisprudence
n’offraient sans doute pas de recul suffisant gpprécier la réelle efficacité de sa mise en
oeuvre.

Les résultats de cette premiere évaluation momiraia effet positif de I'application de la
Directive 2004/48/CE sur la protection des drogsptopriété intellectuelle par l'introduction
de nouveaux mécanismes permettant de lutter pltisaeEment contre I'essor de la
contrefacon. Toutefois, certaines améliorationsr@dent étre apportées afin de rendre la
mise en ceuvre de cette directive encore plus effidans la protection des droits de propriété
intellectuellé.

En effet, de nouvelles activités économiques ontle/ujour dans le cadre du
développement de l'environnement numérique et njped nécessairement été prises en
compte lors de I'élaboration de la Directive 20B4CE, or il apparait que ces nouveaux
acteurs de I'Internet sont le plus souvent les migacés pour mettre un terme aux actes de
contrefagon ou pour prévenir de tels actes.

Il apparait en effet indispensable d’adapter lgakgif a I'environnement numérique en
impliquant plus étroitement les intermédiaires 'gedrnet dans la lutte contre la contrefagon,
notamment par la possibilité d’obtenir des injomcs a I'encontre de toutes les parties qui
facilitent ou contribuent a la commission d’actescontrefagon afin de mettre fin a ces actes
illégaux ou de les prévenir efficacement.

1 Cf. réponse des autorités francaises a la cotisultpublique sur le rapport de la Commission eéssme sur
I'application de la directive 2004/48/CE, juin 2011



Dans le cadre de la présente consultation publsyueles procédures civiles de la
Directive 2004/48/CE, les Autorités francaises sit@mt apporter les éléments de réponse
complémentaires suivants :

Efficacité et effectivité des procédures civilesxddes cas concernant les atteintes aux DPI

Quelle est la durée moyenne entre le dépdt d’'unguéte et I'obtention d’'une injonction ?
La durée est de 1,1 jour (sur un nombre total deréduétes en 2012).

Quelle est la durée moyenne entre la délivrance l@essignation et I'obtention d'un
jugement au fond ?

Pour un référé, la durée moyenne est de 2,5 maisi(snombre total de 172 référés terminés
en 2012).

Pour une assignation au fond, la durée moyenngeess,3 mois (sur un nombre total de 2405
affaires terminées en 2012).

Quelle est la durée moyenne entre le jour ou un appst interjeté et I'obtention de I'arrét
de la Cour d’Appel ?

La durée moyenne est de 14,8 mois (sur un nomtakde 1003 affaires terminées en 2012).

Quels sont les tribunaux compétents pour connaittes affaires civiles en contrefagon de
droits de propriété intellectuelle en premiére iagte et combien en existe-t-il ?

La loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 qui a trasspla Directive 2004/48/CE, et la loi
n°2008-776 du 4 aolt 2008 de modernisation de écove ont modifié I'organisation

judiciaire en transférant la compétence, en matikrepropriété intellectuelle, a quelques
tribunaux de grande instance.

Ainsi, en application de l'article L331-1 du code k& propriété intellectuelle (CPI), modifié
par la loi du 17 mai 2011 de simplification et d&mration de la qualité du droit dite
Warsmann Il :

« les actions civiles et les demandes relativea propriété littéraire et artistiques, y
compris lorsqu’elles portent également sur une tjaoesconnexe de concurrence
déloyale, sont exclusivement portées devant lebuiiaux de Grande Instance,
déterminés par voie réglementaire. »

Des dispositions identiques sont prévues pour kessids et modeles, les brevets, les
obtentions végétales, les marques, les indicatiéographiques (articles L521-3-1, L615-17,
L623-31, L716-3, L722-8 du CPI).

Pour le droit d’auteur, les marques, les dessimaaeéles et les indications géographiques,
dix tribunaux de grande instance sont compéteRaris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Nanterre, Nancy, Rennes, Fort de France, Strasbéanticles D331-1-1, D521-6, D716-12,
D722-6 du CPI et D211-6-1 du CQOJ).

2 Décrets n°2009-1205 du 9 octobre 2009 et n°20 B3 18 12 novembre 2010.



Toutefois, pour les brevets, les certificats dit#tjl les certificats complémentaires de
protection, les marques et les dessins et modéesncnautaires, les topographies de
produits semi-conducteurs, le tribunal de grandstaimce de Paris est exclusivement
compétent (articles, D631-2, L717-4, R717-11, L22R522-1 du CPI, D211-6, R211-7 du
C0OJ).

Quelles sont les cours d’appel compétentes pour nadtre des affaires civiles en
contrefacon de droits de propriété intellectuelleo®mbien en existe-t-il ?

Pour le droit d’auteur, les marques, les dessinsogleles et les indications géographiques, les
dix cours d’appel suivantes sont compétentes :sP@ordeaux, Douai, Lyon, Aix en
Provence, Nancy, Rennes, Fort de France, Colmaeretilles.

Toutefois, pour les brevets, les certificats dit#tjl les certificats complémentaires de
protection, les marques et les dessins et modaesncnautaires, les topographies de
produits semi-conducteurs, la cour d’appel de Rati®xclusivement compétente.

Existe-t-il des procédures d’'urgence pour les affss civiles de contrefacon de droits de
propriété intellectuelle ? Ces procédures sont-glies procédures spécifiques pour ce type
de contentieux ? Sont-elles soumises a I'exigentadjuantum maximum de dommages et
intéréts ?

Il existe des procédures d'urgence spécifiques rguisont soumises a aucun guantum
maximum.

