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L’existence de mesures d’interdictions provisoire et définitive en droit français

Questions

PREAMBULE

Avant de répondre aux questions posées, il apparaît essentiel de définir ou circonscrire les termes qu’elles comprennent.

Par « injonction », terme anglais, il faut comprendre le prononcé par une autorité judiciaire, à la demande d’une partie à une procédure, d’une injonction d’interdiction d’exploitation de l’objet d’un droit de propriété intellectuelle (droit d’auteur compris) (“DPI”), effective à dater de la signification de la décision judiciaire exécutoire, prononçant l’interdiction.

Par « exploitation », on comprendra classiquement au moins l’un quelconque des actes d’exploitation suivants :

(
exploitation primaire, telle que fabrication, importation d’un objet, ou mise en œuvre d’un procédé ;

(
exploitation secondaire, telle qu’offre en vente, vente, utilisation d’un objet.

Il existe effectivement en France différentes circonstances dans lesquelles une autorité judiciaire est conduite à prononcer une interdiction d’exploitation.

Une interdiction peut être prononcée :

· à titre provisoire, en principe dans l’attente d’une décision judiciaire définitive au fond, à l’issue d’une procédure en référé, statuant en première instance, sous réserve d’appel ;

· à titre permanent, à l’encontre du contrefacteur d’un DPI, au terme d’une procédure judiciaire au fond. L’interdiction peut même être exécutoire provisoirement dans l’attente d’une décision définitive après épuisement des recours, si le jugement en décide ainsi, pour permettre au titulaire du DPI d’être restauré dans son monopole plus rapidement.

Les questions posées requièrent d’écarter, dans les réponses apportées, toutes mesures autres que l’interdiction, susceptibles d’être également ordonnées par le Juge pour réparer la contrefaçon :

(
par la voie du référé ;
(
et/ou au titre des dispositions très particulières prévues dans le Code de la Propriété Intellectuelle (« CPI »), telles que l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004 (loi pour la confiance dans l’économie numérique, ou article L336-1 du CPI introduit par la loi 2006-961 (Droit d‘auteur et droits voisins dans la société de l’information –DADVSI).
En outre, ne seront pas abordées ou discutées les mesures contribuant au respect de ces interdictions, notamment les astreintes susceptibles d’être ordonnées par le Juge prononçant l’interdiction, ou à l’opposé les garanties.

Enfin, le Groupe de Travail précise que, pour le traitement des différents points de cette question 219, environ 150 ordonnances de référé et 100 décisions au fond (en matière de brevets, marques, dessins et modèles, droit d’auteur, bases de données) ont été examinées, principalement sur la période des années 2008 à 2010. Si cette analyse ne revêt pas un caractère exhaustif, elle est cependant sans doute très largement représentative de la jurisprudence.

I. Analyse de la législation en vigueur et de la jurisprudence
Applicabilité :

1.
Des injonctions pour contrefaçon d’un DPI sont-elles applicables sur une base provisoire/préliminaire ?

Le droit français de la propriété intellectuelle connait les mesures d’interdiction provisoire.

Le régime des interdictions provisoires a été modifié suite à la transposition en droit français, dans le CPI, de la Directive européenne 2004/48/CE (la « Directive »), par la loi française n°2007-1544 du 29 octobre 2007.

Antérieurement à cette transposition, en cas de contrefaçon, seuls les brevets et marques bénéficiaient d’un régime spécifique d’interdiction provisoire, en application des dispositions du CPI
. Pour les autres DPI, il était possible d’obtenir une interdiction provisoire en cas de contrefaçon par la voie du référé de droit commun, aux termes des articles 808 ou 809 du Code de Procédure Civile.

Depuis cette transposition, toutes les catégories de DPI bénéficient d’un régime légal d’interdiction provisoire, totalement identique (à l’exception du régime du droit d’auteur), puisque issu de la Directive.

S’agissant des brevets et des marques, le régime d’interdiction provisoire préexistant s’est trouvé rénové par une nouvelle rédaction des articles L615-3 et L716-6 du CPI.

Ce régime d’interdiction provisoire a été étendu à d’autres catégories de DPI, à savoir :

(
les dessins et modèles de droit français (article L521-6 CPI), étant observé que, s’agissant des dessins et modèles communautaires, l’interdiction provisoire était déjà prévue par les articles 89 et 90 du Règlement (CE) 6/2002 ;

(
les topographies de semi-conducteur (article 622-7 CPI) ;

(
les certificats d’obtentions végétales, (article L623-27 CPI) ;

(
les indications géographiques, (article L722-3 CPI) ;

(
les droits de producteur de bases de données, (article L343-2 CPI).

S’agissant du droit d’auteur, non concerné par la Directive, son régime demeure spécifique puisque les mesures d’interdiction provisoire, non modifiées, continuent de relever du régime du référé de droit commun.

Ainsi, aujourd'hui, le droit français de l’interdiction provisoire permettant d’assurer le respect d’un DPI contrefait, apparaît être en conformité, non seulement avec les considérants 23 à 28 et les articles 10, 11 et 13 à 15 de la Directive, mais aussi avec les articles 44 à 46 de l’accord ADPIC annexé à la Convention de MARRAKECH du 15 avril 1994, ratifié directement par la France.

2.
Des injonctions pour contrefaçon d’un DPI sont-elles applicables sur une base permanente?
Le droit français connaît également les mesures d’interdiction permanente.

L’interdiction permanente est prononcée par les tribunaux français pour rétablir un titulaire de DPI dans la plénitude de son monopole, une fois la contrefaçon établie aux termes d’une procédure au fond.

Son fondement légal se trouve :

· s’agissant des brevets, dans les articles L611-1 et L613-3 du CPI, en relation avec l’article L615-1, qui interdisent (sous conditions) l’exploitation d’un produit ou d’un procédé breveté ou d’un produit obtenu à partir d’un procédé breveté ;

· s’agissant des marques, dans les articles L713-1 à L713-4 du CPI, en relation avec l’article L716-1, qui interdisent la contrefaçon de la marque proprement dite, et dans les articles L716-9 et L716-10 du CPI, qui sanctionnent (pénalement) la circulation de produits revêtus d’une marque contrefaite ;

· s’agissant des dessins et modèles français, dans les articles L513-2 et L513-4 du CPI ; et s’agissant du dessin ou modèle communautaire, dans les articles 1 et 19 du Règlement (CE) n° 6/2002, règlementant l’exploitation d’un objet incorporant une création ainsi protégée;

· s’agissant du droit d’auteur, dans les articles L111-1, L122-1 et L122-4 du CPI, qui protègent les attributs moraux (en droit français) et patrimoniaux (droit de représentation et/ou reproduction) d’une œuvre protégée.

Criteria:

3.
Si oui à la question 1, quels sont les critères fixés pour l’octroi d’une injonction sur une base provisoire/préliminaire ?

3.1 - S’agissant du droit d’auteur, les conditions à remplir pour obtenir une interdiction provisoire (donc par une procédure de référé de droit commun), sont alternativement de deux ordres.

La première alternative est pour le demandeur de fonder sa demande sur l’urgence
. Ce premier critère démontré, les mesures d’interdiction sollicitées ne doivent se heurter à aucune contestation sérieuse qui serait élevée par le défendeur.

Néanmoins dans la plupart des cas, la demande est fondée sur la deuxième alternative, à savoir la démonstration d’un dommage imminent et/ou l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait de la contrefaçon
.

L’existence d’une contestation sérieuse par le défendeur, par exemple sur la validité ou la portée du droit d’auteur, n’est pas un critère, dans cette deuxième alternative, pour qu’une interdiction provisoire soit écartée, l’urgence n’étant pas d’avantage requise.

3.2 – Tous les autres DPI bénéficient, depuis la transposition de la Directive, d’un régime unifié d’interdiction provisoire dans les termes suivants : 

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. 

La juridiction compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. 

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. (…) »

Les dispositions légales et réglementaires applicables retiennent des critères que l’on peut qualifier d’« allégés » par rapport à ceux de l’ancien référé-interdiction applicable aux brevets et marques
 avant la Directive.
Le texte impose aujourd’hui seulement que :

· le demandeur soit « une personne ayant qualité pour agir en contrefaçon » ;
· les « éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte » au DPI, ou « qu’une telle atteinte es imminente ».
Ainsi, en droit français, l’interdiction provisoire est une mesure conservatoire subordonnée à des conditions de recevabilité (qualité pour agir du demandeur), et de fond (vraisemblance de la contrefaçon d’un DPI), le tout étant soumis au pouvoir d’appréciation souverain du Juge du référé, qui peut la refuser.

