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RESUME

L’évolution de la notion de propriété a permis la naissance de droits sur des biens
incorporels. C’est de cette évolution qu’est née la propriété intellectuelle qui permet a son
titulaire de bénéficier d’'un monopole d’exploitation sur de tels biens. La contrefagon est la
violation de ce monopole. Ce phénomene a récemment pris de [’expansion par le biais de la
mondialisation du commerce et du développement des moyens de communication. Que ce
soit en France ou au Québec, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dispose d’un
recours civil contre le contrefacteur fautif. L ’évaluation du quantum des dommages est une
tdche difficile pour les juges, la fixation des dommages peut paraitre aléatoire. Une étude
comparée des méthodes de calcul permettra de déterminer laquelle semble la plus adaptée
a la réalité actuelle. Dans le but de proposer des pistes de bonifications de chacune des
méthodes de calcul, ce sont les points de divergence qui seront étudiés. Ce travail va se
concentrer sur deux éléments : les dommages punitifs et la méthode forfaitaire de chacune
des juridictions étudiées. A propos des dommages punitifs, ceux-ci existent au Québec et
leur encadrement permet d’éviter des dérapages au niveau de leur quantification. Ces
dommages avantagent la partie lésée. Ills ne sont pas reconnus en France, malgré de
nombreuses tentatives de les introduire en droit frangais. Ceux-ci existent clandestinement.
Concernant la méthode forfaitaire frangaise, elle est applicable a tous les droits de
propriété intellectuelle, tandis qu’au Québec les dommages préétablis sont limités au droit
d’auteur. En bout de ligne, les dommages punitifs avantagent la méthode québécoise, alors
que les méthodes de calcul forfaitaires sont des outils indispensables pour les juges. Au
regard des éléments étudiés, la méthode québécoise possede un léger avantage sur la

méthode frangaise.
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INTRODUCTION

« Jus est cuique suum tribuere », en d’autres termes, le role du droit est d’attribuer a
chaque individu ce qui lui revient'. Chaque préjudice, provoqué par une faute, mérite
indemnisation. Le droit de la responsabilité civile existe dans le but de venir combler un
déséquilibre créé par la personne fautive; celui-ci a une fonction réparatrice. Toutefois,
I’estimation du quantum des dommages pourrait étre une tache ardue lorsqu’il y a violation

de droits intangibles comme ceux de la propriété intellectuelle.

A 1’époque médiévale, I’Homme n’était qu’un intermédiaire entre Dieu et les
différentes créations littéraires et artistiques. Pour ’Homme, le monde n’était qu’un poéme
composé par Dieu et son role était celui d’un scribe ou d’un acteur, plutoét que celui d’un
auteur. Il était inconcevable de prétendre qu’il existait un lien entre un inventeur et son
invention. La valorisation du travail fut 1'un des ¢éléments déclencheurs vers la
reconnaissance d’un droit de propriété intellectuelle. Ainsi, le travail est devenu un mode
d’acquisition de la propriété : « Dieu a donné la terre en commun a tous les hommes mais le

travail [...] permet & "homme de justifier un droit de propriété sur la chose »*.

Le Moyen-Age fut une époque de métamorphose quant a la notion de propriété.
C’est durant cette période qu’elle est devenue la « possession 1égitime permettant de retirer
une certaine utilit¢ de I’objet »°. Ce concept n’est plus seulement le fait de pouvoir jouir
d’un bien a titre d’unique propriétaire, ce qui excluait tout objet de droit de propriété
intellectuelle. Désormais, celle-ci est beaucoup plus malléable que dans I’ancien droit
romain. Elle peut porter tant sur des choses corporelles qu’incorporelles. Ces changements
a propos de la notion de propriété permettent de distinguer a la fois 1’ceuvre en tant

qu’objet, mais aussi les différents aspects susceptibles d’appropriation. Cette mutation

"'Yves Merminod, Expressions et proverbes latins : adages juridiques, Neuchatel/Suisse, Editions Ides &
Calendes, 1992, a la p 69.

? Mireille Buydens, La propriété intellectuelle : évolution historique et philosophique, Bruxelles, Bruylant,
2012, aux pp 95-96.

31d., alap 100.



« ouvre donc la porte a la distinction des droits exclusifs de I’auteur et de I’éditeur sur un

A . . T . 4
méme livre, ou de I’inventeur et du propriétaire sur une machine ».

En France, avant I’invention de I’imprimerie, la contrefagon d’ceuvres littéraires a
grande échelle était minime, voire inexistante’. Ce phénoméne s’explique par le fait que les
manuscrits ne pouvaient qu’étre retranscrits manuellement. Cependant, la création de
I’imprimerie est venue changer la donne : dans le but de rentabiliser leurs investissements
faramineux, les libraires vont solliciter des priviléges royaux®. Des priviléges furent
accordés et les auteurs sont devenus dépendants des libraires’. De plus, des inventeurs se
sont vus accordés de tels priviléges en faveur de leurs inventions®. Ceux-ci ont subsisté
jusqu’a la Révolution francaise de 1789, moment historique ou les priviléges royaux furent
abolis, sans oublier I’adoption de la Déclaration des droits de I'Homme et du Citoyen®. Le
législateur frangais devait donc adopter de nouvelles lois pour venir combler le vide

Rt N . N 1
juridique laissé a la suite de ces événements'”.

La loi des 13 et 19 janvier 1791 constitue 1’élément déclencheur vers la protection
du droit d’auteur en France. Cette loi concernait la représentation de tous genres dans les
théatres. Elle permettait aux auteurs de bénéficier d’une certaine protection, notamment en
prohibant toutes reproductions de I’ceuvre, sans 1’accord de ’auteur et ce, jusqu’a sa mort' .
Le Chapelier, I’homme qui a fourni de solides bases a la loi de 1791 s’est exprimé ainsi par
rapport au travail de I’auteur : « [1]a plus sacrée, dit-il, la plus légitime, la plus inattaquable,
et si je puis parler ainsi, la plus personnelle des propriétés, est ’ouvrage fruit de la pensée
d’un écrivain; cependant c’est une propriété d’un genre tout différent des autres

propriétés » [nos modifications]'?. Les propos historiques de Le Chapelier viennent

* Id., aux pp 100-102.

> André R Bertrand, Droit d’auteur 2011-2012, 3° éd, Paris, Dalloz Action, 2010, n° 101.13; Alain de
Boucheny, La contrefacon, Paris, PUF, 2006, a la p 6.

% André Lucas, Henri-Jacques Lucas et Agnés Lucas-Schloetter, Traité de la propriété intellectuelle littéraire
et artistique, 4° éd, Paris, LexisNexis, 2012, a la p 4.

7 André R Bertrand, op cit, note 5, n° 101.13.

¥ Alain de Boucheny, La contrefagon, op cit, note 5,a lap 7.

? André R Bertrand, op cit, note 5, n° 101.16.

' Ibid.

" Id., n°101.17.

12 Augustin-Charles Renouard, Traité des droits d’auteur, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts, t
1, Paris, J Renouard, 1838, a la p 309.



souligner le caractére spécial du bien issu du fruit du travail d’un auteur, ce bien se

distinguant des autres.

La reconnaissance de ce caractere spécifique s’enracine aussi dans la loi du 19 et 24
juillet 1793, la seconde loi dite « révolutionnaire ». Pour preuve, cette loi a notamment
accordé aux auteurs, aux peintres, aux compositeurs de musique et aux dessinateurs un
droit de reproduction sur leurs ceuvres'. En réalité, cette loi révolutionnaire vient consacrer
un droit autre qu’un droit de propriété sur un objet : le législateur frangais y a consacré un
droit sur quelque chose d’incorporel, distinct du bien matériel qu’est I’ceuvre d’un auteur.
Le lien de propriété unissant un auteur et le fruit de son travail est au cceur de cette nouvelle
législation; elle démontre la volonté de rompre les liens avec le systeme antérieur des

st 14
privileges royaux .