En droit des marques, en application de larticlél®-6 du Code de la propriété
intellectuelle :

« Toute personne ayant qualité pour agir en coatgefh peut saisir en réfédé juridiction
civile compétente afin de voir ordonner, au bessbas astreinte, a I'encontre du prétendu
contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilies services, toute mesure destinée a
prévenir une atteinte imminente aux droits confgrasle titre ou a empécher la poursuite
d'actes argués de contrefacon. La juridiction @vdompétente peut également ordonner
toutes mesures urgentes sur requiérsque les circonstances exigent que ces meswges
soient pas prises contradictoirement, notammersigjoe tout retard serait de nature a causer
un préjudice irréparable au demandeur. Saisie daréeou sur requéte, la juridiction ne peut
ordonner les mesures demandées que si les élédepreuve, raisonnablement accessibles
au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est pattéinte a ses droits ou qu'une telle
atteinte est imminente.

(...) Lorsque les mesures prises pour faire cesser aiteinte aux droits sont ordonnées
avant I'engagement d'une action au fond, le demandeeit se pourvoir, par la voie civile ou
pénale, dans un délai fixé par voie réglementafxedéfaut, sur demande du défendeur et
sans que celui-ci ait a motiver sa demande, lesuaesordonnées sont annulées, sans
préjudice des dommages et intéréts qui peuvenrétiamés ».

Les mémes dispositions sont également prévues ¢erenae contrefacon de dessins et
modeles, brevets (articles L521-6, L61K3ases de données (L343-2), obtentions végétales
(L623-27), indications géographiques (L722-3).



Dans les matiéres susvisées, la procédure de gétéoit commun ne peut pas s'appliquer
en application de la reghpeciala generalibus derogarmar conséquent, les conditions de
recevabilité du référé de droit commun ne s’ap@igupas existence d'une situation
d'urgence, absence de contestation sérieuse €aB@8 du code de procédure civile),
existence d’urtrouble manifestement illicite ou d’'un dommage imemt (article 809 du
méme code).

Toutefois, en droit d’auteur, il n’existe pas degq&dure spéciale de référé (hormis en matiere
de bases de données, article L343-2 du CPI), lzédroe de référé de droit commun susvisée
est donc ouverte.

Existe-t-il des procédures spécifiques pour lesghs civils afférents a des actes de
contrefacon de droits de propriété intellectuellord I'enjeu financier est peu élevé ?
Serait-il utile d'instaurer, au niveau communauta®;, en complément du réglement
n°861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une proaé@ européenne de reglement des petits
litiges®, une procédure spécifique pour les atteintes auwits de propriété intellectuelle
pour les litiges dont l'enjeu financier n'est pasrés élevé ? quels seraient les
inconveénients ? serait-ce utile pour les marqueslessins et modeles communautaires ?

Il n'existe pas de procédure spécifique pour ce g litige.

La procédure instaurée par le reglement n°861/28DBpécifique en ce qu’elle permet de
traiter de litiges qui ne présentent aucune coniiglexa représentation par avocat n’est pas
obligatoire, les parties ne sont pas obligées dtiisdeur demande d’'une qualification
juridique, le juge détermineles moyens d’obtention des preuves et I'étendugrs/es
indispensables a sa décisienla procédure se déroule rapidement (chaquée piigpose
d’un court délai de 30 jours pour faire valoir sgguments).

L’instauration d’'une procédure spécifique pour getits litiges n‘apparait pas adaptée a
cette matiére.

Le contentieux de la propriété intellectuelle penteffet présenter une certaine complexité,
en particulier en termes de preuve de la contrefagoce, méme dans les litiges dont
I'enjeu financier est peu élevé. En toutes hypathgen matiére de propriété intellectuelle,
cet enjeu dépassera toujours le quantum de 20@3 éxé par le reglement précité. On

peut d’ailleurs s’interroger sur le seuil qui seedors fixé en la matiere.

En tout état de cause, le réglement n°861/2007, stapplique en matiére civile et
commerciale, n'exclut pas expressément de son clitapplication les litiges en matiere
de contrefacon de droits de propriété intelleceu@lticle 2).

Accessibilité des mesures civiles visant a fairgpecter les DPI et droit d’information

Le questionnaire releve qu’il est ressorti du preseis de consultation publique des
interrogations quant a l'applicabilité des mesuresiviles de mise en ceuvre dans
I’environnement numérique et notamment dans quetiesure les tiers devaient participer a
la mise en ceuvre des droits de PI. Il releve égaatmue I'un des obstacles majeurs dans

® Pour simplifier et accélérer le réglement degydisi transfrontaliers concernant les demandes dbe fai
importance en matiére de droit des consommateues @ebatiere commerciale (lorsque le montant ne si&pa
pas 2000 euros)



la mise en ceuvre des DPI est la difficulté pour ebir des informations permettant
I'identification des personnes portant atteinte aurs droits et les questions soumises visent
a essayer de déterminer I'étendue des obligatioas ohtermédiaires de divulguer de telles
informations (s’entendant de toute personne phystgou morale dont les services sont
utilisés par un tiers pour porter atteinte a un dtale propriété intellectuelle)

Les Autorités francaises souhaitent apporter up@nge sur la mise en ceuvre du droit
d’'information prévu a l'article 8 de la Directive 2004/48 et poser des pistes d’amélioration
en vue de renforcer l'efficacité de ce droit.

Le droit d’'information est une innovation importartte la directiv004/48 qui est destiné a
lutter contre les réseaux de contrefacon, en péanted’obtenir les informations nécessaires a
leur démantélement. Il permet de contraindre lessgmmes trouvées en possession de
marchandises contrefaisantes a fournir des infoom&fprécises sur les quantités et prix de
ces marchandises, sur leurs détenteurs antérielewsr e destinataires.