3.3 – La qualité pour agir du demandeur

Il s’agit de critères ou conditions en pratique identiques à ceux exigés dans l’action au fond en contrefaçon pour établir le droit d’agir du demandeur.

En résumé, le demandeur devra tout d’abord établir qu’il dispose d’un DPI et que ce droit n’est pas expiré. En théorie, il pourrait même agir sur la base d’une simple demande de titre non encore délivré. Il est néanmoins peu probable qu’un juge accepte de prononcer des mesures d’interdiction sur la seule base d’une demande.

Il devra ensuite démontrer qu’il a qualité pour agir, soit parce qu’il est le propriétaire du DIP, soit parce qu’il en est le licencié exclusif autorisé à agir (par défaillance ou accord du propriétaire).

Et enfin, s’agissant d’un prétendu contrefacteur d’un brevet ne commettant que des actes secondaires d’exploitation (ex. : vente ou utilisation d’un objet prétendument contrefaisant ; intermédiaire), le demandeur devra établir que son brevet  lui est opposable, par exemple du fait de sa notification préalable audit contrefacteur.
3.4 – La vraisemblance de l’atteinte effective ou imminente.

C’est le critère central pour délivrer une interdiction provisoire, étant observé qu’en pratique démontrer l’imminence d’une atteinte au DPI, c’est démontrer l’atteinte puis l’imminence de cette dernière.

Il faut noter, à titre liminaire, que la preuve de la contrefaçon requise pour l’interdiction provisoire est, à l’évidence, une preuve allégée par rapport à celle requise pour l’action au fond en contrefaçon. En effet:

· les moyens de preuve exigés sont ceux « raisonnablement accessibles » au demandeur, et non d’autre moyens de preuve plus approfondis ;

· et il ne s’agit pas de démontrer la contrefaçon, mais seulement la « vraisemblance » de celle-ci.

Ceci étant, dès la mise en œuvre par les tribunaux français, à partir de début 2008, des nouvelles dispositions issues de la Directive, la Jurisprudence française a cherché sa voie dans le contexte suivant :

Il ne s’agit pas pour le Juge du référé de juger au fond (ou pré-juger) la validité et/ou la contrefaçon du DPI, cet examen étant réservé au Juge du fond. Il s’agit pour lui d’apprécier si le différend qui lui est soumis, à l’occasion de la demande d’interdiction provisoire, relève de l’action en référé ou de l’action au fond.

Mais dans cette appréciation, plusieurs voies lui sont offertes :

(a)
Présomption de validité étant due au titre, il ne doit apprécier que la vraisemblance de la contrefaçon, sauf hypothèse de nullité manifeste du titre invoqué, cette appréciation lui étant plus facile dans des matières à faible technicité, comme celle des marques, que dans des matières techniques comme celles des brevets.

Cette voie a été suivie dans plusieurs décisions ou ordonnances, y compris dans des matières techniques
.

(b)
En partant du principe qu’il ne peut y avoir « vraisemblance » de contrefaçon que d’un DPI valable, il doit vérifier sommairement la validité du droit, non seulement formelle (pour les titres déposés), mais également intrinsèque.

Cette voie a été plus récemment et fréquemment suivie.
Aujourd'hui en tenant compte du regroupement du contentieux des brevets devant une seule Juridiction, celle de Paris, et du recentrage sur quelques Tribunaux du contentieux des autres DPI, on constate que le Juge du référé s’attache à vérifier sommairement mais avec professionnalisme, qu’il n’existe pas de contestation sérieuse entre les parties, tant sur la validité que sur la contrefaçon du DPI invoqué, avant de prononcer toute interdiction provisoire
.

Ce critère de « contestation sérieuse », qui ne figure pas expressément dans les conditions actuelles de l’interdiction provisoire selon le CPI, est sans doute une réminiscence du « caractère sérieux de l’action au fond », exigé par l’ancien référé-interdiction en matière de brevets et marques. Il pourra résulter de circonstances objectives telles que : action en nullité du DPI pendante, procédure d’opposition en cours, absence manifeste de droit protégé (pour les DPI sans titres), etc.
C’est en définitive le seul moyen pour le Juge d’arbitrer convenablement entre l’intérêt du titulaire et celui du prétendu contrefacteur, compte tenu, d’un côté, du préjudice souvent important, subi par le premier, et de l’autre côté, des conséquences négatives et potentiellement irréparables, pour le second.
4.
Si oui à la question 2, quels sont les critères fixés pour l’octroi d’une injonction sur une base permanente ?
En partant de l’hypothèse de la question posée, à savoir que, préalablement le DPI n’est pas invalidé par la Juridiction saisie et est reconnu contrefait, le Juge prononcera systématiquement (sauf très rares exceptions : voir point 10-2) une interdiction permanente d’exploitation de l’objet du DPI, dès lors qu’elle aura été sollicitée par le demandeur.

5.
Si cela n’a pas été abordé dans les réponses aux questions 3 et 4, les critères fixés pour l’octroi d’une injonction diffèrent-ils selon que l’injonction demandée est provisoire/préliminaire ou permanente ? Si oui, dans quelle mesure ?
La réponse apportée aux questions 3 et 4 montre que les critères pour octroyer une interdiction provisoire ou une interdiction permanente sont différents, en raison de la nature différente de ces deux types de mesures.

Comme indiqué, en répondant à la question 3, l’interdiction provisoire est une mesure de nature conservatoire qui s’inscrit, procéduralement parlant, dans le droit très spécifique des mesures probatoires, provisoires et conservatoires, et n’est fondée que sur l’apparence.

L’interdiction permanente, comme indiqué dans notre réponse à la question 4, est une mesure intervenant au terme d’une procédure au fond ayant confirmé la validité et admis la contrefaçon d’un DPI.

Il ne peut donc y avoir communauté de critères pour l’attribution d’une interdiction provisoire et celle d’une interdiction permanente.

6.
Les critères fixés pour l’octroi d’une injonction sont-ils applicables au même degré à la contrefaçon de tous les DPI ?


Les conditions légales d'obtention d'une mesure d'interdiction, provisoire ou permanente, ne sont pas identiques pour tous les DPI, ainsi qu'il a été expliqué en réponse aux questions précédentes. 


En outre, même lorsqu'elles sont identiques (pour la plupart des DPI), elles sont appliquées avec nuances en jurisprudence, en fonction du DPI concerné. 

7.
Si non à la question 6, existe-t-il des critères ou des considérations spécifiques pour l'octroi d'une injonction pour des DPI particuliers ? Si oui, quels sont les critères qui s’appliquent, et à quels DPI ?
Cette question appelle des réponses qui ont, pour la plupart, déjà été fournies en détail dans les questions 1 à 5 ci-dessus. Nous ne les réitérerons donc pas.

7-1.
Préambule général sur les mesures d'interdiction, permanentes ou provisoires, spécifiques au droit d’auteur. 

Il a été expliqué précédemment que le droit d'auteur reste règlementé de manière encore très spécifique en droit français et communautaire, non seulement au regard des autres DPI, mais également en fonction des différents types d'œuvres de l'esprit protégées par ce droit. 

La législation en matière d'injonctions, provisoires ou permanentes, reflète cette différence : les règles applicables au droit d'auteur diffèrent, à tout le moins dans le texte, de celles relatives aux autres droits. Le droit d'auteur ne relève pas exclusivement du CPI, mais également du droit commun, notamment pour les interdictions provisoires. Tel n’est pas le cas des autres DPI, ainsi qu’il a été expliqué. 

Cette différenciation se traduisait encore récemment en termes de compétence judiciaire. Tandis que les litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle relevaient de la compétence des juridictions civiles, parfois même spécialisées, le droit d'auteur revenait principalement aux tribunaux de commerce, composés de magistrats non professionnels. Il en résultait une jurisprudence disparate et très dépendante du juge en charge et du lieu du litige. 

Les raisons de cette réglementation spécifique applicable au droit d'auteur, en France, sont historiques, culturelles, mais également liées à la nature même de ce droit, qui s'applique à des situations beaucoup plus diverses et variées (littérature, arts, mode, logiciels, bases de données, modèles, etc.) que les autres droits de propriété intellectuelle. 