En dépit de ce caractere spécial, la notion de propriété est la pierre angulaire de la
législation en matiere de propriété intellectuelle. Pourtant, le 1égislateur francgais, par le
biais de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention, a supprimé cette notion de
propriété. Plus précisément, cette réforme juridique « refus[e] d’assimiler le droit de
I’inventeur a une propriété, le législateur le définit alors comme un droit exclusif
d’exploitation reconnu par la société » [nos modifications]'”. Cet amendement a la loi a été
contesté par plusieurs; le mécontentement avait pour assise argumentative 1’encouragement
de la contrefacon'®. De toute évidence, ce qui provoquait ce mouvement d’insatisfaction
¢tait le fait qu’en retirant la notion de propriété au sein de la législation en matiere de
propriété intellectuelle, les contrefacteurs étaient incités a violer le monopole des

inventeurs. Ceux-ci respectaient la 1égislation notamment parce qu’elle respectait la notion

'3 André Lucas, Henri-Jacques Lucas et Agnés Lucas-Schloetter, Traité de la propriété intellectuelle littéraire
et artistique, op cit,note 6, alap 11.

“d,alap12.

'S Gabriel Galvez-Behar, « De la contrefacon au marché : les lecons de Louis Renaud », dans Gérard Béaur,
Hubert Bonin et Claire Lemercier, dir, Fraude, contrefacon, contrebande de I’ Antiquité a nos jours, Genéve,
Droz, 2007, a la p 698.

' Ibid.
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de propriété¢ . Avec les changements retirant ce concept, les scrupules des contrefacteurs

. . . . roz r1
sont amoindris; le droit des inventeurs a été grandement affecté'.

Alors que les origines du droit d’auteur en France furent caractérisées par divers
évenements marquants, 1’évolution historique du droit d’auteur au Canada est plus linéaire.
La Iégislation canadienne tire son origine du copyright britannique plutét que du droit
d’auteur francais. Elle a pour assise une ancienne loi de 1921 qui elle était une dérive d’une
loi britannique de 1911". En d’autres termes, le squelette de la loi actuelle provient de la
loi de 1921. Malgré les divers amendements a cette dernicre, aucun n’a eu pour effet de
s’attaquer aux fondations de celle-ci*’. Nul ne pouvait contester le fait qu’originairement, la

loi canadienne s’inscrivait dans la tradition du copyright.

Quoi qu’il en soit, une réforme majeure est venue apporter des modifications a la loi
sur le droit d’auteur. Cette derniere s’est faite en deux temps : le premier volet a eu lieu en
1988, alors que le second s’est produit en 1997. En ce qui concerne la réforme de 1988,
celle-ci n’a pas eu pour effet de rompre les affinités avec le droit britannique. Toutefois,
elles n’ont plus la méme intensité; le droit de chaque pays évolue différemment. Le droit
canadien n’est plus un « copier/coller » du droit britannique. Quelques notions sont
toujours teintées par le copyright britannique dont le contexte idéologique, la notion
d’ceuvre, la définition des droits économiques, etc. D’un autre co6té, il y a eu certains
changements, notamment au niveau des droits moraux : ils ont été revus et corrigés. Ces
droits, qui se divisent en droit a la paternité et au droit a I’intégrité, sont maintenant mieux
balisés. Le législateur canadien a voulu faire plus de place au droit moral; nul ne peut nier

sa volonté de vouloir se rapprocher de la tradition civiliste®'.

La seconde phase, celle de 1997, avait pour but d’apporter certaines modifications
aux exceptions du droit d’auteur, a la copie privée sonore, mais aussi aux droits voisins.

Concernant la copie privée sonore, plus particulierement lorsque la Canada a adhéré a la

"7 Ibid.

8 1d.,alap 699.

' Ysolde Gendreau, « La civilisation du droit d’auteur au Canada », (2000) 52 RIDC 101, 4 la p 103.
0 Jd,alap112.

21 J1d., aux pp 113, 118-119.



Convention de Rome, celle-ci est devenue un objet de protection; le 1€gislateur canadien en
a profité pour dépasser les exigences de cette convention internationale. A la suite de cette
réforme, « [l]e droit canadien s[‘est] démarqu[€é] trés nettement du droit britannique et du
droit américain pour s’enligner sur le modele de droit d’auteur ou la cohésion des droits
voisins fait partie intégrante d’un régime de propriété intellectuelle [...] » [nos
modifications]**. Cette loi canadienne est a la fois teintée du copyright britannique, mais

aussi du droit d’auteur francais.

Un retour en arriere permet de se rendre compte que la contrefagon est un
phénomene qui existe depuis trés longtemps, les premiers objets contrefaits remontent a
prés de huit millénaires™. Si ce phénoméne avait peu d’impact parce que trés peu répandu,
la mondialisation du commerce, ainsi que le développement des moyens de communication
ont favorisé son expansion. Aujourd’hui, la contrefagon ne concerne pas seulement les
produits de luxe que les consommateurs peuvent se procurer pour de modiques sommes.

. . r - 24
Bien au contraire, la contrefacon touche la plupart des secteurs de notre économie™".

En plus de cette présence accrue au sein de 1’économie mondiale, une certaine
proportion des consommateurs n’a aucun probléme a se procurer des produits
contrefaisants. Selon un sondage mené en 2009, entre 23 et 27% des citoyens de 1’Union
européenne sont d’avis qu’il est acceptable d’acheter un produit de luxe contrefait®.
Malheureusement pour eux, les actes de contrefagon ne sont pas sans risques.
Contrairement a la croyance populaire, ces actes vont beaucoup plus loin que d’apposer un
logo Lacoste sur de simples polos ou mettre le logo RayBan sur des lunettes qui ne
proviennent pas de ces compagnies. Il est vrai que la qualité des produits contrefaisants est
moindre par rapport aux produits copiés, mais la réalité est bien différente™. La qualité de
ces produits est la plupart du temps médiocre, notamment en mati¢re de contrefagon de

médicaments, médicaments qui « sont dépourvus de tout principe actif : des gouttes pour

2 Id., aux pp 119-120.
3 Alain de Boucheny, La contrefagon, op cit, note 5, a la p 21.
24 \
Id.,alap?22.
25 CE, Flash Eurobarometer 263, The Internal Market : Awareness-Perceptions-Impacts, mars 2010, a la p 49.
2% Alain de Boucheny, La contrefagon, op cit, note 5, a la p 24.
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les yeux a base d’eau du robinet, des pilules contraceptives a la base de farine! »*’. Plus de
sept citoyens de I’Union européenne sur dix sont d’avis que les produits contrefaits nuisent
a la santé®™. Ainsi, la contrefagon « nuit & I’ordre public en favorisant I’essor d’un travail
clandestin et du crime organisé. Elle nuit enfin a la confiance que nous accordons aux
produits que nous consommons [...] »”°. C’est dans un contexte empreint d’un désir de
vouloir protéger la santé des Canadiens, ainsi que de vouloir rééquilibrer les intéréts entre
les consommateurs et ceux des industries, que le Parlement canadien a adopté la Loi visant

a combattre la contrefagon de produits’.

De toute évidence, la contrefacon crée un déséquilibre au niveau économique et
vient priver certains titulaires de droits de la propriété intellectuelle de sources de revenus.
Certaines compagnies américaines estiment avoir perdu des centaines de milliards de
dollars en revenus, en plus de la suppression de centaines de milliers d’emplois®’. En
France, la perte monétaire liée a la contrefacon se chiffre a prés de six milliards d’euros
annuellement, tandis que le nombre d’emplois perdus, au niveau européen, grimpe a 200

000°2,

La notion de contrefagon doit étre clairement définie. Sa définition au niveau civil
ne doit pas différer de celle au niveau pénal®>. A sa plus simple expression, la contrefagon
constitue « [l]’imitation ou [la] reproduction frauduleuse d’une ceuvre au détriment du
titulaire des droits sur celle-ci » [nos modification]*. Cependant, au niveau légal, la

diversité des droits de la propriété intellectuelle engendre une pluralité de définitions™.

T1d., alap 25.

28 CE, Flash Eurobarometer 263, The Internal Market : Awareness-Perceptions-Impacts, op cit, note 25, a lap
49.

? Pierre Delval et Guy Zilberstein, La contrefagon : un crime organisé, Paris, Jean-Claude Gawsewitch
Editeur, 2008, ala p 8.

30 Loi visant @ combattre la contrefacon de produits, LC 2014, c. 32.

3! Alain de Boucheny, La contrefagon, op cit, note 5, a la p 27.

21d., alap 28.

33 Eric Agostini, « Contrefagon et distribution », [1998] D 604, a la p 604.

3* Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 4° éd, Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, s v
« contrefacon ».

