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TEXTES ET DECISIONS | =

PROPRIETE INDUSTRIELLE / CONSEL ENPROPRETE INDUSTRELLE

La responsabilité du conseil en propriété industrielle

Reférence
Civ. 17, 28 septembre 2076,
W 15-18204

CONSEIL EN PROPRETE
INDUSTRIELLE - Responisabilité

Code civil, art. 147

contractuelle - Brevet — Contrefagon

Solution : Le conseil en propriété industrielle commet une
faute en lien direct avec le dommage subi par sa cliente, dés
lors qu'il avait affirmé a celle-ci qu'il n'y avait aucun risque
de contrefagon et gqu'elle est uitérieurement condamnée
a verser une somme d'argent en réparation d'un acte de
conirefagon.

Observations : Les décisions de la Cour de cassation rela-
tives a la responsabilité du conseil en propriété industrielle
ne sont pas légion (V. not. Com. 15 déc. 2009, n® 08-21.344)
et lorsque la décision donne en outre des précisions sur ia
gétermination du préjudice subi du fait d'un manquement
a {'obligation de conseil, elle présente un intérét accru. Cest
le cas de l'arrét de cassation partielle rendu par la premiére
chambre civile de la Cour de cassation le 28 septembre
2016(D. 2016. 2061, note S. Carval}.

Une société, la Sobefa, qui crée et fabrique des blocs de bé-
fon 2 usage de construction et d'aménagement extérieur a
décidé de développer un bioc a bancher présentant ia par-
ticularité d'étre courbe. Cannaissant Fexistence d'un blog de
ce type pour lequel un brevet avait été déposé en 1994, ia
société a fait appel 2 un conseil en propriété industrielie afin
d'étre conseiliée sur les risques de contrefagon qu'elle en-
courait a commercialiser son propre modéle de bloc a ban-
cher courbe. Le conseil a indiqué que « 'exploitation du bioc
proposé ne faisait courir aucun risque de cantrefagon », La
Sobefa, condamnée en contrefagon a la suite d'une action
engagee par le détenteur du brevet déposé en 1994, a as-
signié le conseil en propriété industrielle en responsabilité
contractuelle,

Condamné par la cour d'appel & indemniser la société du
préejudice subi, le conseil en propriété industrielle a formé
Un pourvoi en cassation. Ses arguments reposaient sur un
moyen unique divisé en deux branches.

La premiére branche du moyen consistait 2 contester le lien
de causalité entre la faute commise par le conseil en pro-
priété industrielle et le préjudice subi par la société.

Lobligation de conseil du conseil en propriété industrielle,
comme celle de l'avocat ou du notaire, est une obligation
de moyens {CPi, art. L. 422-1), le débiteur s'obligeant & utili-
ser tous les moyens possibles en vue d'atteindre un résultat
déterminé. Le créancier de {'obiigation peut donc engager

la responsabilité du débiteur seulement s'il démontre que
tous les moyens possibles n'ont pas été utilisés, la faute rési-
dant dans cette absence méme de diligence.

En 'occurrence, la Haute juridiction a décidé que le conseil
en propriété industrielle avait commis « une faute en lien
direct avec le dommage subi par la sociéié ». La faute du
conseil en propriété industrielle réside ici dans Maffirmation
seloniaquelie le bloc de béton que la Sobefa entendait créer
ne faisait courir aucun risque de contrefacon. Cr la socié-
té a été ultérieurement condamnée a verser une somme
d'argent en réparation d'un acte de contrefagon, ce qui
constituait le dormmage dont elle sollicitait réparation au-
prés du conseil en propriéte industrieile,

Le lien de causalité, qui rappelons-le, obéit traditionnelle-
ment a la théorie de la causalité adéquate en matiére de
responsabilité contractuelle et donc exige d'identifier /e fait
adéquat a l'origine du dommage, n'était pas aussi évident.
De maniére classique, i est en effet possible de contester
le lien de causalité en demontrant que si le créancier avait
été correctement informé, il aurait agi de maniére a éviter le
dommage (s'agissant de I'obligation de conseil des avocats,
v, not. Civ. 1%, 17 oct. 2012, n° 11-23.974 ; Civ. 1", 22 sept.
2016, n® 14-29.033). Or, comme le soulignait le conseil en
propriété industrielle, il n'était pas établi que la société n'au-
rait pas malgré tout commercialisé le bloc de béton litigieux,
s'il avait souligné l'existence d'un risque d'action en contre-
fagon,

En écartant cet argument, la Cour de cassation semble donc
adopter une approche sévére, Le simple constat d'une ab-
sence de résiitat suffirait a établir le manquement au devoir
de consell, Est-ce a dire que le conseil en propriété indus-
trielle serait soumis a une obligation de conseil de résuliat ?

