S TR ATE G I E

la contrefagon est sans contexte un fléau majeur auguel doivent faire face les
entreprises de |'industrie textile/mode dans leurs activités économiques. Les
marques francaises figurent, d'ailleurs, parmi les marques les plus contrefaites
dans I'Union européenne en matiére de vétements, accessoires, parfums et
cosmétiques. Les droits de Propriété infellectuelle faisant I'objet d'atteintes sont
orincipalement les marques, les dessins et modeles et les droits d'auteurs.

AmMméeliorer |a situation

ades VICTIMES

es actes de confrefogon se sont
forlement développés ces der
nieres années tirant profit de la
mondialisation des échanges et
du développement du commerce sur
internet. Le développement d'internet
fournit, en effet, de nouveaux vec-
teurs de disfribution ouU les actes de
contrefacon connaissant une véri-
fable expansion.
Chaque année, la contrefacon,
fouf secteur confondu est respon-
sable en France de la destruction
de prés de 38 000 emplois ef de
6 milliards d'euros de manque ¢
gagner pour les entreprises.
La lutte contre la contrefacon res-
fant une priorité des pouvoirs
publics, le législateur a souhaité
par une récente loi du 11 mars
2014 améliorer la situation des
victimes de contrefacon et com-
pléter la loi précédente du
29 octobre 2007 de lutte contre
la contrefacon.
l'objectif de cefte Loi est, en effet, de
renforcer |'arsenal juridique oppli
cable en matiere de lutte contre la
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S TRATE C |

confrefagon notamment par:

e |'amélioration de |'indemnisation
accordée aux viclimes d'acfes de
confrefacon:;

@ une harmonisation des procé-
dures:

o la simplification de la procédure
dite « du droit & I'information »

@ le renforcement des moyens d'ac-
tion des douanes.

l'un des apports de la Loi du

11 mars 2014 est de venir amé-
liorer le sort des entreprises vic-
fimes de contrefagon en dévelop-
pant I'indemnisation de leur
préjudice.

Par I'atteinte qu'ils portent au droit
de propriété du titulaire, les actes
de confrefacon causent un préju-
dice, dont toute entreprise victime
est fondée & demander réparation
en sollicitant notamment des dom-
mages-intéréts.

Clarification du mode de calcul
de I'indemnité Ainsi, la Loi du

11 mars 2014 a permis de
clarifier le mode de calcul des
dommages-intéréts alloués a la
victime des agissements de
contrefacon.

Désormais, les tribunaux doivent
prendre en considération disfincte-
ment:

- les conséquences économiques
négatives de |'atteinte aux droits,
4 savoir une prise en compte du
manque & gagner et de la perte
subie par la partie lésée ;

-le préjudice moral causé a la
partie lésée ;

-les bénéfices réalisés par le
confrefacteur y compris les écono-
mies d'investissements intellec-
tuels, matériels et promotionnels
que |'auteur de |'atteinte aux droits
a refiré de celle<ci (investissements
de création, de design, de
recherche et développement, de

communication, de publicité...).
Cette évolution dans le caleul du
préjudice tient compte des réalités
économiques de la contrefagon
en termes d'impacts opérationnels
et financiers.

Cette obligation de distinction des
postes d'indemnisation permet
également une évaluation plus
précise du préjudice, mais il
appartient & la victime de justifier
avec précision le préjudice qu'elle
entend invoquer.

Sila volonté du législateur est
d'alourdir les sanctions en exi-
geant une distinction des différents
postes de préjudice, il n'en
demeure pas moins que les entre-
prises victimes d'actes de confre-
fagon ne devront pas ometire de
défailler le préjudice subi, par
postes d'indemnisation.

Prise en compte du préjudice
moral. Lo loi permet aux victimes
d'agissements de contrefacon
d'invoquer un préjudice moral qui
inclut I'atteinte & la réputation.

Possibilité d'indemnisation
forfaitaire. Par dérogation et & la
demande de la partie lésée, les
fribunaux pourront accorder &
fire de dommages-intéréts une
somme forfaitaire. la loi prévoit
que le montant du forfait devra,
en foute hypothése, éfre supérieur
au montant des redevances qui
auraient été dues si le
contrefacteur avait sollicité une
autorisation d'utiliser le droit
auquel il a porté atteinte. Cette
somme, suivant le fexte législafif,
n'est pas exclusive de
l'indemnisation du préjudice
moral causé & la partie lésée.

Harmonisation de la procédure
de saisie-contrefagon. La loi pro-
céde & un alignement des procé-

dures applicables en droit d'au-
feur ou aux logiciels et bases de
données sur celles en vigueur pour
les droits de propriété industrielle.