En 2008, compétence exclusive a (enfin) été accordée aux juridictions civiles en matière de droit d'auteur, permettant une uniformisation des compétences en matière de DPI, en attendant un rapprochement des législations et des jurisprudences relatives au droit d'auteur et aux autres DPI.
Les critères légaux des mesures d'interdictions en droit d'auteur, distinct des autres DPI, sont maintenant appliqués par des juridictions civiles professionnelles (certaines, comme à Paris, entièrement dédiées à la propriété intellectuelle), soucieuses de développer une jurisprudence unifiée et cohérente. Sans surprise, le centralisme français se traduit par une compétence statistiquement et qualitativement dominée par les juridictions parisiennes spécialisées en propriété intellectuelle.
Cette concentration de la compétence devrait permettre de répondre avec la cohérence recherchée à de nouveaux enjeux en matière de droit d'auteur (contrefaçon numérique, démultiplication et dématérialisation des supports et des frontières, responsabilité des acteurs nouveaux, etc.).

S'agissant des autres droits de propriété intellectuelle, soumis à des règles identiques, notamment en matière de mesures d'interdiction provisoire, la jurisprudence tend cependant à appliquer ces règles avec nuances en fonction du DPI concerné. 

7-2.
Interdictions provisoires 

Deux raisons, principalement, expliquent la diversité des critères légaux ou jurisprudentiels des mesures d'interdiction provisoire : 

1) Un régime légal différent 

Le droit d’auteur était visé par la Directive comme les autres DPI. En revanche, le législateur français a choisi de ne pas transposer cette harmonisation des conditions du référé-interdiction pour le droit d’auteur, mais « uniquement » pour tous les autres DPI. 

Les interdictions provisoires en matière de droit d'auteur continuent d'être régies principalement par le droit commun des procédures de référé.

2) Une application jurisprudentielle différenciée en fonction de chaque DPI concerné
Les questions de droits d’auteur et de marques se prêtent plus facilement à l'examen de la contrefaçon (apparence, trouble manifeste, etc.) que d'autres droits plus techniques (brevets, logiciels, bases de données, etc.). En conséquence, le nombre d'interdictions provisoires demandées ou accordées, pour les premiers est logiquement sans commune mesure avec le nombre de mesures demandées ou (rarement) accordées pour les seconds.

En outre, que ce soit en droit d’auteur ou pour les autres DPI bénéficiant tous des mêmes conditions d’interdiction provisoire, les juridictions n'abordent pas de manière identique un référé en droit d’auteur, en brevet, en base de données, et un référé en marque.
Plusieurs raisons à cela : 

- La technicité de certains droits: les Juges compétents considèrent que certains DPI ne permettent pas souvent prima facie une appréciation simple de la contrefaçon (brevets, logiciels, bases de données) se prêtent difficilement, par nature, à des interdictions provisoires, même si les textes offrent la possibilité au Juge, par souci d’équilibre, d’assortir cette interdiction du versement de garanties financières (notamment de la part du titulaire du DPI).

- Les enjeux économiques ne sont pas les mêmes pour tous les DPI: ils sont souvent plus importants en matière de brevets qu'en matière de marques ou de modèle, d'où une hésitation à prononcer des interdictions en matière de brevets aussi facilement qu'en matière de marque. 

- Pour certains droits (ex: bases de données), la pratique du référé est encore moins répandue, alors que la preuve d'une contrefaçon vraisemblable n’est pas si difficile à rapporter, dans certains cas (ex: la reprise d’une adresse « piège » fait fortement présumer, selon les Juges, l’existence d’une extraction contrefaisante). 

- Enfin, comme il a été expliqué précédemment (point 3.4), en France, les Juges suivent une acception assez large du critère de la « vraisemblance» en considérant également l'existence, ou non, d'une « contestation sérieuse», notamment sur la validité/titularité du DPI opposé (notamment en matière de brevet et de droit d’auteur). La raison invoquée est la sécurité juridique et économique, l’expérience d’actions au fond aboutissant souvent à l’annulation/la négation du DPI invoqué (notamment en brevet et droit d’auteur), et le souci d'équilibre des mesures contraignantes et probantes déjà existantes en droit français (ex. : la «saisie-contrefaçon»).
En matière de brevet particulièrement, les Juges parisiens (désormais exclusivement compétents) se disent toutefois ouverts à des mesures d'interdiction lorsque l'apparence de validité du titre est forte. Cette apparence peut notamment résulter, aux yeux des Juges, (1) de la validation du titre par des juridictions ou organisations (OEB) étrangères, qui auront notamment déjà écarté les antériorités invoquées ; (2) d’une exploitation du titre longue et paisible ; (3) d’une contestation manifestement abusive, etc. La possibilité d'utiliser le mécanisme des garanties financières autorisées par la loi pourrait aussi être davantage utilisée pour équilibrer les risques. Les Juges estiment donc que le nombre limité d'interdictions provisoires est dû (1) au fait que les brevets choisis dans ce cadre sont souvent faibles, ce qui serait confirmé par le taux d'annulation au terme des procédures au fond, et (2) au fait que l'option des garanties, d'un montant nécessairement conséquent, n'est pas toujours réaliste pour certains demandeurs aux moyens limités, ou n'est pas suffisamment demandée par les parties. 

7-3.
Interdictions permanentes 

La différence des critères légaux a également été détaillée aux points précédents. 

La compétence exclusive nouvelle des juridictions civiles en matière de droit d'auteur conduit ces juridictions habituées des questions de PI à se montrer plus strictes et rigoureuses que les tribunaux de commerce anciennement compétents, dans l'application des critères d'interdiction en cette matière, même pour les interdictions au fond, et ce, afin de contribuer à l'harmonisation progressive du droit d'auteur et des autres DPI. En droit d’auteur, notamment, la réalité et la titularité du droit sont vérifiées dans le souci d’être aussi rigoureux que pour les autres DPI depuis longtemps confiés à la compétence des juridictions civiles.
On précisera, en matière de titres communautaires que le Tribunal de Grande Instance de Paris étend généralement l'interdiction prononcée à l'ensemble du territoire unioniste. Cette jurisprudence, conforme à la règlementation unioniste sur la marque communautaire, n’avait cependant pas été suivie par la Cour d’Appel de Paris en 2010.

Enfin, les mesures d'interdiction ordonnées sont généralement conformes à la formulation demandée par le titulaire de droit, à charge pour ce dernier de rédiger sa demande correctement et de manière suffisamment large, au regard du DPI et du contexte concernés, pour obtenir une satisfaction générale et ne pas voir limiter le champ de l'interdiction. Le défendeur devra, à l’opposé, arguer d’une demande trop générale pour tenter de restreindre la demande d’interdiction.

8.
Existe-t-il des critères ou des considérations spécifiques pour un domaine particulier, par exemple les brevets pharmaceutiques ? Si oui, quels critères ou considérations s’appliquent à quel domaine ?

8-1.
La loi est générale et elle ne distingue donc pas les mesures d’interdiction selon les domaines couverts par les DPI. 

L’analyse de la jurisprudence montre que l'interprétation de la loi ne varie pas non plus selon les domaines.

8-2.
Le domaine des brevets pharmaceutiques est certainement celui dans lequel le référé-interdiction est le plus utilisé (environ 1/4 sur la base des jurisprudences analysées à l’occasion du présent rapport).

Dans ce domaine, il existe une appréciation spécifique de « l’atteinte imminente ». Les essais requis en vue de l’obtention, la demande et l’obtention d’une Autorisation de Mise sur le Marché (« AMM ») ne constituant pas, légalement
, un acte de contrefaçon. Ces actes ne constituent pas plus un indice d’une atteinte imminente, notamment parce que l’AMM est un acte administratif.

Par ailleurs, conformément aux travaux parlementaires, le juge des référés considère en général que la demande d’un Prix, pour un médicament non encore commercialisé, auprès du Comité Economique des Produits de Santé, et même l’obtention de ce prix, ne suffisent pas à caractériser l’imminence de l’atteinte. Cela semble justifié car le prix reste valable pendant une longue période, même en l’absence de commercialisation du médicament.