Le droit d'information peut étre mis en ceuvre ackmtre de toute personnes qui a été trouvée
en possession de produits contrefaisants ou medtantuvre des procédés contrefaisants ou
qui fournit des services utilisés dans des acsvité contrefagcon ou a été signalée comme
intervenant dans la production, la fabrication audistribution de ces produits, la mise en
ceuvre de ces procédés ou la fourniture de cesservi

De plus, il peut porter sur toutes informationstipentes et notamment sur le nom des
personnes intervenues dans le «réseau de cowoinefacles quantités produites,
commercialisées, livrées, regcues ou commandées,cpia les prix obtenus pour ces produits,
procédeés ou services.

Les personnes visées par cette obligation d’inftionasont donc nombreuses et le contenu
de cette obligation est également trés large. Akeasemble de ces informations, le

demandeur pourra, avant le jugement au fond, évaoe gain manqué et les bénéfices
réalisés par le contrefacteur.

La mise en ceuvre du droit a l'information est umevation importante de la directive qui est
régulierement utilisée par les titulaires de drai€puis la transposition de la directive. Le
droit d’'information permet ainsi de compléter I&sngents de preuve obtenus dans le cadre de
saisies-contrefacons, pour déterminer I'ampleuprejudice allégué et identifier les réseaux
de contrefacteurs. Toutefois, certains problemeéstatprétation de ce droit ont pu étre
rencontrés et devraient étre éclaircis pour assarpteine efficacite :

* la jurisprudence francaise a marqué des hésimsar la question de savoir a quel moment
de la procédure le droit d’'information pouvait &iesnandé (avant ou apres le prononcé d’'une
décision statuant au fond sur la contrefacon). ission d'information de la commission des
lois du Sénat sur I'évaluation de la loi n°® 20044.5lu 29 octobre 2007 (qui transpose la
Directive 2004/48) a remis un rapport le 9 fév@8d1 dans lequel elle recommandait que le
droit & linformation puisse étre mis en oeuvre avin condamnation au fond pour
contrefacon, y compris par le juge des réferé.

La chambre commerciale de la Cour de Cassatioanghe la question dans son arrét du 13
décembre 2011 (N°10-28.088). Selon cet arrét dilgsositions de I'article L.716-7-1 du CPI
permettent au Juge de la Mise en Etat d’ordonnermiesures qu’il prévoit, avant toute



décision sur la matérialité de la contrefacon tteCiaterprétation nous semble conforme aux
objectifs de la Directive 2004/48 et permet undngeefficacité du droit d’information, le
titulaire de droits de Pl devant étre en mesurke deettre en ceuvre aussitot que possible pour
obtenir rapidement des informations sur l'origindes réseaux de distribution de produits de
contrefagon.

 les juridictions francaises interpretent largetém champ d’application du droit a

linformation quant aux personnes visées en soahgrgue ce droit n'est pas limité aux
personnes mises en cause directement ou indirectedans le litige, mais s’applique

€galement a toute personne fournissant un sertil®uwans le cadre d’actes de contrefacon.
Les juridictions francaises considérent que l'igoon faite & un tiers est distincte de toute
recherche de responsabilité de ce dernier. Il pduétre utile de préciser que le droit
d’'information est indépendant de toute rechercheedponsabilité des tiers a qui il peut étre
imposé.

» Certaines juridictions francaises font une leetwtricte du droit a linformation et

considérent que ce droit vise uniquement a détemiorigine et les réseaux de distribution
des produits contrefaisants et ne doit pas serdiétarminer I'étendue de la contrefacon et
'évaluation du préjudice. Ainsi, elles se montreéticentes a ordonner la production de
documents qui auraient pu étre obtenus par uneesastrefacon alors méme que la
procédure de saisie n’est pas un mode de preuigatdite dans une instance en contrefacon.

De l'avis des Autorités francaises, le droit aftirmation devrait permettre aux titulaires de
droits de PI de réunir des preuves complémentaiiesd’évaluer I'’étendue de la contrefacon
et de faciliter I'évaluation du montant des domnsageintéréts.

Ainsi, pour assurer une pleine efficacité du deoitinformation, il conviendrait de préciser
que :

» la mise en ceuvre du droit d’information de I'ddi@ peut étre invoquée avant un
jugement prononcgant une condamnation pour contrafac

» |l pourrait étre utile de préciser que le droiinfbrmation est indépendant de toute
recherche de responsabilité des tiers a qui il @eatimposé.

» le droit & I'information peut permettre aux tdires de droits de Pl de réunir des preuves
complémentaires afin d’évaluer I'étendue de la @aton et de faciliter I'évaluation du
montant des dommages et intéréts

En marge de la directive 2004/48/CE, les Autoriféencaises relévent les difficultés
rencontrées dans certaines situations concernamsi&en oeuvre du droit a l'information. En
effet, la Cour de justice de I'Union européenneositnne, depuis I'arrét Philips-Nokia du ler
décembre 2011, la retenue de marchandises soum®ndé contrefacon en transit,
transbordement et régimes suspensifs a la preuvéepaautorités douaniéres des Etats
membres ou par le titulaire de droit que cellesont destinées a étre reversées sur le
territoire de I'Union européenne. Or, la retenuéype par le réglement n° 1383/2003, est l'un
des outils permettant au titulaire de droit de osgp d'informations (origine, provenance des
marchandises, nom du destinataire, nom de I'ex@édif) afin d'agir en justice. Restreindre le
champ de la retenue aboutit, par voie de conséqueac restreindre le droit a
I'information dont doit disposer le titulaire deodrpour faire valoir son titre.