Mesures d'instruction complé-
mentaires. Les juges peuvent
désormais ordonner toutes
mesures d'instruction complémen-
taires qui seraient nécessaires
pour les aider dans leur prise de
décision, et ce, pour tous les droits
de propriété intellectuelle. Cette
mesure peut éfre ordonnée d'of-
fice ou & la demande de toute
personne ayant qualité pour agir
en contrefacon, méme si une sai-
sie-contrefacon n'a pas préalable-
ment été ordonnée.

Un seul délai de prescription en
matiére de contrefacon fixé a 5
ans. Le législateur a mis fin & aux
disparités de délais en portant &
cing ans le délai de prescription
pour I'ensemble des droits de pro-
priété industrielle (alors qu'actuel-
lement les délais de prescription
sontde 3 & 5 ans selon les
actions).

Demande de communication de
renseignements. Le droit & |'infor-
mation des victimes d'acfes de
contrefagon prévu depuis la loi du
29 octobre 2007 permet au titu-
laire de droits de propriété intellec-
tuelle de solliciter d'un juge qu'il
ordonne au contrefacteur ou méme
& un fiers, la communication de
renseignements sur |'origine ef les
réseaux de distribution des produits
argués de confrefagon.

Mal connu et peu usité, la loi du
11 mars 2014 vient renforcer ce
droit en prévoyant que le droit &
I'information des victimes peut éfre
ordonné par la juridiction saisie
«au fond » ou « en référé » et ce
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avant que la contrefacon ne soit
jugée au fond.

Objet du droit & I'information
étendu. L'objet du droit & 'infor-
mation est étendu par la loi et ne
couvre plus seulement une liste
d'informations limitée mais peut
s'appliquer & fout élément consi-
déré pertinent par le juge.

le législateur a également prévu
que les informations et documents
sollicités ne portent plus sur « les
produits contrefaisants » mais
désormais sur tous les « produits
argués de confrefagon ».

les entreprises victimes d'actes de
contrefacon pourront utiliser cefte
faculté étendue par la Loi afin
d'obtenir notamment des informa-
tions sur |'origine des produits et
les réseaux & l'initiative de la com-
mercialisation des produits argués
de contrefacon.

Délit douanier. La contrefacon en
matiére de droit d'auteur est
désormais un délit douanier, au
méme fifre que la contrefagon de
marque et de dessins et modéles.
La Loi étend les domaines d'inter-
vention des douanes, retenue et
saisie, & fous les fitres de propriété
intellectuelle, dont les droits d'au-
teur.

La compétence des douanes en

matiére d'infiltration et la procé-
dure dite du « coup d’achat »,
qui consiste pour un douanier &
procéder a 'achat d'une mar-
chandise soupgonnée de contre-
facons afin de vérifier si elle est
avérée ou non, sont étendues &
fous les droits de propriété intellec-
tuelle.

Il est & noter que I'infervention des
douanes est possible pour tout
acte de fransbordement, importa-
fion, exportation, utilisation et /
ou usage et défention pour
chaque droit de propriété intellec-
tuelle.

Assouplissement des conditions
de contréle des opérateurs pos-
taux et des prestataires de ser-
vices postaux et des entreprises

Quelgues bons réflexes
pour se prémunir des actes de contrefacon

® Protégez vos créations par des droits de propriété intellectuelle

(marques, dessins et modéles...);

® Pensez aux dépdts probatoires (enveloppe soleau permettant de donner

date certaine a vos créations...);

e Effectuez des veilles technologiques réguliéres;
® Ayez le réflexe de signer un accord de confidentialité avant toute

divulgation de votre innovation;

@ Faites savoir que vous étes protégés (mentions informatives...);
® Mettez en place un systéme de tragabilité (permettant de discerner

I'original de la copie);

® Pensez a informer les autorités douaniéres ;
@ Définissez une stratégie anti-contrefacon.

de fret afin de faciliter I'inferven-
fion des douaniers. Il est & noter
une extension du pouvoir de
confréle des douanes en matiére
de fret express. Les contrefagons
par voie postale ou de fref express
représentent environ 30 % des sai-
sies.

Rappelons également que les
enfreprises peuvent pour leurs pro-
duits couverts par un droit de pro-
priété industrielle déposer une
demande d'intervention auprés de
la douane. Cette démarche, pré-
ventive gratuite et renouvelable sur
demande permet nofamment aux
autorités douaniéres de retenir
pendant 10 jours toute marchan-
dise soupgonnée de contrefacon.
Précisons que la douane face ¢ la
fraude sur infernet a créé en 2009
un service « cyberdouane » dont
la mission est de recueillir des
informations sur Internet dans tous
les secteurs intéressant |'action de
la douane dont notamment les tra-
fics de contrefacons efc.

Souhaitons que ces récentes dis-
positions législatives puissent éfre
mises en ceuvre avec efficacité ef
servir les entreprises dans leur lutte
contre la contrefacon. M

Naima Alahyane Rogeon - Avocat
Directeur du département Design et Création
Cabinet Alain Bensoussan Avocats
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