La jurisprudence majoritaire exige au moins une circonstance additionnelle (annonce du lancement du médicament auprès des professionnels, déclaration d’intention de commercialiser, etc.) (ex.: TGI Paris, Ord. Réf., 28 janvier 2011, RG n° 11/50892)

Comme pour les autres DPI, le juge des référés fait respecter les brevets pharmaceutiques et leurs extensions (CCP, extensions pédiatriques) jusqu'au dernier jour de validité
.
9.
Existe-t-il des considérations spécifiques concernant des titulaires de DPI particuliers, par exemples les NPE ? Si oui, quelles sont les considérations pertinentes, et qui sont les titulaires de DPI concernés ?

La loi ne conditionne pas le prononcé d’une interdiction, au fond ou en référé, à l’exploitation effective du droit de propriété intellectuelle.

La pratique est plus nuancée.

Au fond, si la contrefaçon est reconnue, la juridiction saisie prononcera l’interdiction demandée. L’absence de commercialisation ou encore la commercialisation sporadique ou faible du produit ou de l’œuvre couverts par le DPI a un impact sur les dommages et intérêts mais elle n'en a qu’exceptionnellement sur le prononcé d’une interdiction qui vise à faire cesser, même par anticipation prudente, l’atteinte aux droits légalement reconnue.

L’analyse de la jurisprudence n’a pas révélé de décisions d’interdiction provisoire en l’absence d’exploitation.
Pouvoir discrétionnaire:
A titre liminaire, il convient de préciser que cette section sur le pouvoir discrétionnaire suit celle sur les critères légaux et jurisprudentiels devant être remplis pour qu’une interdiction, provisoire ou permanente, puisse être prononcée. La présente section ne se rapporte donc pas à l’appréciation des critères légaux précités, mais bien à la discrétion du juge de prononcer de telles mesures ou non, selon si de telles mesures lui apparaissent opportunes dans le cadre du litige porté devant lui. 

10.
Certains aspects du pouvoir discrétionnaire des tribunaux concernent-ils l’octroi d’une injonction pour contrefaçon de DPI ? Si oui, comment le pouvoir discrétionnaire s’applique-t-il ?
La question de savoir si, en droit positif français, le Juge bénéficie d’un certain pouvoir d’appréciation pour prononcer (ou non) une mesure d’interdiction, requiert également de distinguer entre interdictions provisoires et interdictions permanentes.

10-1. Les différents textes organisant les mesures d’interdiction provisoires en matière de propriété intellectuelle disposent que le Juge « peut » ordonner ces mesures, sous réserve de certaines conditions. 

L’exégèse du texte doit conduire à admettre que le Juge dispose ainsi d’un pouvoir discrétionnaire quant au prononcé de mesures d’interdiction. Le Juge pourrait donc choisir de ne pas faire droit aux demandes d’interdiction, pour des motifs d’opportunité, même dans l’hypothèse où les critères légaux seraient pourtant remplis, c’est-à-dire dans une hypothèse où la contrefaçon apparaîtrait vraisemblable, mais où il considèrerait que les circonstances de l’espèce ne s’y prêtent pas. 


Il apparaît d’abord, et il est intéressant de le relever, que la question du pouvoir d’appréciation de l’opportunité de la mesure par le Juge est assez peu évoquée par les décisions et assez peu soulevée par les parties. Quelques décisions en font pourtant état. 

Ainsi, la Cour d’Appel de Paris a pu juger, sous l’empire des anciennes dispositions du CPI, que « considérant que les mesures d’interdictions provisoires, prévues par l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, lorsque l’action au fond a été engagée à bref délai et qu’elle apparaît sérieuse, constituent une simple faculté pour le président du Tribunal de Grande Instance, qui statue selon les circonstances du litige »
.

En l’espèce, les juges ont considéré que, quel que soit le bien fondé des droits auxquels la demanderesse pouvait prétendre au titre de sa marque, les mesures d’interdiction sollicitées n’apparaissaient pas nécessaires à la protection des intérêts du titulaire de la marque, en tenant compte curieusement de la saisine tardive de la juridiction des référés après l’engagement du procès au fond (4 mois après la saisine au fond). En d’autres termes, la cour a estimé que le délai de 4 mois s’étant écoulé tendait à convaincre du manque d’opportunité/de nécessité de la mesure sollicitée, alors même que la Cour estimait remplie la condition d’agir « à bref délai » (condition applicable avant la transposition de la Directive, mais aujourd’hui disparue).

Par ailleurs, dans quelques rares décisions, les juges ont procédé à une appréciation comparative des intérêts du demandeur à l’interdiction et ceux du prétendu contrefacteur, et apprécié ainsi les conséquences d’une mesure d’interdiction provisoire pour chacune des parties pour en tirer des conclusions sur l’opportunité de la mesure.


A cet égard, il a été jugé qu’il appartenait au juge « face à une contestation sérieuse soulevée de faire la balance entre les intérêts qui s’opposent de façon à faire respecter un équilibre entre les droits des parties, c'est-à-dire entre la gravité du dommage imminent et son éventuelle réparation et la gravité de la mesure d’interdiction sollicitée. »
 Dans ces deux affaires, le juge a finalement ordonné les mesures d’interdiction demandées.

Dans une décision plus ancienne, après qu’il eut été jugé que l’atteinte aux droits de marque n’était pas démontrée, le Juge a estimé, au surplus, qu’il n’y avait (de toute façon) pas lieu de faire droit à la demande en interdiction qui aurait des conséquences irréversibles pour l’activité de la défenderesse
. Bien que les conditions légales pour ordonner une mesure d’interdiction ne fussent donc pas réunies en l’espèce, on comprend de cette précision tenant aux « conséquences irréversibles pour la défenderesse » que celles-ci sont ajoutées pour conclure à l’absence, en tout état de cause, d’opportunité d’ordonner une mesure provisoire.
Dans une circonstance différente, plusieurs décisions ont estimé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner de mesures d’interdiction provisoire dès lors que les actes de contrefaçon avaient disparu en cours d’instance, cette disparition rendant la demande d’interdiction sans objet
. 


L’argument juridique n’est pas vraiment convaincant. Ainsi une cour d’appel a censuré un tribunal ayant refusé pour la même raison de prononcer les mesures d’interdiction aux motifs que : « l’interdiction étant la mesure la plus efficace pour faire cesser les actes incriminés et mettre rapidement un terme au préjudice en résultant pour le titulaire de brevet, il entrait dans les pouvoirs du président du tribunal statuant en la forme des référés tels que précisément définis à l’article L. 615-3 susvisé, dès lors qu’il constatait la matérialité de la contrefaçon, d’en empêcher la poursuite par une interdiction provisoire »
. 

Une telle position est compréhensible. Mais nous pensons que c’est bien en définitive le pouvoir d’appréciation de l’opportunité de la mesure, exercé de façon implicite, qui pousse certains juges à refuser d’ordonner l’interdiction provisoire dès lors que les actes de contrefaçon ont cessé, ce qui témoigne en fait du pouvoir d’appréciation de l’opportunité dont ils disposent ainsi que de l’usage qu’ils en font.

De façon générale, ainsi qu’il a été précisé, l’appréciation des demandes d’interdiction provisoire se fait principalement à partir de l’analyse prima facie de la réalité de la contrefaçon et même de  la validité du DPI beaucoup plus que sur la base de l’appréciation de l’opportunité de la mesure. Mais les choses ne sont certainement pas aussi tranchées : en faisant preuve d’appréciations qui peuvent être différenciées quant au contrôle (par exemple) de l’évidence de la validité du titre (d’une affaire à l’autre, d’une matière à l’autre) on peut penser que le Juge exerce sans le dire un certain contrôle de l’opportunité.


10-2. En ce qui concerne l’interdiction permanente, son fondement légal se trouve dans le CPI (cf. réponse question 2).

Ces textes prévoyant les actes interdits engendrent implicitement pour le juge une certaine obligation de prononcer l’interdiction dès lors qu’elle lui est demandée et que les actes de contrefaçon seraient établis.

La jurisprudence analysée dans le cadre de cette étude montre que la pratique française est que les mesures d’interdiction permanentes sont prononcées de manière (quasi) systématique par le juge qui aura reconnu l’existence de la contrefaçon, et ce pour tous les DPI concernés.

Très généralement les juges constatent la contrefaçon et prononcent dans la foulée l’interdiction sous astreinte de la poursuite des actes jugés contrefaisants sans analyser ou apprécier plus avant les circonstances de l’espèce.