Mécanismes permettant d’obtenir des informations $es atteintes alléguées et d’empécher
I'acceés aux biens et services présumeés porter atteaux DPI :

Les mécanismes de notification sont-ils utiles panformer I'intermédiaire du fait que ses
services sont utilisés pour porter atteinte aux tisode propriété intellectuelle et donc, pour
y mettre fin ? Qu’en est-il quand I'intermédiairese situé dans un autre Etat membre ? ou
guand l'atteinte est occasionnée dans un autre Etatembre ? Les mécanismes de
notification sont-ils utiles pour informer l'internédiaire du fait que ses services portent
atteinte aux droits de propriété intellectuelle 2yt-il contester la notification ? le titulaire
de droits peut-il demander a I'intermédiaire d’emgiéer I'accés aux biens ou services qui
portent atteinte a ses droits ? le titulaire de dsodoit-il obtenir une autorisation judiciaire
préalable pour obliger I'intermédiaire a faire cessl’atteinte ?

| — La loi pour la confiance dans I’économie numégue (LCEN)

S’agissant en particulier des intermédiaires teques tels que les fournisseurs d’acces a
internet et les hébergeurs, la loi n°2004-575 dujdth 2004 pour la confiance dans
’économie numérique, dite LCEN, a transposé laalive 2000/31 du 8 juin 2000 sur le
commerce électronique.

La LCEN prévoit que la notification doit étre prdéé de I'envoi d’un courrier a l'auteur des
actes litigieux, s'il est identifié. Si aucune sufvorable n'y est donnée, la notification peut
étre effectuée.

Les intermédiaires techniques sont tenus de fainé d la demande, sous réserve que le

formalisme de la notification soit respecté, et tpgecontenus en cause soient manifestement
illicites. A défaut d’agir promptement pour retirees contenus ou en rendre l'accés

impossible, leur responsabilité peut étre engagée.

Pour obliger I'intermédiaire a faire cesser 'attej le recours au juge sera nécessaire.

On peut citer a cet égard l'article 6.1.8 de la DNCgui prévoit que l'autorité judiciaire peut
prescrire en référé ou sur requéte a I'encontrefdesiisseurs d’acces a internet et des
hébergeurs toutes mesures propres a prévenir umdgenou a faire cesser un dommage
occasionné par le contenu d’un service de commtioicau public en ligne.

Parallelement a cette loi, l'article L336-2 du Catela Propriété intellectuelle (transposition
de la directive 2001/29) dispose que :

"En présence d'une atteinte a un droit d'auteuraoun droit voisin occasionnée par le
contenu d'un service de communication au publicligne, le tribunal de grande
instance, statuant le cas échéant en la forme éfsés, peut ordonner a la demande
des titulaires de droits sur les ceuvres et objetdéépés, de leurs ayants droit, des
sociétés de perception et de répartition des dreis€es a l'article L. 321-1 ou des
organismes de défense professionnelle visés &latt. 331-1, toutes mesures propres
a prévenir ou a faire cesser une telle atteintenadwoit d'auteur ou un droit voisin, a
I'encontre de toute personne susceptible de cardria y remédier.”



L'article L336-2 du CPI, applicable uniqguement atteintes en matiere de droit d'auteur et de
droits voisins, déroge au texte général de l'at&ll-8 de la LCEN et vise plus largement
« toute personne », et non pas seulement les &s@unis d’acces a internet et les hébergeurs.

Il — Charte de lutte contre la contrefacon sur Inte@net

La résolution du Conseil du 25 septembre 2009, @#opous la Présidence francaise du
Conseil de I'Union européenne, a permis de metirplace un plan européen global de lutte
contre la contrefagon et le piratage encouragesnpértenariats entre le secteur privé et le
secteur public pour lutter contre la contrefacom buernet, recommandant des bonnes
pratiques et promouvant la collaboration entregssibnnels.

Dans cet objectif, un dialogue a été conduit pargeuvoirs publics francais au cours de
'année 2009 avec les titulaires de droit de pkgpriindustrielle et les plateformes de e
commerceafin d’élaborer une charte de lutte contre la @aton sur Internet qui a été
signée le 16 décembre 2009. Cette charte permetétiter les produits de contrefacon
proposés a la vente, de les retirer des sites ataaprés leur mise en ligne, ainsi que de
prendre des mesures contre la récidive des cooteeis. Deux nouvelles chartes, signées le
7 févri;r 2012, renforcent la coopération avecsiéss de petites annonces et les opérateurs
postaux.

Ces dispositifs sont volontaires et permettent isenen place de mesures équilibrées visant
au partage des efforts entre les parties prenaowasiutter contre la contrefagon sur Internet
sans pour autant nuire au développement du comreartigne. Ces mécanismes incluent :

— Des mesures de détectintes plateformes de commerce en ligne s’engagenettre en
place des mesures de filtrage des annonces etals des vendeurs (filtrage des annonces
avant la mise en ligne et détection des vendewsamportements incohérents) ainsi que des
sanctions efficaces (demande de justificatifs dianticité des produits en cas de doute,
suspension pour des comptes vendeurs pouvantdallérmois a 5 ans en cas de récidive).
Elles bénéficient d'une totale liberté concernamtniature de ces mesures de détection
(mesures techniques, humaine).

— Le recours aux procédures de notificationies titulaires de droits signalent aux
plateformes les offres portant sur des produits cdatrefacon ou les vendeurs au
comportement incohérent.

— L’amélioration de l'informatiordes vendeurs et le renforcement de la sensiliisaes
consommateurs sur les plateformes ;

— La gestion des plaintekes consommateurs victimes de la contrefacomsaimiet.

