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1/ ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE (ESSAI)

Réference a la proportionnalite :

- ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 juin 2016 - RG 16/55569

La vraisemblance des atteintes aux marques de ['Union européenne n° 11932175 et n° 11932101 et le trouble manifestement illicite sont établis et imputables a la
société XX

Toutefois, outre le fait que les mesures d’interdiction visées par larticle L 716-6 du code de la proprigté intellectuelle sont facultatives [« la juridiction peut »). toute
sanction doit étre proportionnée a la gravité de ['atteinte subie par le titulaire de la marque ainsi que le précise larticle 46 de I'accord ADPIC dont le considérant 41 de
la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques rappelle qu'il lie ces derniers.

Or, sl est certain que la reproduction des marques par la société XX sans 'autorisation de leur titulaire pour commercialiser des produits identiques cause a ce dernier
un préjudice dont le principe n'est pas sérieusement contestable et qui réside dans la dilution et la banalisation de ses marques, ce dernier est, au jour de [audience
comme de l'ordonnance et en dépit de l'urgence qui a présidé a son prononce, largement consomme. Il est en outre constant que le contenu du numéro spécial de la
société XX est en tout point différent de celui du « Livre officiel » publié par le demandeur, le seul élément commun consistant en un calendrier des matches. Dans ces
circonstances particulieres, qui excluent par ailleurs lexistence dun gain manqué au sens des articles L 331-1- 3 et L 716-14 du code de la propriété intellectuelle
relativement aux produits en débat, une mesure dinterdiction est disproportionnée.

Reformé par CA Paris 15 mars 2018




A contrario : aucune reférence a la proportionnalité :

ORDONNANCE JME 18 novembre 2021 - RG 20/02896

« Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, il y a lieu de considérer qu'en détenant, important, commercialisant,
offrant a la vente et vendant en France les produits XX et VY les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefagon vraisemblable
des revendications 12,3, 4, 5, 6 et 8 du brevet EP 000 et des revendications 12,3, 5 et 8 du brevet EP 001.

Il sera donc fait interdiction a titre provisoire aux Sociétés defenderesses, ou par personnes interposees, de détenir, importer, commercialiser,
offrir 4 la vente et vendre tous produits reproduisant les revendications 12,3, 4, 5, 6 et 8du brevet EP 000 et les revendications 12,3, 5 et 8
du brevet EP 001, dont notamment les produits XX et YV, quelle que soit leur version, sous astreinte de 15.000 euros par infraction
constatée, laquelle commencera a courir a l'expiration d'un délai de quinze jours a compter de la signification de la présente ordonnance.

Le juge de la mise en état se réservera la liquidation des astreintes éventuelles. »



Eroportionnalité = moyen sérieux de nature a remettre en cause l'apparente validite du
revet :

TJ PARIS, 6 oct. 2022, n° 22/55799 : défaut vraisemblance d’atteinte imminente Al = mesure disproportionnée
TJ PARIS, 4 aolit 2022, n® 22/54655 : défaut vraisemblance d’Al = mesure disproportionnée

CA PARIS, 15 juin 2021, n® 20/12617 : défaut vraisemblance d’Al = mesure disproportionnée

Proportionnalité = moyen serieux de nature a remettre en cause la vraisemblance de |a
contrefacon:

CA PARIS, 11 mai 2021, 20/08814 : defaut vraisemblance de contrefagon = mesure disproportionnée




Proportionnalité = moyen serieux de nature a remettre en cause l'urgence de la
demande d’interdiction provisoire : expiration imminente du brevet

« CAPARIS, 14 févr. 2020, n° 19/06114 : absence d'urgence - expiration du CCP moins d'un mois apres le prononcé de I'ordonnance
= mesure disproportionnée

« TJ PARIS, 20 janv. 2020, n° 19/60317 et 19/60318 : absence d'urgence - expiration du brevet moins d'un mois aprés le

prononcé de l'ordonnance = mesure disproportionnée

En sens contraire :

« TJ PARIS, 7 mars 2019, n® 07/14664 : CCP venant 4 expiration mois d’un mois aprés le prononcé de I'ordonnance « ne saurait
constituer un motif Iégitime pour ne pas ordonner qu’il soit mis un terme a la contrefagon vraisemblable (...) cette mesure napparaissant pas
disproportionnée eu égard a | atteinte vraisemblable aux droits ».