Ainsi, il a pu être jugé que :

(
« le principe des mesures d’interdiction sollicitées par les sociétés demanderesses est la suite logique de la reconnaissance des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire » (TGI Paris, 26 mai 2004) ;

(
« cette mesure s’impose dès lors que les faits reprochés à [la Société] sont retenus, qu’il s’agisse de contrefaçon ou de concurrence déloyale » (CA Besançon, 21 novembre 2007) ;

(
« les mesures d’interdiction d’usage qui seront prononcées » (TGI Paris, 5 mars 2008) ;

(
« à titre de réparation complémentaire, les mesures d’interdiction, (…), seront ordonnées dans les termes du dispositif de la décision » (CA Angers, 28 août 2009).


Néanmoins, il arrive - très rarement - que les juges, après avoir reconnu l’existence de la contrefaçon, ne prononcent pas de mesures d’interdiction permanente en appréciant souverainement les circonstances de l’espèce. Mais il est difficile de dire dans ces cas si la solution résulte du fait que le Juge estime qu’il n’est pas opportun de prononcer une mesure d’interdiction ou si la mesure est devenue sans objet, la contrefaçon ayant cessé ou ayant peu de chance de se renouveler.

Ainsi, dans une affaire où plusieurs modèles étaient argués de contrefaçon et où le juge, après en avoir annulé certains et avoir écarté la contrefaçon d’autres, n’a finalement retenu la contrefaçon que d’un seul modèle, il n’a pas prononcé de mesure d’interdiction au motif que « le seul acte de contrefaçon très limité retenu à la charge de (…) ne justifie pas qu’il soit fait droit aux autres demandes de (…) interdiction, (…) » (CA Lyon, 1er juillet 2010). Il est vrai que dans cette affaire les parties avaient été liées contractuellement, ce qui a pu motiver cette décision.

D’autres décisions ont pu refuser l’octroi de mesures d’interdiction alors que le contrefacteur reconnu avait cessé toute activité dans l’intervalle (notamment du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de l’auteur de la contrefaçon) (CA Paris, 6 février 2009 ; CA Paris, 10 avril 2009) ou encore en raison des engagements pris par le défendeur de cesser tout acte de contrefaçon (TGI Paris, 1 avril 2009, RG n° 07/03876 ; TGI Lyon, 17 décembre 2009, RG n° 07/02503).

11.
Y a-t-il des circonstances dans lesquelles un tribunal doit accorder une injonction pour contrefaçon d’un DPI ? Si oui, dans quelles circonstances ?
Comme indiqué précédemment, en matière d’interdictions provisoires, le juge apprécie souverainement si les conditions légalement requises pour l’octroi de telles mesures sont remplies et s’il est par ailleurs opportun de prononcer de telles mesures. Aucune obligation pour le juge de faire droit aux demandes d’interdiction provisoire n’existe donc.

Pour les injonctions permanentes, dès lors que le droit est valide et la contrefaçon retenue, le juge prononce de telles mesures, sauf circonstances très particulières précédemment exposées. 

12.
Y a-t-il des circonstances dans lesquelles la contrefaçon d'un DPI est prouvée et aucune injonction permanente n'est applicable ? Si oui, dans quelles circonstances ?
Hormis le cas où le défendeur menacé de voir prononcer à son encontre une injonction peut répliquer en demandant l’octroi d’une licence obligatoire ou de droit, sujet réputé en dehors de la question, la seule hypothèse à mentionner est celle de la contrefaçon reconnue d’un brevet exploité par l’Etat ou par ses fournisseurs ou sous-traitants pour les besoins de la défense nationale.


En effet, l’article L. 615-10 du CPI prévoit que « lorsqu’une invention, objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, est exploitée pour les besoins de la défense nationale par l’Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu’une licence d’exploitation leur ait été octroyée, l’action civile est portée devant la chambre du conseil du tribunal de grande instance. Celui-ci ne peut ordonner ni la cessation ou l’interruption de l’exploitation ni la confiscation prévue aux articles L. 615-3 et L. 615-7-1. ».

Le breveté ne sera pas en mesure d’obtenir d’interdiction permanente, et ce même s’il est établi que l’Etat est contrefacteur du brevet.

Portée :

13.
Une injonction est-elle accordée uniquement contre des parties à la procédure en contrefaçon, ou une injonction est-elle applicable plus largement contre des contrefacteurs tels que des clients ou des fabricants qui ne sont pas parties à la procédure ?

L’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon, et, à un niveau plus général, la condamnation pour contrefaçon, à un effet inter partes, c’est-à-dire un effet uniquement à l’encontre des personnes, physiques ou morales, parties à la procédure.

Elle ne peut donc pas être étendue à des tiers, et notamment aux fournisseurs ou clients du contrefacteur.

De même, l’interdiction faite à une filiale d’un groupe de sociétés ne peut pas s’étendre aux autres sociétés du groupe ; il est ainsi nécessaire d’engager une nouvelle procédure à l’encontre des sociétés qui auraient repris les activités contrefaisantes à la place de la filiale condamnée.

La règle est identique tant pour ce qui concerne les interdictions provisoires que les interdictions permanentes.

De même, les interdictions provisoires obtenues sur requête ne peuvent avoir d’effet qu’à l’encontre des personnes expressément visées dans la requête et dans l’ordonnance.

14.
Existe-t-il une formulation spécifique utilisée par vos tribunaux pour décrire la portée de l'octroi d'une injonction ? Si oui, quelle est la « formule » utilisée ?
Aucune disposition légale ne contraint les juridictions françaises quant à la portée de l’interdiction qu’elles prononcent.

En outre, les juridictions françaises n’utilisent pas une formule type pour prononcer une mesure d’interdiction à l’encontre du contrefacteur.

Elles utilisent des formules très variées qui entraînent des différences significatives quant à la portée de l’interdiction prononcée.

15.
L’octroi d’une injonction se réfère-t-il au(x) produit(s)/aux articles réputés contrefaire le DPI concerné, ou la portée de l’octroi d’une injonction peut-elle être plus large ? Si elle peut être plus large, quelle est la portée acceptable ?

La jurisprudence française n’a pas adopté une rédaction uniforme des mesures d’interdiction et ces différences de rédaction confèrent une portée plus ou moins importante à la mesure d’interdiction.

Les interdictions du type « interdiction de poursuivre les actes contrefaisants »

La plupart des interdictions prononcées, tous droits confondus, portent sur les actes contrefaisants, ou vraisemblablement contrefaisants concernant les interdictions provisoires, préalablement qualifiés comme tels par la juridiction.

En matière de brevet, il s’agit d’interdire la poursuite d’un acte au regard d’un (ou plusieurs) produit identifié que ce soit par la marque, le nom commercial ou la référence du produit ; il s’agit du produit reconnu contrefaisant par la décision
.

En matière de marque, il s’agit d’interdire la poursuite d’un acte au regard d’un signe reconnu contrefaisant pour des produits et/ou services désignés
.

En matière de dessins et modèles et droit d’auteur, il s’agit d’interdire la poursuite d’un acte au regard du ou des éléments reconnus contrefaisants
 ; elle porte parfois sur des actes qui seraient commis « à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit »
.

L’identification précise de l’objet sur lequel portent l’interdiction peut également être effectuée, dans la décision de justice, par référence au(x) objet(s) saisi(s) lors des opérations de saisie-contrefaçon.

Dans ces cas, l’interdiction porte uniquement sur les objets précisément identifiés et elle ne peut pas être élargie à des objets similaires ; pour ces derniers, un nouveau procès au fond sera nécessaire.

Si le titulaire du titre contrefait apporte la preuve de la poursuite des actes interdits relativement à l’objet contrefaisant, il pourra obtenir l’application de l’astreinte qui accompagne le plus souvent l’interdiction prononcée (sous réserve de la modification de son montant lors de sa liquidation).

Les interdictions du type « interdiction de faire portant sur le produit, le signe ou l’objet contrefaisant ou similaire »

Tous droits confondus, ce type d’interdiction est le moins fréquent des catégories présentées.

Parfois les juridictions étendent l’objet de l’interdiction de manière à ce que le contrefacteur ne tente pas d’échapper à la contrefaçon en réalisant des actes de contrefaçon différents et/ou en sortant légèrement de l’objet du droit.