Ill. Les mesures volontaires individuelles

En dehors des régimes spécifiques de la LCEN éa abarte de 2009, rien n’interdit une
notification dont le formalisme n’est pas détermi@iéttre de mise en demeure, sous
I'éventuelle signature d’'un avocat) pour faire eed&tteinte aux droits. Cette notification

* http://www.economie.gouv.fr/signature-deux-noueslthartes-lutte-contre-contrefacon-sur-internet



présente I'avantage d’obtenir rapidement la cemsates faits litigieux, et & moindre colt (en
particulier lorsqu’elle évite les lenteurs et lesais de procédure a I'encontre d’un
intermédiaire situé a I'étranger).

Cette « notification » peut donc étre utilisée ehats de toute intervention du juge et de toute
mise en ceuvre de la responsabilité de I'intermézlen cause.

S’agissant des notifications en ligne, de nombr&tes internet prévoient des procédures de
signalement de contenus illicites (formulairesignd).

Cela étant, le destinataire de cette notificati@stren aucun cas tenu de déférer a l'injonction
qui lui est ainsi faite de sorte qu’il est libre de pas en tenir compte, en particulier en
I'absence d’éléments factuels et juridiques perntis.e

Ainsi, certaines plates-formes non signatairesadeharte de 2009 appliquent des politiques
de filtrage et mettent en place des outils de metigepro active afin d’identifier les annonces
manifestement illicites mises en ligne sur leutessiinternet : « flag filters » (filtres de
signalement), « delay filters » (filtres retard)bleck filters » (mesures de limitation). Cette
recherche peut se faire par le biais de mots dissdque des marques ou des mots clés
révélateurs d'une activité contrefaisante. En pelealde cette recherche par mots clés, il
existe des mesures de limitation qui permetterldguer les annonces proposant des objets
particulierement exposeés a la contrefacon (cfelivianc e-bay sur les mesures de filtrage de
contenus du 14 avril 2008).

Certains intermédiaires techniques mettent en cedegse mesures visant a rendre moins
visibles les contenus contrefaisants. Ainsi, leatiit 2012, la société Google a annoncé
gu’elle modifiait I'algorithme de son moteur de ecche pour dégrader le classement des
sites faisant I'objet de nombreuses notificatiores slippressions d'URL au titre de la

protection du droit d'auteur.

De la méme facon, certains intermédiaires techsicgee sont dotés d’outils de détection
automatiquedes contenus protégés qui facilitent le travaihdéfication des ayants droit et
leur évitent de vérifier eux-mémes en permanencewss ceuvres sont présentes sur ces
plateformes. Ces outils reposent sur une comparamgtomatisée entre les contenus
téléchargés par les utilisateurs des hébergeurenugs et une base de données d’empreintes
fournies par les ayants droit. Lorsqu’ils identifieune correspondance, les hébergeurs ne
retirent pas les contenus de leur propre initiathas informent les ayants-droit qui décident
des suites a donner.

Le 25 féevrier 2013, Madame Imbert-Quaretta, prégelele la commission de protection des
droits de la Haute Autorité pour la diffusion desvees et la protection des droits sur internet
(HADOPI) a remis un rapport sur les moyens de lattgtre le streaming et le téléchargement
direct de contenus illicites. Les pistes d'évolatienvisagées visent a responsabiliser
davantage les sites de contenus et de référencenastégalement a impliquer I'ensemble
des intermédiaires, notamment financiers et puhblieis, de I'écosystéme du streaming et du
téléchargement direct. Dans cette perspectiveeresiuragée 'autorégulation sous I'égide de
I'autorité publique plutdt que la recherche de reawx dispositifs contraignants.

Le 13 mai 2013, Pierre Lescure a remis au Présidiend République et a la ministre de la
culture et de la communication son rapport surdhtique culturelle a I'ere des contenus



numériques. Ce rapport propose également quetk dohtre le piratage soit réorientée en
direction des sites contrefaisants en impliquasiinéermédiaires techniques et financigus
constituent « I'écosystéme Internet » (hébergeumsteurs de recherche, services de
paiement, acteurs de la publicité en ligne, voingriiisseurs d’acces a Internet et opérateurs
de nommage). Cette implication pourrait prendr@tee d’une autorégulatidiondée sur des
engagements pris volontairement par les differecédggories d’intermédiaires et consacrés
dans des chartes de bonnes pratiques. Cette démpaermettrait ainsi de définir les
procédures d’échange d’'informations entre les asteula nature des mesures préventives ou
réactives que les intermédiaires s’engageraienteadpe a I'encontre des sites coupables
d’atteintes répétées au droit d'auteur.

Les Autorités francaises examinent actuellemenpoggositions afin de déterminer les suites
qui pourraient leur étre données.

Les mécanismes de notification doivent-ils avoir sdeonséquences particulieres en
présence d’'une exploitation a I'échelle commerciab®& d’'un contrefacteur notoire (ex :
suspension du compte) ?

Les Etats membres ont la possibilité d'appliques deesures telles que prévues par la
Directive 2004/48/CE a d'autres actes que ceuxép@® a I'échelle commerciale. Ainsi, en
droit frangais, la notion d’échelle commerciale p&as été reprise.

Les Autorités francaises entendent la questionnviga suspension d’'un compte comme
s’agissant d’'un compte du type Ebay, Paypal etc.

La suspension d’'un tel compte pourrait &tre progeren présence ou non d’un contrefacteur
notoire, sans intervention préalable du juge etl quee soit le type d’exploitation,
commerciale ou non.

Outre la suspension du compte, la notification pouavoir pour conséquence de rendre les
contenus illicites moins visibles par les intermsutLes sites faisant I'objet de notifications
récurrentes pourraient voir leur classement réagpar les moteurs de recherche.

Conditions d’obtention d'une injonction

L'urgence, le risque de dommage, I'impact de la messur le marché, les contestations
portant sur la validité des droits sont-ils pris empte par la juridiction pour prononcer
une injonction ?