Ce n'est pas tant une cbligation de résultat, improbable,
qu'une obligation de conseil renforcée a laquelle la présente
decision soumettrait le conseil en propriété industrielle. Ceite
interprétation fait écho a une décision des juridictions du
fond sanctionnant le conseil en propriété industrielle pour ne
pas avoir suffisamment « mis en garde » le client contre les
risgues encourus (V. not. Taulouse, 2¢ ch, 5 déc. 2012, PIBD
2013.11. 837. Un autre arrét évoque cette obligation sans tou-
tefois retenir un manquement du conseil en propriété indus-
trielle : Paris, 4% ch,, 26 févr. 1999, PIBD 2000. III, 127).
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Alaune de cette solution, e conseil en proprieté industrielle
doit, & tout le moins, se montrer nuancé et réservé dans les
conseils qu'l prodigue, de maniére a ce que son client puisse
évaluer les risques. Cet enseignement peut valablement
etre étendu a toutes les professions de conseil juridique

Dans le cadre de l'examen de la seconde branche du
moyen, les modzlités de détermination du dommage subi
par le client du conseil en propriété industrielie font fobjet
de précisions intéressantes,

La cour d'appel avait jugé que le préjudice subi par la Sobe-
fa devait étre évalué au montant des dommages et intéréts
alloués au détenteur du brevet initial & la suite de la condam-
nation judiciaire de la sociétg, soit 42 25753 €.

Le conseil en propriété industrielle contestait ce montant
des lors que la cour d'appel n'avait pas pris en considéra-
tion les avantages retirés de la situation dommageabie par
le demandeur,

Enl'occurrence, les blocs de béton contrefaisants déja com-
mercialisés n'avaient pas été rappelés, de sorte que le prix
de lavente représentait des gains entrés dans le patrimoine
de la Sobefa,

La Cour de cassation a cassé larrét d'appel au visa de i'ar-
ticle 1147 du code civil et décidé «[..] que la détermination
du préjudice suppose la prise en compte des avantages que
le demandeur & f'action a pu retirer de la situation domma-
geabie ».

La Haute jundiction rappelie ici une solution connue et
qui doit étre approuvée (V. not. Com. 20 sept. 2016, n° 15-
13.342; Com. 9 juill. 2013, n° 12-19.962 ; Com. 29 janv. 2008,
n° 06-20.808). Le principe de findemnisation est de réparer
fentier préjudice, et l'entier préjudice seulement, la répara-
tion ne devant pas engendrer de bénéfices pour la victime.

Afin de déterminer le guontum du préjudice, il convient donc
de déterminer fassiette du préjudice en prenant en compte
les bénéfices retirés de la situation, tels que je produit de ia

| CEQUIL FAUT RETENIR
Cette decision o 28 septembre 2016 permet e
revernr surln question de la respansabilite des

consels en prapriete industrielle, decision rare
enjurisprudence. Il fuut egalement relevor qu'elip
apporte des orecisions sur e determination

du prejudice subidu foit d'un munquement @
Uobligation de conseil.

commercialisation de biens contrefaisants.

La question relative & l'assiette du préjudice aurait peu de
chances de se poser & nouveau, en fétat du droit positif,
Dans e domaine de la contrefagon, & I'aune de la loi n® 2007-
1544 du 29 octobre 2007 et de laioi n° 2014-315 du 11 mars
2014, la juridiction peut, d'une part, demander que les pro

duits reconnus comme contrefaisants soient rappelés des
circuits commerciaux (CP, art. L. 615-7-1), de sorte que les
bénéfices réalisés par la Sobefa auralent &té annihiiés ou ré-
duits du fait du rappei des produits.

D'autre part, pour fixer les dommages et intéréts, ia juridic-
tion prend en considération « les bénéfices réalisés par le
contrefacteur, y compris les économies d'investissements
inteliectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a re-
tirées de la contrefagon » (CPI, art. L. 615-7). Cette disposi-
tion fait écho a lidée selon laquelie il faudrait sanctionner
les fautes lucratives en imposant, outre des dommages et
intéréts, une restitution intégrale du profit iilicite (R. Mésa,
Lopportune consécraticn d'un principe de restitution inté-
grale des profits illicites comme sanction des fautes lucra-
tives, D, 2012. 2754).

En conséquentce, & la somme d'argent que la Sobefa a été
condamnée a payer au détenteur du brevet se serait ajou-
tée la somme des profits réalisés par la société. A la lumigre
des derniéres dispositions iégislatives, la question des
avantages retirés de la situation dommageable ne se serait
alors pas posée lors de la demande dindermnisation for-
mée contre le conseil en propriété industrielle (en ce sens,
v. 5. Carval, note préc.).
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