D’une part, l’interdiction peut être élargie à d’autres actes que ceux commis par le contrefacteur.

D’autre part, l’interdiction peut être élargie quant à l’objet contrefaisant.

La rédaction de ce type d’interdiction dépend du DPI en cause ; elle est rare en matière de dessins et modèles et droits d’auteur.

En matière de brevet d’invention, ce type d’interdiction porte sur une structure particulière en se référant aux produits jugés contrefaisant
s.

Dans ce cas, l’interdiction porte bien entendu sur les produits que la décision de justice a qualifiés de contrefaisants mais elle s’étend également aux produits qui auraient la même structure.

En matière de marque, l’interdiction peut être élargie à l’imitation du signe
.

Dans ces hypothèses, le titulaire du droit devra toutefois apporter la preuve que les nouveaux actes entrent dans le champ de l’interdiction.

Ce n’est qu’une fois cette démonstration apportée qu’il pourra obtenir l’exécution du jugement et le cas échéant l’application de l’astreinte ; la juridiction chargée de l’exécution du jugement (qui est une juridiction distincte) peut cependant s’estimer incompétente pour apprécier le non-respect de l’interdiction et renvoyer le demandeur à se pourvoir au fond devant le juge spécialisé.

Les interdictions du type « interdiction de contrefaire le titre »

Certaines décisions font interdiction au contrefacteur de reproduire à nouveau le brevet
, le signe
, le dessin ou le droit d’auteur
, sans plus de précisions.

Il peut s’agir notamment d’une interdiction de :


- reproduction littérale ou par équivalence en matière de brevets ;


- reproduction et d’imitation en matière de marques, dessins et droit d’auteur.

L’interdiction a ainsi une portée beaucoup plus large, plus particulièrement en matière de brevet.

Toutefois, lorsque la portée de l’objet du droit est modifiée par la juridiction, l’interdiction porte alors sur l’objet du droit tel que déterminé par la décision.

En matière de brevet, « l’interdiction de contrefaire » le brevet est alors limitée à la portée accordée par le tribunal aux revendications.

 Il s’agit souvent d’une interdiction très large et très dangereuse pour le défendeur condamné car il suffira que le titulaire du titre contrefait apporte la preuve que le condamné a de nouveau contrefait son titre pour que celui-ci soit condamné non seulement à le dédommager du préjudice subi mais également à lui verser l’astreinte prévue (sous réserve de la modification de son montant lors de sa liquidation).

Toutefois, la juridiction chargée de l’exécution du jugement peut s’estimer incompétente pour apprécier le non-respect de l’interdiction et renvoyer le demandeur à se pourvoir au fond devant le juge spécialisé.

Tendances et pratiques judiciaires :

16.
Dans votre pays, y a-t-il une tendance perceptible concernant la disposition ou autre des tribunaux à accorder ou à refuser des injonctions pour des DPI particuliers ou dans un domaine particulier ?
Comme il a été vu ci-dessus, il convient de distinguer entre les décisions au fond qui reconnaissent la contrefaçon et rendent, quel que soit le type de DPI concerné, une interdiction permanente de poursuivre les actes de contrefaçon, et les décisions qui statuent uniquement sur une demande d’interdiction provisoire, avant toute décision sur le fond. 

La réponse à cette question a donc été limitée aux interdictions provisoires. 

On relève en France, depuis la transposition de la Directive fin 2007, une tendance bien plus importante qu’avant des tribunaux à accorder les mesures d’interdiction provisoire demandées, avant tout jugement sur la contrefaçon. Les interdictions provisoires prononcées permettent de mieux garantir les DPI et d’éviter que les actes de contrefaçon ne se poursuivent jusqu’au jugement sur la contrefaçon. Les interdictions provisoires rendues facilitent d’ailleurs, dans de nombreux cas, la résolution amiable des litiges. 

Il existe certaines différences entre les DPI. Ainsi, même si une interdiction provisoire peut être accordée en matière de brevets, celle-ci semble être plus difficile à obtenir qu’en matière de marques, dessins ou modèles ou droits d’auteur. 

Marques

On note une nette tendance des tribunaux à accorder les mesures d’interdiction provisoire demandées en cas d’actes de reproduction ou d’imitation quasi servile de la marque invoquée. Ainsi, ces mesures sont systématiquement accordées lorsqu’il s’agit d’actes de copie servile (actes de « counterfeit »). A titre d’exemple, ces mesures ont été accordées dans plusieurs cas dans lesquels le défendeur faisait croire au consommateur qu’il vendait des produits ou services authentiques (voir notamment, TGI Paris, Ord. Réf., 7 oct. 2010, RG 10/16584, TGI Paris, Ord. Réf.,  15 sept. 2010, TGI Paris, Ord. Réf., 7 sept. 2010, RG 10/57277). 
Les mesures sont également accordées lorsque les marques sont quasiment identiques (voir notamment TGI Paris, Ord. Réf., 8 juill. 2010 RG 10/55867, marque TERCOGNITA / TERRACOGNITA)
En revanche, ces mesures sont plus difficiles à obtenir lorsqu’il s’agit d’une simple imitation de la marque, pouvant éventuellement créer un risque de confusion. 

Les tribunaux accordent généralement ces mesures provisoires sans prévoir de constitution de garantie au profit du défendeur. 

Les mesures sur requête sont plus difficiles à obtenir, les tribunaux préférant accorder ces mesures après un débat contradictoire. On note cependant que les tribunaux acceptent d’accorder des mesures d’interdiction provisoire sur requête en cas d’actes de contrefaçon constatés sur un salon professionnel, qui se tient sur une brève durée par définition.  

Brevets

Depuis la loi d’octobre 2007, les tribunaux ont accordé des mesures d’interdiction provisoire aux titulaires de brevets, plus facilement qu’antérieurement. Certains tribunaux ont considéré qu’ils n’avaient pas à analyser la validité du brevet invoqué et ont accordé ces mesures dès lors que le demandeur rapportait la preuve d’un titre enregistré et d’une « vraisemblance de la contrefaçon ». 

Comme il a été expliqué en détail précédemment, les tribunaux parisiens, qui ont compétence exclusive en matière de brevets depuis le 1er novembre 2009, semblent cependant plus stricts, en allant au-delà d’un examen de la simple validité formelle du titre invoqué pour apprécier la vraisemblance de la contrefaçon. C’est donc la tendance actuelle, de facto.
Décisions ayant limité l’analyse à l’existence d’un titre et à la vraisemblance de l’atteinte

Certaines juridictions (plus particulièrement Lyon et Strasbourg) ont considéré, dans un premier temps, que l’analyse de la vraisemblance de l’atteinte pouvait s’affranchir d’une analyse sérieuse des revendications invoquées.
Ainsi, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lyon a considéré que « sauf hypothèse de nullité manifeste du titre invoqué, le juge des référés doit se borner à vérifier, outre la qualité à agir du demandeur, l’existence ou l’imminence d’une atteinte au droits qui lui sont conférés par le titre ». (Ordonnance TGI Lyon (réf.), 17 juin 2008, RG n°08/00818) 
Le juge des référés de Strasbourg a également repris cette approche en analysant « le caractère manifeste d’une éventuelle nullité d’une revendication qui était invoquée ». L’ordonnance a été réformée en appel. (TGI Strasbourg (réf), 10 mars 2009, PIBD 2009, 899, III, p.1171 infirmée par CA Colmar, 22 juin 2010, RG n°09/01430)

Certaines juridictions (autres que Paris) ont continué à limiter leur analyse au simple constat de l’existence formelle d’un brevet et de la qualité de celui qui s’en prévaut, sans se prononcer sur la validité du titre invoqué. (Voir par ex : CA Toulouse, 2ème ch. Section 1, 2 décembre 2009, RG n°08/03793)
Cette approche a le mérite de permettre au titulaire du brevet d’obtenir rapidement et sans difficulté des mesures d’interdiction provisoire. Elle semble, à priori, conforme à l’esprit du nouveau texte qui est de « lutter contre la contrefaçon », mais peut entraîner des conséquences désastreuses, le demandeur pouvant obtenir une interdiction sur la simple présentation d’un titre en vigueur, sans aucune analyse de sa validité. D’où l’intérêt (relatif) des garanties, évoqué précédemment.
Décisions procédant à l’analyse du caractère sérieux des contestations du défendeur

Ces décisions sont majoritaires et reflètent la tendance actuelle. 