L’article 808 du code de procédure civile précise :

“Dans tous lexas d'urgence le président du tribunal de grande instance peddnner en
référé toutes les mesures qui ne se heurtent hauwmntestation sérieuse ou que justifie
I'existence d'un différend ».

Aux termes de l'article 809 du méme code :

“Le président peut toujours, méme en présence adontestation sérieuse, prescrire en référé

les mesures conservatoires ou de remise en étas'igyposent, soit pour prévenir un
dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestenigcite.
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Dans les cas ou l'existence de I'obligation n'astggrieusement contestable, il peut accorder
une provision au créancier, ou ordonner l'exécutienl'obligation méme s'il s'agit d'une
obligation de faire.”

En droit des marques, en application de larticle 116-6 du Code de la propriété
intellectuelle :

« Toute personne ayant qualité pour agir en coatgeh peut saisir en réfédé juridiction
civile compétente afin de voir ordonner, au bessmns astreinte, a I'encontre du prétendu
contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilies services, toute mesure destinée a
prévenir_une atteinte imminente aux draitsnférés par le titre ou a empécher la poursuite
d'actes argués de contrefacon. La juridiction @vidompétente peut également ordonner
toutes mesures urgentssir requételorsque les circonstances exigent que ces meswes
soient pas prises contradictoirement, notammersgoe _tout retard serait de nature a causer
un préjudice irréparable au demande@aisie en référé ou sur requéte, la juridictianpeut
ordonner les mesures demandées que si les élédepreuve, raisonnablement accessibles
au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est pattéinte a ses droits ou qu'une telle
atteinte est imminente

Les mémes dispositions existent en matiere de efagon de dessins et modéles (article
L615-3), de brevets (article L521-6), bases de dear(article L343-2), obtentions végétales
(article L623-27) et indications géographiquesi¢bertL722-3).

Le demandeur ou le requérant doit donc établiredes droits qu'’il revendique, I'urgence et
un risque imminent d’atteinte/préjudice.

La juridiction est libre de tenir compte d’autregares pour fonder sa décision.

Est-il possible d'adresser une lettre de protectian la juridiction (pour prévenir
d’éventuelles demandes non contradictoires) ?

Oui, une telle démarche est possible. Elle n’estefois pas répandue et les juges n'ont
aucune obligation d’en tenir compte.

Injonctions imposées aux intermédiaires

Le processus de consultation publique de la direeti2004/48/CE a mis en lumiere les
plaintes de certaines parties prenantes selon lesdigs il n'est pas possible dans certains
Etats membres d’obtenir des injonctions préliminag contre les intermédiaires, en
particulier lorsque ces derniers ne sont pas pawida procédure. En outre, il a été suggéré
gue méme dans les cas ou il était possible d’obteres injonctions, leur champ
d’application ne reflétait pas nécessairement cea gst prévu dans la directive.

Cette série de questions porte sur la possibilidbtenir des injonctions provisoires,
temporaires ou permanentes des autorités judisiazempétentes a I'encontre des
intermédiaires qui ne sont pas parties a la proeédw l'intermédiaire fournissant des
services nécessaires pour le financement de ligctportant atteinte a des DPI y compris
dans des situations transfrontiéres.
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Le code de la propriété intellectuelle permet atutatires de droits de propriété intellectuelle
de saisir en référé la juridiction civile afin deiwv ordonner, au besoin sous astreinte, a
'encontre du prétendu contrefacteur ou des intdiames dont il utilise les servicewute
mesure destinée a prévenir une atteinte imminesss a@roits. Le Iégislateur francais a voulu
appréhender tout ceux qui sans étre contrefacteuxsmémes aident le contrefacteur a
ecouler ses produits (il peut s’agir de transposiewommissionnaires mais aussi des
intermédiaires techniques de l'internet).

Les juridictions francaises interpretent largemantotion d’'intermédiaires (celui qui fournit
un service utilisé par le contrefacteur dans lereade son activité contrefaisante) et
prononcent des injonctions provisoires a leur etrecimdépendamment de la mise en cause
de leur responsabilité

L’article 11 de la Directive 2004/48/CE ne lie gas mesures d’injonction a I'encontre des

intermédiaires a leur responsabilité étant donre lgs injonctions contre les intermédiaires
ne sont pas des sanctions a leur encontre maigustifices par le fait que les intermédiaires

sont souvent les mieux placés pour prévenir o feisser les atteintes aux DPI sur internet.
De méme, les limitations de responsabilité degnméeiaires prévues dans la directive de la
Directive 2000/31/CE relative au commerce électtoai n'empéchent pas la possibilité

d’obtenir des injonctions a leur encontre.

Or, dans certains Etats, il n'est pas possible tdlub des injonctions a I'encontre des
intermédiaires si leur responsabilité n’est pabléta

Il nous apparait donc nécessaire de préciser que slénjonctions peuvent étre prises a
I'encontre des intermédiaires dont les services sbutilisés par le contrefacteur dans le
cadre de son activité contrefaisante et ce, indépgamment du fait que la responsabilité
de l'intermédiaire ait été ou soit mise en cause.

Par ailleurs, il convient de rappeler que cetterprigtation semble étre confirmée par I'arrét
de la Cour de Justice de I'Union européenne duullztj 2011 dans l'affaire préjudicielle
C-324/09L'Oréal SA et autres contre eBay International AlGaetres Cet arrét fournit des
précisions importantes sur les injonctions judieisipouvant étre prononcées a l'encontre
d'un exploitant de place de marché en ligne enuvele larticle 11 de la Directive
2004/48/CE. En considérant que les juridictionsomaies doivent étre en mesure d’enjoindre
au prestataire d’'un service en ligne de prendrenuesures mettant fin aux atteintes portées
mais aussi a prévenir de nouvelles atteintes, lar Gemble reconnaitre qu’il est important
d’'impliquer plus étroitement les intermédiairesi'dgernet dans la lutte contre la contrefacon.
Elle fournit également des précisions sur la natierees injonctions qui ne peuvent consister
en une obligation de surveillance générale des éksdes clients des plates formes en ligne,
mais doivent permettre de faciliter I'identificatiales clients vendeurs.