Proportionnalité = movyen serieux de nature a remettre en cause l'urgence de la
demande d'interdiction provisoire : connaissance ancienne du produit litigieux

« CA PARIS, 11 mai 2021, 20/08814 : connaissance supposée du produit litigieux depuis 9 ans (ancien licencié, méme domaine
d'activité) = mesure disproportionnée

Proportionnalité = moven serieux de nature a remettre en cause l'urgence de la
demande d'interdiction provisoire : défaut d’exploitation du brevet (directe ou
indirectes - par octroi de licences)

« TJ PARIS, 20 janv. 2020, n°® 19/60318 : absence d'urgence - absence dexploitation personnelle de brevet et d'octroi de licences
aucune perte de parts de marché = mesure disproportionnée (réparation possible par une indemnisation fixée ultérieurement



Interdiction acceptée car :

Pertes de parts de marché conséquentes :

REFERE TJ PARIS, 27 juill. 2022, n° 22/54367 : pertes de parts de marché conséguentes en raison de la commercialisation d'un générique = mesure proportionnée

Avantage économique considérable, durable et injustifié sur ses concurrents :

1) PARIS, 7 janv. 2021, n® 19/06927 : le |gé[léyiqueur a, en pleine connaissance des risques encourus, décide de lancer son médicament générique avant la date d
echéance du brevet et alors qu'il est le_ seul génériqueur commercialisant un médicament générique du médicament breveté = mesure proportionnée

Interdiction acceptée avec la limitation du périmetre des mesures d’interdiction en application du critere de proportionnalité

T) PARIS, JME 31 janv. 2019, n® 11/06462 :

« Une mesure dinterdiction provisoire est par conséquent justifiee afin de faire cesser les actes vraisemblablement contrefaisants. Il faut en définir le périmetre
en tenant compte du caractere proportionnel et opportun au vu du cas despece.

Tout dabord, il convient de prendre en compte le fait que la reproduction de lenseignement du brevet EP365 naffecterait que le seul dispositif dit « LLMC »
(Longitudinal Load Moment Control/Limiteur de moment de char/ge longitudinal), cest 4 dire le « Dispositif permettant dempécher [utilisateur de la machine de
changer la géometrie de la manutention de la charge dans la ou les directions qui augmenteraient le moment de charge longitudinal au- dela de la ou des limites
autorisées. » (piece 6.30 en défense)

Ensuite, il convient de prendre en cmg/);(g que le fait que la société MANITOU a, dés a présent, cessé a titre de précaution la fabrication et la commercialisation et
olé

ce, depuis mai 2017, des machines dotées du dispositif LLMC litigieux cest a dire aans sa « Configuration 1 », au vu de lattestation de son Directeur Qualite
(piece 6.20 en défense)

la  mesure  dinterdiction  sera donc  limitee ~aux  machings MANITOU  actuellement — dotées du  dispositif ~LLMC ~ dans  sa
« Configuration 1 », en se référant aux tableaux établis par le Directeur Qualité de la société MANITOU., en piece 6.20 en défense. »




2/ EVOLUTION DE LA REGLE LEGALE

Textes :

- Laloidu?27juin1984 : Art 54 de la loi de 1968

- laloi du 26 novembre 1990 : modification de l'article 54 de la loi n® 68-1 du 2 janvier 1968

- ladirective de 2004 : considérant 22 et article 9

- laloide 2007: Art 615-3 du CPI




La loi du 27 juin 1984 - Art 54 de la loi de 1968 :

Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefacon sur le_fondement d'un brevet faisant [objet en France dune
exploitation industrielle effective et sérieuse, son préesident, saisi et statuant en Ia forme des référés, peut interdire a titre
provisoire sous astreinte la poursuite des actes argués de contrefagon des lors quils entraineraient un_préjudice
difficilement réparable et que [action au fond lui apparait sérieuse. La demande dinterdiction nest admise que si [action en
contrefagon a éte engagée dans un bref délai a compter du jour ot le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle
est fondée.

Le president du tribunal peut subordonner [lnterdiction a la constitution par le demandeur de garanties destinges a assurer
[indemnisation eventuelle du prejudice subi par le defendeur si [action en contrefagon est ultérieurement jugee non fondee.