3% Alain de Boucheny, La contrefagon, op cit, note 5, a la p 33.
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En droit francais, plusieurs dispositions du Code de la propriété intellectuelle®® (ci-
apres « CPI »), donnent des pistes de réflexion quant a 1’établissement d’une définition
générique. Par exemple, constitue une contrefacon ’acte qui a pour résultat « toute
reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’'une ceuvre de
I’esprit en violation des droits d’auteur [...] » (art. L. 335-3, al. 1 CPI). De méme, est de la
contrefagon « toute atteinte aux droits du propriétaire du brevet [...] » (art. L. 615-1, al.l
CPI]). En maticre de marques de commerce, est qualifiée de contrefacon « ’atteinte portée

au droit du propriétaire de la marque [...] » (art. L. 716-1 CPI).

D’autre part, au Québec, en maticere de propriété intellectuelle, il est question de lois
canadiennes plutét que de lois québécoises, ce domaine de droit étant de compétence
fédérale en vertu de 1article 91(23) de la Loi constitutionnelle de 1867°’. En matiére de
droit d’auteur canadien, est notamment assimilée a de la contrefacon « toute reproduction, y
compris I’imitation déguisée, qui a ¢été faite contrairement a la présente loi [...] S
Malheureusement, ce concept n’est ni défini dans la Loi sur les marques de commerce™, ni

. 4
dans la Loi sur les brevets*’,

Bien entendu, une lecture plus exhaustive est essentielle pour bien cerner les
frontieres de la contrefagon. L’analyse des dispositions citées permet toutefois de conclure
que la contrefagon constitue toute atteinte au monopole d’exploitation d’un titulaire de droit
de propriété intellectuelle et ce, par n’importe quel moyen. Autrement dit, « [i]l s’agit d’un
délit qui incrimine la violation du monopole d’exploitation attribu¢ au titulaire d’un droit de
propriété intellectuelle valablement protégé » [nos modifications]*'. L’évolution de la
notion de propriété prend toute son importance, car elle permet au titulaire de droit de
propriété intellectuelle d’obtenir un monopole sur les aspects incorporels du bien et non sur
les biens corporels. Par exemple, le titulaire d’un brevet sur une invention X ne posséde pas

de monopole sur cette invention en tant que telle. Il possede plutdét un ensemble de

3% Code de la propriété intellectuelle, JO, 3 juillet 1992, 8801 [CPI].
37 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.U.).

3 Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c. C-42, art 2 [LDA].

3 Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ¢. T-13 [LMC]|.

0 Loi sur les brevets, LRC 1985, c. P-4 [LB].

! Alain de Boucheny, La contrefacon, op cit, note 5, a la p 34.

7



prérogatives lui permettant a la fois de protéger, mais aussi de rentabiliser le fruit de son
innovation. Par conséquent, I’action en contrefagcon permet au titulaire d’un monopole de
propriété intellectuelle d’obtenir des dommages-intéréts en réparation de son préjudice,

mais aussi de faire cesser I’empietement sur son droit de propriété.

Que ce soit la législation francaise ou canadienne, les deux régimes vont établir
plusieurs recours possibles pour le titulaire d’un monopole victime d’actes de contrefagon.
Pensons notamment au recours civil, mais aussi au recours pénal. Ceux-ci seront presque
tous mis de coté, a I’exception du recours civil; c’est cette voie qui est la plus populaire
auprés des victimes de contrefacon®”. Il est intéressant de se demander comment sont

évalués les dommages-intéréts en propriété intellectuelle?

D’une part, au niveau francais, il existe deux méthodes de calculs : I’évaluation in
concreto, ainsi que ’évaluation forfaitaire”. La premiére méthode consiste a évaluer le
quantum en considérant a la fois les conséquences économiques négatives, les bénéfices
réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire de droit (notamment, art.
L. 331-1-3, al. 1 CPI). Alors que cette méthode est composée de trois €léments distincts
devant étre évalués séparément, la seconde méthode oblige le juge a fixer la quotité des
dommages-intéréts de maniere supérieure a la somme qui aurait €té due si le contrefacteur
avait obtenu une licence pour utiliser le droit qu’il a violé (notamment, art. L. 716-14, al. 2
CPI). Le CPI prévoit que cette méthode peut €tre appliquée par le juge seulement si la

partie lésée le demande (notamment, art. L. 331-1-3, al. 2 CPI).

D’autre part, en droit québécois, I’arrét Robinson™ permet de bien cerner les
différents ¢léments a considérer quant a la fixation du quantum des dommages-intéréts.
Dans cette affaire, monsieur Robinson a créé une émission pour enfants intitulée Les
aventures de Robinson Curiosité. Pour arriver a créer cet univers, il s’est a la fois inspiré de

son vécu, mais aussi du roman Robinson Crusoé. Le personnage principal, Robinson

42 \
Id.,alap92.

# Camille Maréchal, « L’évaluation des dommages-intéréts en matiére de contrefagon », [2012] RTD com

245, alap 248.

* Cinar Corporation ¢ Robinson, 2013 CSC 73.



Curiosité, vivait sur une ile tropicale et avait pour mission d’apprendre a interagir avec les
autres. Une fois cette idée en place, Robinson a réalisé des croquis détaillés, il a ¢laboré des
scénarios, du matériel promotionnel, etc. Entre 1985 et 1987, il a entrepris plusieurs
démarches, dans le but de faire avancer son projet. Les services de Corporation Cinar (ci-
apres « Cinar ») furent retenus pour faire la promotion du projet en sol américain. Robinson
leur a donné une copie de son projet. Malheureusement, aucun partenaire financier n’a été

, . , . 4
trouvé; le projet s’est retrouvé dans une impasse*.

Quelques années plus tard, Robinson étudiait la possibilité de convertir son projet en
logiciel interactif pour les enfants. Les priorités de cet auteur changerent drastiquement,
aprés avoir vu a la télévision un épisode de la nouvelle série télévisée Robinson Sucroé.
Selon lui, cette nouvelle série était une copie de son projet: les personnages et
I’environnement « ressemblaient étrangement » a ce qu’il avait produit. Bien entendu, il
existait certaines différences entre les ceuvres, notamment les acolytes du personnage
principal et la bande de méchants pirates qui était absente dans le projet de Robinson. Selon
les informations obtenues par Robinson, plusieurs personnes ayant eu acces a son projet ont
participé activement a la production du projet Sucroé; il s’est rendu compte qu’il y a eu
reproduction non-autorisée de ce dernier. C’est donc dans ce contexte que Robinson a
intenté une action pour réclamer des dommages-intéréts pour violation de son droit

d’auteur, en s’appuyant également sur les régles de la responsabilité civile®.

Ainsi, le juge devra tenir compte des dommages-intéréts pécuniaires®’, des profits
obtenus illégalement par le contrefacteur™, I’atteinte au droit de la propriété intellectuelle®,
ainsi que des dommages-intéréts punitifs™. Notons qu’en matiére de brevets, la Cour

fédérale, qui est compétente en la maticre, a le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non au

* Id., aux para 3-7.

* Id., aux para 8-10.

" LDA, op cit, note 38, art 35(1); LMC, op cit, note 39, art 19-20; LB, op cit, note 40, art 55(1).

* LDA, op cit, note 38, art 35(1); LMC, op cit, note 39, art 53.2; LB, op cit, note 40, art 57.

¥ Québec (Curateur public) ¢ Syndicat national des employés de I’hépital St-Ferdinand, [1996] 3 RCS 211,
au para 63 ; Cinar Corporation ¢ Robinson, op cit, note 44, au para 108.

% Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art 49 [Charte]; Cinar Corporation ¢
Robinson, op cit, note 44, au para 114.



titulaire du brevet, la possibilité de choisir entre des dommages-intéréts et la restitution des

o .y q1e - 1
bénéfices obtenus de maniére illicite’".

Il est impératif d’ajouter quelques précisions sur 1’objet de ce travail. En effet, il
s’agit bel et bien d’une étude France/Québec et non pas une ¢tude France/Canada. Bien que
les lois en matiere de propriété intellectuelle soient des lois fédérales et donc des lois
canadiennes, il faut s’abstenir d’effectuer des conclusions hatives. Ce travail de recherche
concerne la propriété intellectuelle d’une part et 1’évaluation des dommages-intéréts d’autre
part. A propos de I’évaluation des dommages-intéréts, le Québec est plutdt de tradition
civiliste et se base sur le Code civil du Québec (ci-apres « C.c.Q. »), alors que les autres
provinces se basent plutét sur le droit anglo-saxon et donc, sur la common law.
Contrairement au Québec, les autres provinces canadiennes sont des juridictions de
common law. La common law est un droit qui n’est pas €crit et qui s’est bati a partir des
décisions de jurisprudence, décisions a partir desquelles on a graduellement dégagé des
principes et des régles de conduite™. Ainsi, on doit distinguer le Québec des autres
provinces canadiennes. Etant donné que ce travail ne portera pas sur I’évaluation des
dommages au niveau des juridictions de common law et qu’il va seulement porter sur la

tradition civiliste du Québec, I’expression « France/Québec » a été choisie.