Facilitation par un tiers des atteintes aux DPI :

Est-il possible d’engager une procédure a I'encomtd’'un tiers qui, méme s'il n'est pas
directement responsable d’'une atteinte a un drod propriété intellectuelle exerce en toute
connaissance de cause une activité qui facilite utalle atteinte ? Est-il possible de
solliciter des dommages et intéréts a I'encontrerk telle personne ?
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En droit pénal, de tels agissements peuvent étnespivis au titre de la complicité, étant
précisé que le complice doit avoir agi « sciemneent

En matiere de marques, I'article L716-9 du CPI tanoe pénalement le fait de donner des
instructions ou des ordres pour [limportation/exaton/transbordement/production
industrielle de marchandises contrefaisantes.

En outre, divers textes spéciaux du code de larigtép intellectuelle permettent de
sanctionner pénalement des atteintes aux dropsajeiété intellectuelle occasionnées du fait
de la fourniture de moyens.

Ainsi, s’agissant des droits d’auteur et droitssuws, aux termes de l'article L335-2-1 du
CPI:

« est puni de trois ans d’emprisonnement et de0BOOE d’amende le fait de :

1° d’éditer, de mettre a la disposition du publm) de communiquer au public,
sciemment et sous quelque forme que ce soit, isidbganifestement destiné a la mise
a disposition du public non autorisée d'ceuvres'ohjets protégés ;

2° d'inciter sciemment, y compris a travers uneaue publicitaire, a lI'usage d'un
logiciel mentionné au 18.

Des dispositions spécifiques sont également prépoes sanctionner pénalement - d’'une
peine d’emprisonnement de six mois et d'une ameatae80 000 € - les personnes qui,
sciemment, fournissent un service ou des moyensgi&ant de porter atteinte aux mesures
techniques de protection destinées a empécherlimitér les utilisations non autorisées par
les titulaires de droits d’auteur et de droits w@gqarticles L335-3-1, L335-4-1 du CPI).

En droit des brevets, il existe un acte de congefapar fourniture de moyens prévu par
l'article L613-4 du CPI :

« Est également interdite, a défaut de consenterdanpropriétaire du brevet, la
livraison ou l'offre de livraison, sur le territa@r francais, & une personne autre que
celles habilitées a exploiter l'invention brevetdes moyens de mise en ceuvre, sur ce
territoire, de cette invention se rapportant a uénéent essentiel de celle-ci, lorsque le
tiers sait ou lorsque les circonstances rendentevi que ces moyens sont aptes et

destinés a cette mise en ceuvre ».
De tels actes sont réprimés pénalement par l'ari€15-14 (3 ans d’emprisonnement et
300.000 € d’amende) mais sont egalement sanctiooiwiement comme les actes de
contrefacon directe (article L615-1 du CPI).

Mesures correctives :

Les autorités judiciaires compétentes devraienesll privilégier un type de mesure
corrective ? devraient-elles étre en mesure d’orden que les biens contrefaisants soient
placés hors des circuits commerciaux, et sous qeeltonditions ?, le consentement du
titulaire des droits est-il une condition sine quen ? y a-t-il des mécanisme de recyclage
accrédités pour ces biens ? qui en devient propii&t ?qui peut les vendre ? y a-t-il des
mécanismes pour la donation des biens a des orgatioss caritatives ? sous quelles
conditions ? y a t-il des modalités spécifiquesdidstruction des biens ?
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Les autorités judiciaires doivent étre maitres lloixc des mesures correctives les plus aptes a
étre mises en ceuvre pour faire cesser les attanteguse.

Parmi ces mesures figure celle de retirer les ensrefaisants des circuits commerciaux.
Aux termes de l'article L331-1-4 (transpositionldalirective 2004/48) :

« En cas de condamnation civile pour contrefacdteiste & un droit voisin du droit
d'auteur ou aux droits du producteur de bases dedes, la juridiction peut ordonner,
a la demande de la partie |ésée, que les objetisé&saou fabriqués portant atteinte a
ces droits, les supports utilisés pour recueilés Idonnées extraites illégalement de la
base de données et les matériaux ou instrumentst gyéncipalement servi a leur
réalisation ou fabrication soient_rappelés des uits commerciaux, €écartés
définitivement de ces circuits, détruits ou confésjau profit de la partie |ésée.

Des dispositions similaires sont prévues en dred mharques (L716-15), dessins et modéles
(L521-8), brevets (L615-7-1), indications géograjtas (L722-7), produits semi-conducteurs
(L622-7) et de certificat d'obtention végétale (3628-1).

La condition posée par ce texte est celle d’'uneashela de la partie Iésée, de sorte que le juge
ne peut pas ordonner d’office une telle mesurelaetnesure est ordonnée aux frais du
contrefacteur.

Lorsque le juge ordonne la confiscation des biangrafit de la partie |ésée, cette derniére
pourra alors en disposer comme elle I'entend, teserver, les détruire, ou les exploiter en
les réintroduisant dans les circuits commerciauypdthese qui semble réduite aux
marchandises authentiques).

Aucune disposition ne prévoit l'utilisation secomdade marchandise contrefaisante. Cette
utilisation serait en effet contradictoire avedijectif de protection des droits du titulaire et
comporterait le risque de remise sur le marchém@shandises contrefaisantes.