La loi du 26 novembre 1990 :

L'article 54 de la loi n°68-1 du 2 janvier 1968 précitée est ainsi redige :

« Lorsque le tribunal est saisi dune action en contrefagon sur le fondement dun brevet, son président, saisi et statuant en
la forme des réferés, peut interdire, a titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argues de contrefagon, ou
subordonner _cette poursuite _a Ia_constitution de garanties _destinées a assurer [indemnisation du breveté.

- La demande dinterdiction ou de constitution de garanties nest admise que si laction au fond apparait sérieuse et a été
engagee aans un bref délai & compter du jour ou le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

- le juge peut subordonner [linterdiction a la_constitution par le demandeur de garanties destinées a assturer
[indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si laction en contrefacon est ultérigurement jugee non

fondée.




La directive de 2004 :

Considérant 22

Il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immediatement [ atteinte sans
attendre une decision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant 4 la_proportionnalité des mesures
provisoires en fonction des spécificites de chaque cas despece. et en prevoyant les garanties necessaires pour couvrir les
frais et dommages occasionnés a la partie defenderesse par une demande injustifie. Ces mesures sont notamment
justifiees lorsque tout retard serait de nature a causer un préjudice irréparable au titulaire dun droit de propriéte

intellectuelle,




La directive de 2004 - Article 9

- 1. Les Ftats membres veillent 4 ce que les autorités judiciaires compétentes puissent. 4 Ia demande du requérant :

a)  rendre a [encontre du contrevenant Suppose une ordonnance de réferé visant

b) aun droit de proprigté intellectuelle, a interdire, a titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement dune
astreinte lorsque la lggislation nationale Ie J)re’voit, que_les atteintes présumees 4 ce droit se_poursuivent, ou 4
subordonner leur poursuite 4 la constitution ae garanties destinées a assurer lindemnisation du ftitulaire du droit; une
ordonnance de rereré peut également étre rendue, dans les memes conditions, a lencontre d'un intermediaire dont les
services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte a un droit de propriete intellectuelle.....

« 3. Les autorites judiciaires sont habilitées, dans le cadre des mestires visees aux paragraphes 1 et 2, a exiger du requerant qu'il fournisse
tout elément de preuve raisonnablement accessible afin d acquérir avec une certitude suffisante la conviction quil est le titulaire du droit
et quil est porté atteinte a son droit ou que cette atteinte est imminente.

- 4. Les Etats membres veillent a ce que les mestres provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 puissent, dans les cas appropries, étre
adoptees sans que le defendeur soit entendu, en particulier lorsque tout retard serait de nature a causer un prejudice irréparable au
titulaire du droit. Dans ce cas, les parties en sont avisees sans delai, apres lexecution des mesures au plus tard.




La loi de 2007 - Art 615-3 du CPI

« Toute personne ayant qualite pour agir en contrefafon peut saisir en refére la juridiction civile competente afin de voir ordonner, au besoin
sous astreinte, a [encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services,_toute mesure destinée a prevenir
une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou a empécher la poursuite dactes argues de contrefagon.

/

+ La juridiction civile compétente peut gga/ement ordonner toutes mesures urgentes sur requéte lorsque les circonstances exigent que ces
Zvesur%s ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature a causer un préjudice irréparable au
emandeur,

- Saisie en refére ou sur requéte, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que i les eléments de preuve, raisonnablement
accessibles au demandeur, rendent vraisemblable quil est porté atteinte a ses droits ou quune telle atteinte est imminente.

* La juridiction peut interdire la poursuite des actes argues de contrefacon. la subordonner 4 la constitution de garanties destinees a assurer
[indemnisation eventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains dun tiers des proauits soupgonnes de porter
atteinte aux droits conferes par le titre, pour empécher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.