Inspirés par un critère similaire dans l’ancien régime légal des référés-interdiction, les tribunaux parisiens analysent le « caractère sérieux des contestations » portées devant eux par le prétendu contrefacteur pour décider d’ordonner ou de refuser les mesures provisoires demandées. (ex : TGI Paris (réf), 15 septembre 2009, RG n°09/57225 confirmé par CA Paris, 14 septembre 2010, RG n°09/21464 ; TGI Paris (réf), 12 février 2010, RG n°10/51453; TGI Paris (réf), 10 novembre 2009, RG n°09/59171). 
L’analyse des ordonnances rendues fait apparaître qu’il existe une contestation sérieuse justifiant de refuser les mesures sollicitées, notamment lorsque : 

· - les antériorités citées par les défendeurs sont visiblement susceptibles de remettre en cause la validité du brevet pour défaut d’activité inventive ou de nouveauté (ex : TGI Paris, 15 septembre 2009, RG n°09/57225; CA Paris, 16 janvier 2009, RG n°08/12281 confirmant TGI Paris (réf), 7 mai 2008, RG n°08/53582) ; 
· - la revendication invoquée est abusive et a été annulée par un jugement, même frappé d’appel. (CA Colmar, 22 juin 2010, 1ère ch. civ., Section A, RG n°09/01430)

La contestation doit être sérieuse. Ainsi, une antériorité qui « n’est pas destructrice de nouveauté, n’a pas de date certaine et ne présente pas toutes les caractéristiques de l’invention ne saurait faire échec au prononcé des mesures d’interdiction » (CA Paris, 19 mai 2009, RG n°08/21395 confirmant TGI Paris (réf), 27 octobre 2008, RG n°08/58307).

Dans une ordonnance de référé du 27 octobre 2008, le juge affirme que « si foi est due au titre, il appartient néanmoins au juge des référés de vérifier que les contestations soulevées par les parties en défense ont ou non un caractère sérieux de sorte à éviter que les demandeurs déposent des titres de barrage, faussant ainsi les règles de la concurrence ». (TGI Paris (réf), 27 octobre 2008, préc. confirmée par CA Paris, 19 mai 2009, préc. ; également TGI Paris (réf), 15 septembre 2009, PIBD 2010, n°913, III, p.134)
Dessins et modèles

Les Tribunaux  accordent les demandes d’interdiction provisoire dans les cas de copie servile ou quasi-servile du modèle invoqué, sans procéder à l’analyse de la validité de ce modèle (ex. : TGI Paris, Ord. Réf., 7 janvier 2010, RG 09/18451 et TGI Paris, Ord. Réf., 10 février 2009).  En revanche, lorsque le défendeur rapporte la preuve de l’existence d’antériorités de toutes pièces et de même nature, les tribunaux procèdent à l’analyse du modèle invoqué (nouveauté et caractère propre ou individuel) et rejettent la demande d’interdiction provisoire. La Cour d’appel de Montpellier a ainsi infirmé une ordonnance du Tribunal qui avait ordonné des mesures d’interdiction provisoire alors que le défendeur rapportait la preuve que la présentation déposée était couramment utilisée dans le commerce avant la date du dépôt du modèle qui n’avait donc pas de caractère nouveau ni propre. (CA Montpellier 5ème ch. A, 29 mars 2010, RG 09/02432). 

Droits d’auteur 

Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, les conditions d’octroi des mesures d’interdiction provisoire ont été harmonisées pour tous les DPI, à l’exception des droits d’auteur. 

On relève une nette tendance des tribunaux nouvellement compétents de manière exclusive, à refuser plus souvent les mesures d’interdiction provisoire demandées, sauf cas de violation contractuelle, notamment entre l’auteur et l’éditeur. En l’absence de relations contractuelles entre les parties, le juge civil analyse plus strictement les preuves de la titularité des droits d’auteur ainsi que l’originalité de l’œuvre invoquée. 

En l’absence de preuve de la titularité des droits d’auteur, ou de contestation sur cette titularité, les mesures d’interdiction provisoire sont refusées (ex. : Ord. Réf. 15 avril 2010, RG 10/50714). De la même manière, les mesures sont refusées lorsque le juge considère que l’œuvre invoquée n’est pas originale (ex. : Ord. Réf. 7 octobre 2010, RG 10/7964)
17.
Quel a été l’impact, s’il y en a eu un, de la décision rendue dans le cadre de l’affaire eBay contre Merc-Exchange ou quelle est la tendance des tribunaux de votre juridiction à considérer les injonctions définitives comme discrétionnaires ? Veuillez expliquer si la décision rendue dans le cadre de l’affaire eBay contre Merc-Exchange a été invoquée ou citée par vos tribunaux, et dans quelles circonstances. Sinon, ou de plus, y a-t-il eu des commentaires doctrinaux sur les répercussions potentielles de la décision rendue dans le cadre de l'affaire eBay contre Merc-Exchange dans votre pays ?

Cette décision concerne le cas particulier des « patent trolls ». En application de cette décision, le demandeur à une action en contrefaçon de brevet, qui souhaite obtenir l’interdiction des actes de contrefaçon allégués, doit remplir les quatre conditions suivantes: 

· - un préjudice irréparable, 

· - le caractère inadéquat des réparations prévues par les textes, 

· - la balance des conséquences négatives et positives est en faveur de l’interdiction

· - l’interdiction ne porte pas atteinte à l’intérêt du public. 

Cette décision, qui a été longuement discutée par la doctrine française, n’a pas eu, à ce jour, d’effets sur la loi et sur la jurisprudence. 

La loi française ne prévoit pas le cas des « patent trolls » et permet, en cas de contrefaçon, l’interdiction de la poursuite des actes de contrefaçon. Le CPI ne prévoit pas de mesures spécifiques autres que l’interdiction d’usage.
II. Propositions pour une harmonisation 

 Applicabilité des injonctions provisoires/préliminaires :

18.
Un test ou des critères devraient-ils être prévus pour l’octroi d’une injonction provisoire/préliminaire pour contrefaçon d'un DPI ? Si oui, quels seraient ce test ou ces critères ?
Le Groupe Français n’est pas favorable à l’instauration de tests, notion plus proche du droit anglo-saxon que du droit français, qui est un droit écrit complété par un principe d’appréciation souveraine par les juges de l’équité et de l’opportunité des mesures, dans chaque affaire. Le Groupe Français préfère ainsi s’en tenir à une définition des conditions dans lesquelles le juge peut ordonner une mesure d’interdiction provisoire, ce dernier devant conserver une liberté d’appréciation.

19.
Si non, quels principes devraient être pris en compte pour déterminer s'il convient d’accorder une injonction provisoire/préliminaire ?

Le Groupe Français estime que les principes applicables dans l’Union Européenne découlant de l’article 7 de la Directive 2004/48 CE sont tout à fait adaptés. Le Groupe Français estime ainsi que le juge doit disposer d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou non la mesure d’interdiction provisoire sollicitée après avoir constaté :

· la qualité et l’intérêt pour agir du demandeur,

· l’ apparence de validité des titres opposés au regard du caractère sérieux des contestations soulevées.
· la vraisemblance de la contrefaçon au vu des éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur.

Le juge doit pouvoir également faire la balance entre les intérêts qui s’opposent, à savoir, notamment, entre la gravité du dommage imminent et son éventuelle réparation et la gravité de la mesure d’interdiction sollicitée. 
Applicabilité des injonctions permanentes :

20.
Un test devrait-il être prévu pour l’octroi d’une injonction permanente pour contrefaçon d'un DPI ? Si oui, en quoi consisterait ce test ?
Le Groupe Français estime que dès lors que le titre est reconnu valable et qu’il a été jugé contrefait, le prononcé d’une interdiction permanente doit être le principe lorsqu’elle a été sollicitée, sans qu’il soit nécessaire de remplir des critères additionnels particuliers.

21.
Si non, quels principes devraient être pris en compte pour déterminer s'il convient d’accorder une injonction permanente ?
Idem que 20.
Discrétion:

22.
Dans quelles circonstances une injonction devrait automatiquement être accordée après une constatation de contrefaçon d’un DPI ?
Le Groupe Français estime comme exposé au point 20 que l’interdiction doit être prononcée de façon systématique lorsqu’elle est  sollicitée, sauf cas  particuliers exposés ci-après. 