Existe-t-il dans votre Etat membre des mécanismesrédités de recyclage des biens
considérés comme portant atteinte a un DPI?

Existe-t-il dans votre Etat membre des mécanismesidnation a des ceuvres caritatives des
biens dont il est avéré gu'ils portent atteinte asdDP1?

Non. Cette alternative a la destruction ne nousbéeipas étre en conformité avec I'esprit de
la directive 2004/48 et de la lutte anti-contrefactn tel dispositif ne présente aucune
garantie que les biens contrefaisants ne réintégrgras le circuit commercial. Par ailleurs,
cette alternative pose des problemes de respomdalples recyclage ou transformation, liée
a ces produits, dont certains peuvent étre dangem@nsi que des questions de codts
(stockage et transformation des marchandises).

Y a t-il des sanctions pour les parties qui, en oarssance de cause, autorisent le retour
dans les circuits commerciaux ? Si la réponse esgative, y seriez vous favorable ?

Le contrefacteur qui n’exécute pas la décision @ngge a son encontre en réintroduisant les
marchandises contrefaisantes dans les circuits esomwix encourt d’ores et déja :
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- une pénalité au titre de I'astreinte dont la messtesystématiqguement assortie et une
demande de liquidation de cette astreinte patuiatie des droits,
- une nouvelle action en contrefagon
Il n’apparait donc pas nécessaire de prévoir unetisa specifique.

Dommages-intéréts :

Comment déterminez-vous le montant des dommageastététs ? prenez vous en compte
les ressources investies dans la recherche et leeld@ppement ? I'enrichissement sans
cause du contrefacteur est-il pris en compte ? lanhe foi du titulaire de droits est elle
prise en compte ? est-il possible de combiner lespakitions sur le manque a gagner et
I'enrichissement sans cause ? est-il possible aiaktr des dommages et intéréts sur la base
de l'atteinte portée a un portefeuille de droitsaéi, en dépit du fait que seul un nombre
limité de ces droits sont en cause? les dommagestététs doivent-ils au moins égaler les
profits ? Les dommages et intéréts alloués sontsilfisants pour compenser le préjudice
subi ? est-il possible d’allouer des dommages &tiiéts punitifs ?

La loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 prévoit gupour fixer les dommages et intéréts, la
juridiction prend en considération les conséquerea@momiques négatives, dont le manque a
gagner, subies par la partie 1ésée, les bénéfiéadigés par le contrefacteur et le préjudice
moral causé au titulaire des droits du fait detkaite. Toutefois, la juridiction peut, a titre
d'alternative et sur demande de la partie lésémualr a titre de dommages et intéréts une
somme forfaitaire qui ne peut étre inférieure auntaot des redevances ou droits qui
auraient été dus si le contrefacteur avait demafaiéorisation d'utiliser le droit auquel il a
porté atteinté. »

Pour I'évaluation des dommages et intéréts, seglsltoits auxquels le contrefacteur a porté
atteinte sont pris en compte pour I'évaluation dijumlice.

Le juge peut prendre en compte le manque a gagneitudiire de droits et les bénéfices
réalisés par le contrefacteur.

Le juge peut donc prononcer des dommages-intégéisadents aux bénéfices réalisés par le
contrefacteur. Le droit frangais permet ainsi, doima en théorie, de rendre la contrefagon
inattractive d’un point de vue économique.

Depuis la mise en ceuvre de la Directive 2004/4& @été constaté une augmentation du
montant des dommages et intéréts accordés auairisiide droit de propriété intellectuelle
(plus particulierement en matiére de brevets). doig, le régime d’indemnisation pourrait
encore étre amélioré par une meilleure démonstrateol’étendue du préjudice subi par les
titulaires de droits permettant aux juges d’avas @&léments concrets sur lesquels se baser
lors de I'évaluation (le recours plus systématigue experts pourrait étre envisagé).

En pratique, les magistrats demeurent toutefdisitaires des éléments de preuve fournis par
le demandeur. La preuve du montant du bénéficesésphr le contrefacteur peut étre difficile
a établir. En outre, la construction d’'une analgsécise du préjudice subi est complexe (a
titre d’exemple, les demandeurs ne sont pas enalolisulguer les informations qui relevent
du secret des affaires tels que les frais investis la recherche et le développement).

® Articles L. 331-1-3, L. 521-7, L. 615-7, L. 623528 716-14, L. 722-6 du code de la propriété iattlelle.

15



Les Autorités francaises sont en tout état de causepposées a lintroduction de
dommages et intéréts punitifs A cet égard, le délit est caractérisé et le miépiest évalué
en dehors de toute considération liée a la bonree laumauvaise foi du contrefacteur dont la
preuve et I'appréciation sont en tout état de céndésealéatoire.

Y a-t-il des dispositions sur I'usage anti concumntgel ou frivole des mesures établies dans
votre Etat ? Y a t-il des sanctions prévues ?

Les articles L332-1 al. 8, L343-1 al. 4, L521-4,1665, L716-7 du CPI prévoient dans le
cadre des mesures de saisie-contrefagcon, que éegegt ordonner la constitution par le
demandeur de garanties destinées a assurer l'ingaion éventuelle du défendeur si I'action
en contrefacon est ultérieurement jugée non fondda saisie annulée.

Le juge peut toujours faire droit a une demandeomeentionnelle du défendeur pour

procédure abusive. Par ailleurs, le Code de lar@@pintellectuelle prévoit expressément,
dans le cadre d'une saisie-contrefagon en drouttedla, que la juridiction prononcgant la

mainlevée de la saisie, statuant en référé, pedbnoer a la charge du demandeur la
consignation d'une somme affectée a la garantiaddesnages et intéréts auxquels l'auteur
pourrait prétendre (art.L. 332-2, al. 2 CPI).
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