Par ailleurs, bien qu’il existe plusieurs droits de propriété intellectuelle, ce travail va
se concentrer principalement sur le droit d’auteur. Les marques de commerce, ainsi que les
brevets seront abordés accessoirement, dans le but de bien illustrer les propos véhiculés par

I’auteur.

Considérant ce qui précede, chaque méthode de calcul est différente. Cependant,
elles ont certains points en commun : la présence de 1’évaluation des dommages-intéréts
pécuniaires et la restitution des profits réalisés par le contrefacteur. En revanche,

I’évaluation des dommages-intéréts non-pécuniaires différe sur certains aspects: alors qu’en

! Merck & Co Inc v Apotex Inc, 2010 CF 1265, au para 612.
52 Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, op cit, note 34, s v« common law ».
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France il s’agit d’un préjudice moral®, au Québec il s’agit plutdt dun préjudice matériel™.
Ensuite, I’inexistence des dommages-intéréts punitifs en droit frangais, ainsi que 1’inaction
du législateur canadien a propos d’une méthode forfaitaire, viennent distinguer ces deux

méthodes de calculs.

Tant la méthode d’évaluation des dommages-intéréts frangaise que québécoise
possedent leurs atouts, mais aussi leurs faiblesses. Les deux méthodes posent certaines
difficultés. Par exemple, la restitution des bénéfices du contrefacteur peut s’avérer
complexe et le défavoriser’”; la jurisprudence européenne permet la prise en compte du
préjudice moral dans la détermination de la somme forfaitaire alors que le texte de loi est
silencieux a cet égard56; méme si les deux méthodes de calcul francaises sont distinctes,
certaines décisions continuent de les combiner’’, etc. Ces quelques exemples n’ont pas pour
but de mettre en valeur de possibles faiblesses au niveau de la méthode de calcul francgaise,
loin de la. Ces illustrations permettent de mettre de 1’avant un élément fondamental en
maticre de litige concernant la propriété intellectuelle: la difficulté d’établir un quantum des

dommages-intéréts.

Ces méthodes ne semblent pas parfaitement adaptées pour indemniser la partie
victime de contrefagon. En revanche, les ressemblances, mais aussi les différences donnent
des pistes de solutions. En effet, la méthode forfaitaire frangaise permet d’obtenir une
réparation partielle du préjudice, alors que le titulaire des droits de propriété intellectuelle
n’a pas a démontrer qu’il exploitait réellement son monopole. Cette méthode de calcul,
prévue de maniére limitée en droit d’auteur canadien®®, est totalement inexistante en
matiere de propriété industrielle. L absence de méthode forfaitaire en droit canadien peut

avoir de graves conséquences sur le titulaire d’un droit de propriété industrielle. Pour

33 Camille Maréchal, « L’évaluation des dommages-intéréts en matiére de contrefacon », op cit, note 43, a lap
249,

* Cinar Corporation ¢ Robinson, op cit, note 44, au para 102.

>3 Trib gr inst Paris, 10 juin 2016, (2016) PIBD 1057 III 731.

36 CJUE, 17 mars 2016, aff. C-99/15, Christian Liffers.

37 Camille Maréchal, « L’évaluation des dommages-intéréts en matiére de contrefacon », op cit, note 43, a lap
250.

58 LDA, op cit, note 38, art 38.1.
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preuve, le titulaire d’un brevet inexploité, mais contrefait par une tierce partie, aurait

beaucoup de difficultés a démontrer un préjudice et donc, a obtenir une indemnisation.

L’octroi de dommages-intéréts punitifs en droit canadien semble permettre une nette
augmentation du quantum des dommages-intéréts. Par exemple, monsieur Robinson a eu
droit 4 une somme de 500 000$™. L attribution de ce type de dommages permet de mieux
adapter les dommages-intéréts a chaque cas d’espece; la situation de monsieur Robinson
¢tant tres particuliere. Cela permet d’éviter que la faute du contrefacteur soit lucrative, en
plus de sanctionner plus séverement les actes de contrefacon; les objectifs de ces
dommages étant la punition et la dissuasion®. Par contre, ces dommages ne doivent pas

. . \ r 1
servir de double sanction & I’égard du contrefacteur®'.

Dans le but de déterminer laquelle des méthodes de calcul s’avére la mieux adaptée
a la réalité actuelle, il faut se concentrer sur leurs points de divergence et mettre de coté
leurs points de convergence. Ainsi, les dommages-intéréts pécuniaires, tout comme la
restitution des profits obtenus illégalement par le contrefacteur ne seront guere développés.
Dans le but de déterminer comment une juridiction peut s’inspirer de l’autre, il est
primordial d’analyser leurs méthodes de calcul forfaitaires (II), tout en mesurant 1’impact

de la présence ou de 1’absence de dommages punitifs pour chacune d’elles (I).

> Cinar Corporation ¢ Robinson, op cit, note 44, au para 148.

% Québec (Curateur public) ¢ Syndicat national des employés de I'hépital St-Ferdinand, op cit, note 49, au
para 119.

! Honda Canada Inc ¢ Keays, 2008 CSC 39, au para 60.
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I. Les dommages punitifs divisent les juridictions malgré leur caractere
aléatoire

Dans un premier temps, I’octroi de dommages-intéréts punitifs au Québec permet une
distinction avec les méthodes de calcul francaises. Ces dommages n’existent pas en droit
francais et par conséquent, les deux méthodes de calcul frangaises n’ont pas de caractere
punitif®. 11 y a déja eu, en France, plusieurs tentatives pour intégrer cette notion a
I’intérieur du Code civil. Quoi qu’il en soit, le Québec et la France sont deux juridictions
civilistes qui ont une conception des dommages punitifs aux antipodes. Or, le caractére
aléatoire de 1’octroi de tels dommages en propriété intellectuelle (B) pourrait notamment

expliquer pourquoi ces deux juridictions sont divisées sur la question (A).

A) L’octroi de dommages punitifs, une pratique judiciaire divisée

Le Queébec et la France sont divisés sur la question des dommages punitifs. En droit
québécois, ces dommages ont pour origine la common law (1), alors qu’en droit frangais,

cette notion est plutot clandestine (2).

1) Les dommages punitifs en droit québécois, une notion inspirée de la common
law

Bien que la Loi sur le droit d’auteur (ci-aprés « LDA ») reconnaisse la possibilité de

réclamer de tels dommages (b), ceux-ci doivent étre prévus par une loi spécifique (art.

1621, al. 1 C.c.Q.). En mati¢re de propriété intellectuelle, c’est I’article 49 de la Charte

québécoise qui prévoit cette possibilité (c). Toutefois, bien qu’historiquement ce type de

dommage soit originaire de la common law (a), I’article 1621 C.c.Q., sert de rempart face

aux dérapages bien connus de certaines de ces juridictions (d).

62 Camille Maréchal, « L’évaluation des dommages-intéréts en matiére de contrefacon », op cit, note 43, a lap
247.
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a) L’historique du systéme de dommages punitifs québécois

La notion de dommages punitifs n’est pas nouvelle. Ce type de dommage était présent a
I’intérieur du Code d’Hammourabi et puisait sa source du droit romain. Ceux-ci ont été
appliqués pour la toute premiere fois en Angleterre en 1763. L’objectif de cette notion était
simple : « chatier les individus dont il apparaissait qu’ils avaient viol¢ la loi civile avec une
intention méchante et malicieuse »*. Bien que le droit québécois soit de droit mixte, ¢’est-
a-dire qu’il se rattache a la fois au droit civil, mais aussi a la common law, cela n’a pas
empéché le législateur québécois d’y consacrer la notion de dommages-intéréts punitifs®*.
Historiquement, ces dommages ont vu le jour dans les juridictions de common law®.
Cependant, les juges québécois ont tenté d’introduire cette notion, ce qui a été refusé par les
tribunaux d’appel, mais aussi par la plus haute Cour du pays en 1955%. D’ailleurs, il est
tout a fait paradoxal que la common law permette 1’octroi de tels dommages, car cela va au-
dela de la fonction réparatrice de la responsabilité civile; il y a un recoupement entre la
responsabilité civile et pénale®’. De ce fait, les dommages punitifs chevauchent a la fois le
droit civil, qui a pour objectif I’indemnisation de la partie 1ésée, ainsi que le droit criminel
qui a pour but de punir des actes répréhensibles®®. En d’autres termes, ils sont percus

comme une contamination du droit civil québécois®’.