23.
Dans quelles circonstances l’octroi d’une injonction devrait être refusé malgré une constatation de contrefaçon d’un DPI ?

Le Groupe Français estime qu’une interdiction permanente doit être ordonnée si elle est sollicitée par le titulaire du DPI dès lors que le droit opposé est valable et la contrefaçon avérée, à l’exception de cas particuliers dans lesquels le juge pourra ne pas prononcer l’interdiction. Ces cas particuliers peuvent être de manière non limitative :

· L’utilisation de brevets déposés ou acquis à des fins avérées d’entrave au marché et dans un but purement financier, en détournement de l’objet et de la fonction du droit de brevet ; 

Une telle situation peut résulter de circonstances cumulatives telles que : le demandeur n’est pas spécialisé dans le domaine technique concerné, il n’exploite pas le brevet invoqué, il n’a pas développé lui-même l’invention objet du brevet, et la seule utilisation constatée de ces brevets est de les opposer à des tiers.

· une acquisition de DPI aux seules fins de faire échec à une demande préalable en contrefaçon ;

· une disproportion flagrante entre la mesure d’interdiction et le dommage résultant de l’interdiction pour l’utilisateur, comme par exemple :

· lorsque le DPI contrefait est intégré dans un ensemble beaucoup plus vaste et utilisé par un contrefacteur de deuxième rang (utilisateur acquéreur) ;

· en droit d’auteur : intégration, dans une œuvre complexe, d’une œuvre jugée anecdotique ou accessoire (exemple de la photo d’une œuvre prise dans un film).
Le juge pourra notamment fonder sa décision, pour refuser de prononcer une mesure d’interdiction, sur les moyens légaux existant d’ores et déjà, à savoir, sur le défaut d’intérêt légitime à demander l’interdiction, la notion d’abus de droit, le droit de la concurrence (entente, abus de position dominante).

Différences entre les DPI :
24.
Le test/les principes mentionnés ci-dessus devraient-ils s’appliquer au même degré à tous les DPI ?
N/A
25.
Si non, quelles devraient être les différences, et pourquoi ?



N/A
Portée :

26.
Une injonction devrait-elle être accordée uniquement contre des parties à la procédure en contrefaçon, ou une injonction devrait-elle être applicable plus largement contre des contrefacteurs tels que des clients ou des fabricants qui ne sont pas parties à la procédure ?
Le Groupe Français estime qu’il n’est pas souhaitable qu’une interdiction puisse être prononcée à l’encontre d’un tiers non partie à la procédure.

27.
Quelle est la portée appropriée d’une injonction interdisant à un contrefacteur de commettre d’autres actes de contrefaçon ? Par exemple, l’injonction devrait-elle concerner uniquement le DPI faisant l’objet de la contrefaçon présumée, ou la portée de l’injonction devrait-elle être plus large ? Si elle devrait être plus large, quelle serait la portée acceptable ou souhaitable ?
Le Groupe Français estime que pour être efficace et ne soulever aucune contestation ou difficulté d’exécution, l’interdiction prononcée doit être limitée à l’objet contrefaisant, objet de l’action.

� La possibilité pour le juge de prononcer des mesures provisoires avait été introduite en France en matière de brevet par la loi du 27 juin 1984, et en matière de marque par la loi du 4 janvier 1991.


� Article 808 du Code de procédure civile 


� Article 809 du Code de procédure civile


� Antérieurement à la transposition de la Directive 2004/48/CE, il était nécessaire pour obtenir une interdiction provisoire de justifier de l’engagement au préalable d’une action en contrefaçon introduite à bref délai. Par ailleurs la demande n’était admise que si le caractère sérieux de l’action au fond était retenu.


� Voir notamment : TGI Paris, ordonnance 15 septembre 2009 ; PIBD 2010 n° 913, III p 134 ; TGI Lyon 17 juin 2008, TGI Lyon 21 juillet 2008 ; TGI Lyon 28 septembre 2010 


�TGI Paris 12 février 2010, TGI Paris 28 janvier 2011


� CA Paris, 10 septembre 2010


� Article L613-5 d) du Code de la Propriété Intellectuelle


� TGI Paris 12 février 2010


� CA Paris, 15 septembre 2004


� TGI Paris, Ord. Réf., 12 février 2010, RG n° 10/51453 ; TGI Paris, Ord. Réf., 28 janvier 2011, RG n° 11/50892.


� TGI Lyon, Ord. Réf., 24 mars 2009, RG 09/00125


� TGI Paris, Ord. Réf., 22 janvier 2008, RG n° 08/50559 ; TGI Paris, Ord. Réf., 16 octobre 2009, RG n° 09/58249 ; TGI Paris, Ord. Réf., 16 octobre 2009, RG n° 09/58251 ; TGI Paris, Ord. Réf., 29 mai 2009, RG n° 09/54173 ; TGI Lyon, 13 octobre 2009, RG n° 09/02178.


� CA Paris, 14e chambre, section B, 17 octobre 2008, RG n° 08/03723


� TGI Paris, 3e ch., 1e sect., 23 mai 2008, RG 06/02674 : 


« DIT qu'en fabriquant et en commercialisant des bouteilles de gaz sous la dénomination "CALYPSO" reproduisant les caractéristiques des revendications 1 et 2 du brevet EP dont la société R est titulaire, la société A s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière ;


En conséquence,


INTERDIT à la société A de poursuivre les actes de contrefaçon susvisés, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, le Tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte »


� TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 7 octobre 2009, RG 08/05610 :


« DIT que la société X en commercialisant des vêtements reproduisant la dénomination "LONGBOARD" proposés dans son catalogue printemps-été 2006 en page 778, référencés 267 79 62 et 267 7237, et la société Y en réalisant lesdits vêtements, se sont rendues coupable d'acte de contrefaçon par imitation de la marque verbale française LONG BOARD n° 094504084, de la marque verbale communautaire LONGBOARD, n° 0000653246, de la marque communautaire "LONGBOARD" n° 0002119238, et des deux marques communautaires figuratives et semi-figuratives LONGBOARD, n° 0003033479 et n° 000356447 du 9 juin 2005, dont la société N est titulaire;


En conséquence,


- FAIT INTERDICTION aux sociétés défenderesses de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter du délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement »


� TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 3 février 2010, RG 08/17616 :


« Dit que la société M en offrant à la vente un foulard reproduisant quasi-servilement le modèle N° 07 3230 enregistré et publié le 25 juillet 2008 par la société A a commis des actes de contrefaçon de ce modèle,


(…)


Interdit à la société M la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 € par infraction constatée passé un délai d' un mois suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée »





� TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 20 janvier 2010, RG 08/14587 :


« Fait interdiction à la société BYZS de poursuivre les actes incriminés sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soient, directement ou indirectement par toute personne morale ou physique interposée, »


� TGI Paris, 3e ch., 1e sect., 30 juin 2009, RG 06/12615 :


« Interdit à la société F de détenir, utiliser, offrir à la vente et mettre dans le commerce des produits dénommés "F R +" du type de ceux objets du procès-verbal de Maître A, Huissier de Justice, du 21 juillet 2006 ou de tout autre produit équivalent, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement »


� TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 5 novembre 2008, RG 07/07296 :


« Interdit aux sociétés S d'utiliser les marques "(…)" et tout signe identique ou similaire (…) »





� TGI Paris, 3e ch., 1e sec., 21 mai 2007, RG 03/4960:


« Fait défense aux sociétés B de reproduire, directement ou par équivalence, les revendications 1,2,3,4,7,8,9,12,13 et 17 du brevet européen n° __ dont monsieur X est titulaire et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, astreinte prenant effet un mois après la signification du présent jugement »


� Ordonnance de référé, Paris, 17 mars 2009 :


« Interdisons à M. X ainsi qu’à tout tiers de son chef d’utiliser la dénomination « mfm » à quelque titre que ce soit (…) » TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 28 janvier 2009 :


« Interdit à la société H, à la SARL L et à Monsieur V de reproduire, d'imiter et d'utiliser les marques française 3024314 et communautaire n° 03923844 « (…) » et « (…) » sous astreinte de 1.000€/jour de retard et par infraction constatée à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte; »


� CA Aix-en-Provence, 29 janvier 2010 :


« Fait interdiction à la société X d'importer, détenir ou vendre tout modèle contrefaisant les modèles S précités. »
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