3/ THEORIE DE LA PROPORTIONNALITE

- Question posee a 'antiquite ou apparait le concept de la « proportion divine » ou
« proportion dorée »

 Theéorie du nombre d’or :

C'est une proportion, définie initialement en géometrie, comme [unique rapport a/b entre
deux longueurs a et btelles que le rapport de la somme a+ b des deux longueurs sur la plus
grande () soit égal a celui de la plus grande (a) sur la plus petite (b) :



https://fr.wikipedia.org/wiki/Proportion
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie

Notion inhérente au fonctionnement humain :

« Principe economique : efficacite, rentabilite
« Principe esthétique

« Principe scientifique

« Principe moral ou ethique




La proportionnalité et le droit :

- Lancienneté et la constance du principe : connue depuis le Code de Hammourabi (1730 avant JC) ;

- Les peines prescrites dans les textes legislatifs mesopotamiens sont proportionnelles au delit, refletant la graviteé que les fautes
decrites avaient aux yeux des anciens Babyloniens ;

- Mais les legislateurs babyloniens sont allés plus loin en établissant souvent un lien symbolique entre la faute et le chatiment.
Ceest ce principe qui préside a la loi du talion (« @il pour eil. dent pour dent ») ;

- La méme chose chez Becaria « Des delits et des peines) de 1764, notamment « La loi ne doit établir que des peines strictement et
evidemment nécessaires » ;

- A contrario:
« [uez-les tous ! Dieu reconnaitra les siens ! »
Arnaud AMAURY, abbé de Citeaux avant le sac de Béziers, 22 juillet 1209 croisade des albigeois




Proportionnalité, principe du fonctionnement de I'UE

Traité de Lisbonne (Art. 5, al 1et 4 du TUE) :

Al 1 « Le principe dattribution régit la délimitation des compétences de [Union. Les principes de
subsidiarite et de proportionnalite régissent lexercice de ces competences »

Al &4 « En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de laction de [Union nexcedent
pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traites. »




|'application la plus récente au regard des droits fondamentaux:

Le postulat de [a proportionnalité des mesures concernant les eventuelles limitations
des droits fondamentaux :

. liberte d'expression, resistance a l'oppression, égalité etc,
. propriete,
iberte d'entreprendre (?)




Deux approches :

« INABSTRACIO:

Analyse de la regle juridique pour savoir si elle répond a 'exigence de la proportionnalité

Exemple : Cour de Cassation considere que les regles du CPC ne peuvent étre évaluées que par cette  méthode,

« INGONCREIQ:

Pour examiner si les mesures demandees sont proPUrtion.neIIes au regard de la mise en balance des intéréts en cause, étant
précise que les interéts en cause doivent concerner les droits fondamentaux.

Deux problemes poses par I'approche in concreto:
- Rupture d'égalité entre les justiciables

------




Rappel de Ia jurisprudence :

Interdiction refusée + mesure disproportionnée car :

Vi bbbl

Contestation sérieuse de la validité du brevet

Absence de vraisemblance de la contrefacon: o - ,
Absence d'urgence de la demande d'interdiction provisoire ou prejudice facilement reparable:
Expiration imminente du brevet

Connaissance ancienne du produit litigieux

Defaut d'exploitation du brevet (directe ou indirectes - par octroi de licences)

Interdiction accordée + mesure proportionnée car :

e 3

->

e 3

E[)Ie2 %a8n£% ée respect des droits du brevete et empéche toute éventuelle atteinte future : CA Paris, 24 mai 2023,
I

Pertes de parts de marché conséquentes en raison de la commercialisation d'un générique : T Paris, 27 juill.
2022,n° 22/54361 o .y

Avantage concurrentiel du generiqueur qui a, en dpleine connaissance des risques encourus, decide de lancer son
medicament generique avant la date d'écheance du brevet et alors qéj’elle est [e seul 9gzenenqueur commercialisant
un médicament génerique du médicament brevete : T) Paris, 7 janv. 2021, n° 19/06921



Conclusion :

. Une confusion ? (quel est l'objet de lapplication du principe de a
proportionnalite - condition de admission de la demande ou des
modalites de [a mesure prononcee?)

o Subjectivité ? Comment definir ce qui est adequat ?

. Absence de prise en compte de la balance des intéréts ? Sagit-i
d'un autre principe de proportionnalite %ue celui elabore a ['occasion
du conflit entre les droits fondamentaux

. Finalement, pas de consideration sur les consequences de refus de S7LEPER
mesures => une absence de sanction n'est-elle pas en elle-méme HENRY

disproportionnée? NAUMANN

s AVOCATS