A P’opposé des décisions des tribunaux, le législateur québécois a toutefois adopté, au
fil du temps, plusieurs lois particuliéres permettant I’octroi de tels dommages’’. Dans cet
ordre d’idées, la Charte des droits et libertés de la personne’’ (ci-aprés « Charte »), entrée

en vigueur en 1976, prévoit un recours en dommages-intéréts punitifs. Pour ce faire, il doit

6 Mariéve Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages-intéréts punitifs en droit privé
frangais contemporain, a I’instar du modéle québécois », (2006) 85 R du B can 569, alap 572.

% 1d., alap 596.

1d., alap597.

5 Chaput ¢ Romain, [1955] RCS 834.

%7 Daniel Gardner, « L’ immixtion du pénal dans le civil : ’expérience des dommages punitifs en Amérique du
nord », (2013) RCA 18,alap 18.

8 Whiten ¢ Pilot Insurance Co, 2002 CSC 18, au para 36.

% M¢élanie Samson, « Les dommages punitifs en droit québécois : tradition, évolution et ... révolution ? »,
(2012) 42 RDUS 159, a lap 199.

" Mariéve Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages-intéréts punitifs en droit privé
frangais contemporain, a I’instar du modéle québécois », op cit, note 63, a la p 597.

' Charte des droits et libertés de la personne, op cit, note 50.
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y avoir eu une atteinte a la fois illicite et intentionnelle & un droit conféré par cette Charte’”.
Celle-ci a un champ d’application tres large, ce qui fait en sorte que le recours enchassé
dans cette loi quasi-constitutionnelle « a ¢largi considérablement la bréche préalablement

ouverte par [l]es lois particulieres » [nos modifications]”.

Lors de I’adoption du Code civil du Québec, le 1égislateur québécois est venu encadrer

I’octroi de tels dommages et ce, grace a Iarticle 16217

. Cette disposition législative n’est
pas un recours de droit commun; I’attribution de dommages a caracteére punitif doit étre
prévue par une disposition législative particuliere. Toutefois, il y a lieu de distinguer
I’octroi de dommages-intéréts punitifs dans les provinces canadiennes de common law de
’octroi de tels dommages au Québec. Au Québec’, les dommages punitifs constituent
I’exception et non la régle, tandis qu’ailleurs au Canada, ceux-ci sont accordés dans le but
de sanctionner « une conduite [...] si malveillante, opprimante et abusive qu’elle choque la

dignité de la cour »'®. Ainsi, cet encadrement, qui sert de guide aux juges de la province de

Québec, fait en sorte que son systéme de dommages punitifs est civilisant’ .

Dans un autre ordre d’idées, ces dommages ont a la fois une fonction punitive,
dissuasive (art. 1621, al. 1 C.c.Q.), ainsi que dénonciatrice”®. Ce critére de dénonciation est
fondamental lorsque I’on veut protéger les droits conférés par la Charte’. Ainsi, le tribunal
peut attribuer de tels dommages lorsque la conduite de la personne fautive choque la dignité
de la Cour; ceux-ci auront a la fois pour but de le punir, mais aussi de dissuader, le public et
lui, d’adopter une conduite similaire®. Conséquemment, la fonction dissuasive existe a la

fois pour empécher le défendeur de répéter des gestes identiques ou similaires, idem pour

2 Id., art 49(2).

3 Mélanie Samson, « Les dommages punitifs en droit québécois : tradition, évolution et ... révolution ? », op
cit, note 69, alap 164.

™ Mariéve Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages-intéréts punitifs en droit privé
frangais contemporain, a I’instar du modéle québécois », op cit, note 63, a la p 598.

7> Mélanie Samson, « Les dommages punitifs en droit québécois : tradition, évolution et ... révolution ? », op
cit, note 69, alap 159.

78 Hill ¢ Eglise de scientologie de Toronto, [1995] 2 RCS 1130, au para 196.

" Daniel Gardner, « L’ immixtion du pénal dans le civil : ’expérience des dommages punitifs en Amérique du
nord », op cit, note 67, alap 18.

8 Mélanie Samson, « Les dommages punitifs en droit québécois : tradition, évolution et ... révolution ? », op
cit, note 69, alap 195.

Id., alap 186.

% Fidler ¢ Sun Life Canada, compagnie d’assurance-vie, 2006 CSC 30, au para 62.
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les tiers. Néanmoins, si I’auteur de 1’atteinte s’est enlevé la vie, les objectifs de punition et

. . A - 81
de dissuasion ne peuvent pas étre remplis®'.

La lecture du premier alinéa de ’article 1621 C.c.Q., permet de constater que le
législateur québécois a voulu que le recours en dommages punitifs ne soit pas un recours
général, que leur octroi doit €tre prévu statutairement. En mati¢re de droit d’auteur, la LDA
est muette quant a cette possibilité. Au surplus, le 1égislateur canadien souligne que le choix
effectué¢ par le demandeur en vertu du paragraphe 38.1 (1) ne fait pas disparaitre son droit
de demander des dommages punitifs*’. Cependant, la Cour supréme a déja tranché que les
recours prévus dans la LDA sont exhaustifs®. De ce fait, comment un auteur victime de

contrefagon peut-il demander des dommages punitifs?

b) La possibilité de réclamer des dommages punitifs en vertu de la LDA

Méme si les recours prévus par la LDA sont exhaustifs* et qu’il n’y a pas de
recours en dommages punitifs prévu dans cette loi fédérale, un auteur peut tout de méme en
réclamer. Effectivement, il est prévu dans la Loi d’interprétation fédérale que lorsqu’il est
nécessaire de recourir aux regles de droit civil ou de common law, nous pouvons en faire
usage, si cela permet d’assurer la bonne application de la loi fédérale en question®’. Cette
disposition législative fait en sorte que le droit commun du Code civil du Québec peut
trouver application, pour ainsi permettre a un auteur de réclamer des dommages punitifs,
pour les actes de contrefagon qu’il a subis. D’ailleurs, il faut aller voir le droit civil et ce,
chaque fois que le législateur canadien est resté muet sur un aspect du litige®. Ce méme

législateur est demeuré silencieux quant a I’octroi de tels dommages. De ce fait, un auteur

81 M¢élanie Samson, « Les dommages punitifs en droit québécois : tradition, évolution et ... révolution ? », op
cit, note 69, alap 186.

82 1.DA, op cit, note 38, art 38.1 (7).

8 Théberge ¢ Galerie d’Art du Petit Champlain inc, 2002 CSC 34, au para 5.

8 Ibid.

8 Loi d’interprétation, LRC 1985, ¢. 1-21, art 8.1.

% Daniel Gardner, « Violation de droit d’auteur et dommages non compensatoires : une entreprise frangaise
confrontée a la 1égislation canadienne? », (2014) 2 RJO 37, ala p 38.
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pourrait réclamer au tribunal des dommages punitifs; la LDA n’empéche pas I’attribution

de tels dommages qui doivent étre quantifiés conformément a I’article 1621 C.c.Q."

Par contre, tel que mentionné précédemment, cet article du Code civil québécois
n’est pas un recours en dommages punitifs de droit commun; il faut donc une loi
particuliére qui prévoit un tel octroi. Cette loi particuliére, en matiere de violation d’un
droit de propriété intellectuelle, sera la Charte et ce, au moyen de son paragraphe 49(2)™.
Or, pour que I’auteur puisse recevoir de tels dommages en vertu de cette disposition, il doit
y avoir une violation intentionnelle d’un droit conféré par cette loi quasi-constitutionnelle.
Plus particuliérement, c’est son article 6 qui s’avére le fondement le plus str®’.
Effectivement, la contrefagon constitue une atteinte « a la jouissance paisible et a la libre
disposition de ses biens »°°; les droits de propriété intellectuelle étant des biens
immatériels’’. En d’autres termes, ’auteur devra prouver une atteinte intentionnelle a la
jouissance paisible et a la libre disposition de ses ceuvres. Par conséquent, c’est par le
truchement des articles 1621 C.c.Q., ainsi que des articles 6 et 49(2) de la Charte que le

titulaire d’un droit d’auteur pourra réclamer des dommages punitifs.

¢) L’article 49 de la Charte et son interprétation

Le libellé¢ de T’article 49 de la Charte a fait couler beaucoup d’encre dans la
jurisprudence québécoise. Plus particulierement, c’est son interprétation qui a été au cceur
de nombreux débats. Pour mieux comprendre ’ampleur de toute cette polémique, il faut

bien connaitre le libellé de cet article qui est rédigé ainsi :

Une atteinte illicite & un droit ou & une liberté reconnu par la présente Charte confére a la
victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou
matériel qui en résulte.

87 Construction de la Chaudiére TL inc ¢ Nova Construction plus (Jean-Pierre Rioux) inc, 2006 QCCQ 5162,
au para 40.

% Daniel Gardner, « Un regard civiliste sur I’affaire Cinar Corp. c. Robinson » (2014) 26 : 2 CPI 499, a la p
509.

¥ 1d., alap510.

90 Charte, op cit, note 50, art 6.

°! Daniel Gardner, « Violation de droit d’auteur et dommages non compensatoires : une entreprise frangaise
confrontée a la 1égislation canadienne? », op cit, note 86, a la p 44.
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En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur a des
dommages-intéréts punitifs.

L’utilisation des termes « en outre » au second paragraphe de I’article 49 porte a
confusion. Effectivement, les tribunaux ont, pendant longtemps, interprété ce paragraphe de
manicre littérale, ce qui faisait en sorte que pour que le tribunal puisse octroyer des
dommages punitifs, il devait d’abord accorder des dommages compensatoires’>. Cependant,
la Charte, pour remplir ses objectifs, doit recevoir une interprétation téléologique, ce qui
faisait en sorte que cette décision de la plus haute cour du pays était critiquable’. Les
recours prévus par la Charte doivent étre flexibles™. C’est a la suite d’un revirement

195

jurisprudentiel ” que la Cour supréme du Canada a reconnu le caractére autonome des

dommages punitifs octroyés en vertu de cette loi’®.

Bien entendu, les dommages punitifs sont accordés de fagon exceptionnelle. Il va de
soi que ceux-ci sont généralement octroyés lorsque la conduite jugée répréhensible
demeurerait impunie ou lorsque les autres sanctions possibles ne permettraient pas de
remplir les objectifs des dommages punitifs, dont ceux de punition et de dissuasion’’. Il n’y
a pas que les objectifs qui distinguent les dommages punitifs des dommages

compensatoires.

Le niveau de preuve requis pour se voir octroyer des dommages punitifs varie en
fonction des lois permettant I’octroi de tels dommages’®. C’est pourquoi la preuve de cette
atteinte n’est pas nécessaire pour obtenir ce type de dommages en vertu de la Loi sur la

protection du consommateur’’ (ci-aprés « LPC »), plus particuliérement grice a son article

%2 Mélanie Samson, « Les dommages punitifs en droit québécois : tradition, évolution et ... révolution ? », op
cit,note 69,alap 171.

% Id., aux pp 174-175.

" Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) ¢ Communauté urbaine de
Montréal, 2004 CSC 30, au para 26.

Id.,alap 175.

% de Montigny ¢ Brossard (Succession), 2010 CSC 51, au para 45.

" Whiten ¢ Pilot Insurance Co, op cit, note 68, au para 94.

% Daniel Gardner, « L’ immixtion du pénal dans le civil : ’expérience des dommages punitifs en Amérique du
nord », op cit, note 67, alap 19.

% Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.
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272'° A cet égard, il s’avére primordial de distinguer les dommages punitifs des
dommages exemplaires, notions qui sont confondues a tort. Alors que les premiers sont
caractérisés par leur caractere dit « punitif », I’objectif des seconds n’est pas de sanctionner,
mais plutdt d’empécher la récidive. En d’autres termes, les dommages exemplaires servent
d’avertissement; c’est pourquoi la présence d’une faute dite « intentionnelle » n’est guére
nécessaire pour qu’ils soient attribués. La disposition précitée de la LPC est muette quant a

. . , 101
I’exigence d’une faute pour que de tels dommages soient accordés'®

. La Cour supréme du
Canada a opté pour une position mitoyenne entre la faute intentionnelle et la simple
violation d’une disposition de la LPC. Lorsqu’un tribunal doit déterminer s’il doit ou non
accorder des dommages exemplaires, il devra prendre en considération le comportement du
commerc¢ant avant la violation, mais aussi, son changement d’attitude a la suite de cette
derniere; le tribunal doit donc évaluer la situation dans son ensemble. Par exemple, si un
commergant se rend compte qu’il enfreint la LPC, mais qu’il modifie sa pratique pour ainsi
s’y conformer, le tribunal ne pourra pas le condamner a verser des dommages exemplaires

£ 2102
au consommateur 1ésé 0 .

D’autre part, pour se voir accorder ce type de dommages par un tribunal en vertu de

la Charte, il y a quatre conditions cumulatives a remplir'® : une atteinte illicite 4 un droit

104 105

protégé par la Charte ", une atteinte intentionnelle ™, seul I’auteur de I’atteinte peut étre
condamné a verser de tels dommages' et finalement, la quotité de ces dommages ne peut
pas dépasser ce qui est nécessaire pour assurer la fonction préventive d’un tel dommage

(art. 1621, al.1 C.c.Q.).

D’abord, afin d’accorder des dommages punitifs, le juge doit déterminer s’il est en
présence d’une atteinte illicite. Pour étre en présence d’une telle violation au sens de

I’article 49 de la Charte, il doit étre démontré qu’il y a eu une violation d’un droit protégé

"% Daniel Gardner, « Les dommages punitifs et la protection du consommateur : un commentaire de 1’arrét
Time inc. », (2011) R du B can 701, aux pp 702-703.

100 Frédéric Levesque, Précis de droit québécois des obligations : contrat, responsabilité, exécution et
extinction, Cowansville (Qc), Editions Yvon Blais, 2014, n° 706.

192 Richard ¢ Time Inc, 2012 CSC 8, au para 178.

'% Daniel Gardner, « Un regard civiliste sur I’affaire Cinar Corp. ¢ Robinson », op cit, note 88, a la p 509.

104 Charte, op cit, note 50, art. 49 al. 1.

' 1d., art. 49 al. 2.

106 [pid.
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par cette loi quasi-constitutionnelle et que cette violation résulte d’un comportement

fautif'"’

. Par ailleurs, pour étre illicite, 1’atteinte au droit ne doit pas étre justifiée,
notamment grice a une clause dérogatoire'®®. De ce fait, une simple faute civile ne permet

pas automatiquement a la partie demanderesse de réclamer des dommages punitifs.

Ensuite, le juge doit s’assurer que 1’atteinte au droit est intentionnelle. La Cour supréme

du Canada s’est déja prononcée sur cette notion :

En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de 1’art. 49
de la Charte lorsque 1’auteur de I’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une
volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute
connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrémement probables,
que cette conduite engendrera. Ce critére est moins stricte que ’intention particuliére, mais
dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, I’insouciance dont fait preuve un individu quant
aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, a elle
seule, a ce critere'”.

Sur ce point, I’analyse du caractére intentionnel de I’atteinte au droit conféré par la Charte
contient deux volets, I’un subjectif, 1’autre objectif. Le premier volet consiste a déterminer
si I’auteur de ’atteinte souhaitait les conséquences de ses agissements, alors que le second
a pour but de déterminer si une personne raisonnable aurait pu prévoir les conséquences
subies par la victime''’. Donc, une grave insouciance quant aux conséquences de la
conduite du défendeur ne sera pas suffisante pour que le juge puisse accorder des

foiroA s 111
dommages-intéréts punitifs

. Tout compte fait, le critere de I’atteinte intentionnelle
imposé par la Charte est exigent, ce qui explique le caractére limité des dommages punitifs
en droit québécois' . Par conséquent, on pourrait croire que ce n’est que dans de trés rares
cas que de tels dommages peuvent étre octroyés dans le domaine de la propriété

intellectuelle.

7 Québec (Curateur public) ¢ Syndicat national des employés de I'hépital St-Ferdinand, op cit, note 49, au

para 116.

1% Mélanie Samson, « Les dommages punitifs en droit québécois : tradition, évolution et ... révolution ? », op
cit, note 69, alap 190.

199 1d., au para 121.

" Hamel ¢ J C, 2008 QCCA 1889, aux para 119-120.

"' Daniel Gardner, « Un regard civiliste sur I’affaire Cinar Corp. c. Robinson », op cit, note 88, a la p 509.

"2 Daniel Gardner, « Violation de droit d’auteur et dommages non compensatoires : une entreprise frangaise
confrontée a la 1égislation canadienne? », op cit, note 86, a la p 44.
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En ce qui concerne le fait que seul 1’auteur de 1’atteinte peut étre condamné a payer
des dommages punitifs, cela sous-entend qu’un assureur ne pourrait pas étre appelé a payer
pour de tels dommages'">. Par le fait méme, dans le cas ot il y aurait plusieurs défendeurs
condamnés a verser des dommages punitifs, cette responsabilit¢ ne peut pas Etre
solidaire'"*. Finalement, le quantum de ces dommages ne doit pas excéder ce qui est
nécessaire pour assurer sa fonction préventive (art. 1621, al.1 C.c.Q.). Ce quatrieme critere,
quant a I’octroi de tels dommages nécessite une analyse compléte de cette disposition
législative parce que son contenu permet de guider le juge dans son role. Ce qui est
grandement bénéfique dans la mesure ou les dérapages des juridictions de common law sont

ainsi évités.

d) L’article 1621 C.c.Q., un rempart face aux dérives des juridictions de common
law

L’article 1621 C.c.Q. est la disposition législative incontournable en matic¢re d’octroi de

dommages punitifs'"°. Voici son libellé:

Lorsque la loi prévoit I’attribution de dommages-intéréts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder,
en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la
gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de I’étendue de la réparation a
laquelle il est déja tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en
charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.

Tel que mentionné précédemment, c’est en vertu de cet article, plus particulierement en
vertu de son premier alinéa, que le recours en dommages punitifs n’est pas un recours de
droit commun. Cette disposition, a elle seule, n’accorde pas la possibilité de réclamer des
dommages punitifs; il faut alors puiser dans les lois pour trouver une disposition permettant

e 11 , . . .
de demander des dommages punitifs''®. Conséquemment, si le juge ne mentionne pas en

'3 Frédéric Levesque, Précis de droit québécois des obligations : contrat, responsabilité, exécution et
extinction, op cit, note 101, n° 709.

"4 Cinar Corporation ¢ Robinson, op cit, note 44, au para 120.

"5 Daniel Gardner, « Les dommages punitifs et la protection du consommateur : un commentaire de 1’arrét
Time inc. », op cit, note 100, a la p 703.

"6 Construction Val-d’Or ltée ¢ Gestion LRO (1997) inc, 2006 QCCA 16, au para 6.
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vertu de quelle loi il accorde des dommages punitifs, cette décision sera renversée en appel;

il doit prendre le temps de justifier cet octroi''’.

Le libellé de cet article est intéressant a bien d’autres égards. La fin du premier
alinéa de cet article met en valeur le critére le plus important quant a 1’évaluation des
dommages punitifs : la quotité fixée ne doit guére dépasser ce qui est nécessaire pour

assurer la fonction préventive de tels dommages.

Heureusement, certains ¢léments vont venir faire varier la quotité des dommages
punitifs, notamment la situation patrimoniale du débiteur et la gravité¢ de la faute commise
(art. 1621, al.2 C.c.Q.). Cette disposition législative vient combler un vide dans la mesure
ou elle guide le tribunal & propos de la détermination du quantum des dommages-intéréts
punitifs a attribuer. Cela permet d’ajouter du poids a I’aspect préventif en matiere de
responsabilité extracontractuelle. Conséquemment, cet article vient créer une certaine
sécurité juridique concernant les dommages punitifs en assurant un minimum d’uniformité

\ . . .11
quant & la quantification de ceux-ci''®.

D’ailleurs, le premier critére énuméré est la gravité de la faute du défendeur. A cette
fin, le degré de gravité de la faute va étre apprécié en fonction de deux volets : la conduite
fautive, ainsi que I’importance de Datteinte aux droits du demandeur'"’. A ce propos, il
s’agit ici d’examiner la faute commise et non pas I’étendue du préjudice subi par la

.. 12
victime 0.

Le second critére a considérer est la situation patrimoniale du défendeur. Ce critere
a pour effet d’adapter la quotit¢ des dommages punitifs a la situation patrimoniale de la
partie défenderesse. En d’autres termes, plus sa fortune est élevée, plus le quantum tixé

devra étre ¢élevé et inversement. Tout cela, dans le but que les dommages a caractere punitif

"7 Berlinski ¢ Sawhney, 2008 QCCA 1748.

"8 Ministére de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice — Le Code civil du Québec, t 1, Québec,
Les Publications du Québec, 1993, art 1621.

"9 Richard ¢ Time Inc, op cit, note 102, au para 200.

2 Daniel Gardner, « Les dommages punitifs et la protection du consommateur : un commentaire de 1’arrét
Time inc. », op cit, note 100, a la p 705.
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puissent remplir leurs objectifs'?'. Toutefois, il faut savoir que si le défendeur dilapide son
patrimoine dans le but de mettre des biens a I’abri de ses créanciers, le tribunal pourra

c 1 . . . . / 122
considérer sa situation patrimoniale avant que ne débutent ces actes frauduleux .

Concernant le troisieme critere du second alinéa de I’article 1621 C.c.Q., il suffit de
déterminer si le contrevenant est déja tenu d’indemniser la victime sous d’autres chefs; cela
aura un impact sur la quotité des dommages punitifs. En réalité, le juge saisi du litige doit
accorder de tels dommages si les dommages-intéréts compensatoires ne suffisent pas pour
remplir 1’objectif de dissuasion, soit parce que la quotit¢ des dommages compensatoires est
trop faible, soit parce que ceux-ci n’auront peu ou pas d’effet sur la situation patrimoniale
du défendeur'”. Ainsi, le tribunal pourrait refuser d’octroyer de tels dommages et ce, en
tenant compte de I’étendue de la réparation accordée dans le but d’indemniser la victime
pour les préjudices matériels et moraux subis'**. Malgré tout, il ne faut pas perdre de vue le

caractére autonome des dommages punitifs par rapport aux dommages compensatoires.

Finalement, le quatriéme critére de cet article est en lien avec la prise en charge,
totale ou partielle, du paiement réparateur par un tiers. Ceci implique 1’ajustement des
dommages punitifs en fonction de la somme totale que le débiteur devra débourser
personnellement. De ce fait, cela permet de s’assurer que la somme octroyée a la victime
aura |’effet désiré sur la personne fautive. Ainsi, ce montant devra parfois étre modifié¢ si un
tiers assume une partie du paiement des dommages compensatoires due au demandeur. Par
ailleurs, ce critére a aussi pour but d’assurer la pertinence de ’examen du patrimoine du
défendeur; si c’est un tiers qui assume le paiement des dommages-intéréts punitifs,

125

I’évaluation du patrimoine du défendeur devient vide de sens ~°. Dans I’intention de

respecter les objectifs des dommages punitifs, un assureur ne peut pas étre appelé a payer

121 Richard ¢ Time Inc, op cit, note 102, au para 201.

2.G Cc L H, JE 2005-824 (C.S.), aux para 86-91.

123 Richard ¢ Time Inc, op cit, note 102, au para 202.

124 Longtin ¢ Plouffe, [2001] RJQ 2635 (C.S.), au para 123.
125 Richard ¢ Time Inc, op cit, note 102, au para 203.
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pour de tels dommages. En outre, les profits réalisés illégalement peuvent étre considérés

\ 7 . . 12
quant & la détermination de ces dommages '*°.

Les critéres énumérés a cet article ne sont pas exhaustifs'?’, 1utilisation du terme
« notamment » milite en faveur de cette interprétation. En outre, le premier alinéa de cette
disposition législative constitue une invitation a la modération de la part des juges
québécois, car Ion veut éviter les dérapages de la jurisprudence américaine'*®. Par
conséquent, le droit québécois a fait preuve d’originalit¢é en codifiant les critéres
d’évaluation des dommages punitifs, tout en n’imposant pas de plafond'?’. De prime abord,
cette maniere de faire semblait risquée. De surcroit, nous pouvons confirmer que le
législateur québécois a gagné son pari: les tribunaux respectent généralement I’intention du
législateur, ce qui permet d’éviter les nombreux abus. Le systéme québécois semble donc

étre un exemple a suivre pour les juridictions qui désirent instaurer une telle notion.

2) La responsabilité civile francaise et sa fonction punitive: un mariage
clandestin

La notion de dommages punitifs étant analysée en droit québécois, il faut maintenant
étudier ce qui se passe au niveau du droit frangais. Bien que les dommages punitifs soient
reconnus implicitement (a), il y a eu plusieurs tentatives pour intégrer cette notion en droit
francais, dont le rapport Catala (b), ainsi que le rapport d’ Anziani et Béteille (c). Toutefois,
le rapport de mars 2017 illustre la défaite des dommages punitifs au dépend de I’amende

civile (d).

'26 Daniel Gardner, « Les dommages punitifs et la protection du consommateur : un commentaire de ’arrét
Time inc. », op cit, note 100, aux pp 709-710.

27y D ¢ G De, 2008 QCCS 3694, au para 136.

"2 Daniel Gardner, « Les dommages punitifs et la protection du consommateur : un commentaire de 1’arrét
Time inc. », op cit, note 100, a la p 705.

2 Daniel Gardner, « L’immixtion du pénal dans le civil : expérience des dommages punitifs en Amérique
du nord », op cit, note 67, alap 21.
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a) Les dommages punitifs, une notion reconnue implicitement

Contrairement a son homologue québécois, le 1égislateur francais est beaucoup plus
réticent a introduire la notion de dommages punitifs. Pour preuve, cette notion ne se
retrouve dans aucune loi francaise. Ceci s’explique par le fait que cette juridiction divise le
droit en deux branches distinctes : le droit civil et le droit pénal. Bien qu’il soit question de
droit civil, I’aspect punitif de ce type de dommages constitue 1’assise argumentative de
plusieurs opposants a cette notion. La fonction répressive qu’exercent ces dommages est
strictement réservée au droit pénal'*’. Ainsi, la mise en place de dommages punitifs au
niveau civil en France ajouterait un aspect « pénal » a la responsabilité extracontractuelle,
ce qui n’est pas son role. Effectivement, « 1’éthique de la responsabilité [civile] impose
I’équité dans la responsabilité par le rétablissement d’un juste équilibre rompu par le

I . : 131
dommage causé » [nos modifications] 31

Ce qui ressort principalement des opposants traditionnalistes est que cette notion est
tellement dangereuse qu’elle pourrait provoquer des dérives jurisprudentielles a
’américaine '**. Toutefois, qu’on le veuille ou non, le droit francais regorge de
manifestations occultes et inavouées de tels dommages'>. Avec I'influence du droit
communautaire, le droit frangais prend en considérations certains éléments qui confeérent au

134

recours civil un caractére qui outrepasse le statu quo ante ~". En outre, la malléabilit¢ du

préjudice moral et le quasi-contrat en matiere de loteries publicitaires sont des exemples de

manifestations occultes de dommages punitifs'>”.

30 France, Ministére de la justice, Avant projet de réforme du droit des obligations et du droit de la
prescription (22 septembre 2005 ; rapport présenté par Pierre Catala), a la p 80.

! Mariéve Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages intéréts punitifs en droit privé
frangais contemporain, a I’instar du modéle juridique québécois », op cit, note 63, alap 571.

2 1d., alap 573.

33 1d., alap 574.

34 France, Sénat, Rapport d’information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation du suffrage universel du Reéglement et d’administration générale par le groupe de travail relatif a
la responsabilité civile, par Alain Anziani et Laurent Béteille, rapport n°® 558 (15 juillet 2009), aux pp 79-80,
82.

'35 Mariéve Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages intéréts punitifs en droit privé
frangais contemporain, a I’instar du modéle juridique québécois », op cit, note 63, a la p 575.
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D’une part, le préjudice moral ou non pécuniaire ne peut étre rigoureusement quantifié.
Ceci implique que la fixation de sa quotité ne peut étre qu’arbitraire, ce qui favorise la prise
en compte d’¢léments extérieurs aux dommages réellement subis, notamment la faute de la
partie défenderesse. Ainsi, le caractére malléable du préjudice moral constitue une breche
permettant aux juges de premiere instance de considérer des éléments extérieurs au
préjudice*®. Effectivement, « le caractére difficilement chiffrable de certains préjudices
donne aux juridictions des marges de manceuvre pour alourdir, le cas échéant, les
dommages et intéréts dus a la victime, en considération d’un comportement
particulierement fautif [...] »37 11 existe certaines situations ou il est tellement difficile
pour le juge de déterminer le quantum exact des dommages-intéréts qu’il peut
implicitement y inclure des dommages punitifs. Méme si les textes frangais ne les prévoient
pas explicitement, rien n’empéche de croire que les magistrats n’incluent jamais des
dommages-intéréts ayant pour but de punir le comportement répréhensible du débiteur en

matiere de préjudice non pécuniaire.

D’autre part, 1’utilisation du quasi-contrat dans le domaine des loteries publicitaires est
un autre exemple de manifestation occulte des dommages punitifs'*®. Deux arréts du 6
septembre 2002 de la Cour de cassation interpreétent I’ancien article 1371 du Code civil
francais de maniére & assimiler certaines loteries & des quasi-contrats'*’. La jurisprudence
vise a sanctionner les organisateurs de telles loteries en combinant a la fois efficacité et
dissuasion. Or, I’objectif est la protection des consommateurs'*’. Cette technique du quasi-
contrat est inadaptée parce que le but poursuivi n’est point 1’indemnisation du
consommateur, mais plutét la sanction du comportement des organisateurs de loteries

vidéo. Par conséquent, la Cour de cassation tente d’infliger une peine privée a ces

" Ibid.

57 France, Sénat, Rapport d’information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation du suffrage universel du Réglement et d’administration générale par le groupe de travail relatif a
la responsabilité civile, op cit, note 134, alap 81.

38 Mari¢ve Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages intéréts punitifs en droit privé
frangais contemporain, a I’instar du modéle juridique québécois », op cit, note 63, a la p 576.

13 Alain Lienhard, « Fondemant de la responsabilité des organisateurs de loteries publicitaires : ’intrusion
surprise du quasi-contrat », [2002] D 2531, a la p 2532.

"0 Mariéve Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages intéréts punitifs en droit privé
frangais contemporain, a I’instar du modéle juridique québécois », op cit, note 63, a la p 576.
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derniers'*'. L’objectif poursuivi est teinté de punition et de dissuasion, ce qui est un

empictement implicite, voire clandestin, sur la notion de dommages punitifs.

A contrario, méme s’il existe des notions pouvant étre assimilées a des dommages
punitifs, il est difficile de croire que celles-ci pourraient les remplacer. Le Code civil
francais contient déja certains concepts permettant d’obtenir leurs effets dont la clause

142

pénale "°. Cette dernic¢re est la clause par laquelle « les parties évaluent par avance et

forfaitairement les dommages et intéréts résultant de I’inexécution d’un engagement »'*.
Sa fonction punitive laisse croire qu’elle pourrait remplacer les dommages punitifs'**. Cette
position ne peut recevoir notre accord notamment parce que la clause pénale, contrairement
aux dommages punitifs, est une sanction contractuelle qui permet d’éviter de se retrouver

145

devant les tribunaux en cas de litige . D’ailleurs, concernant la validité d’une telle clause,

elle doit faire I’objet d’un accord de volonté entre les parties'*.

I1 est difficile de croire que la clause pénale puisse remplacer 1’octroi de dommages
punitifs, notamment parce qu’une telle clause doit étre interprétée restrictivement par le

tribunal ' .

Les dommages punitifs ont pour but de sanctionner un comportement
répréhensif de la part du débiteur, en plus de vouloir prévenir que de tels actes ne se
produisent de nouveau. Si ceux-ci doivent avoir été déterminés par les parties, en plus de
recevoir une application tres limitée en cas de rédaction ambigiie, les fonctions préventive
et punitive ne peuvent étre remplies. Par exemple, il aurait été difficile de croire que, dans

I’affaire Robinson'*, les parties auraient fixé 4 un demi million de dollars la sanction issue

d’un non-respect de 1’obligation assortie d’une clause pénale.

“Id., alap 577.

42 France, Sénat, Rapport d’information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation du suffrage universel du Réglement et d’administration générale par le groupe de travail relatif a
la responsabilité civile, op cit, note 134, a la p 80.

3 Encyclopédie juridique Dalloz : Répertoire de droit civil, « Clause pénale » par Sébastien Pimont, a la s 1.
!4 Suzanne Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, Paris, LGDJ, 1995, ala p 12.

5 Encyclopédie juridique Dalloz : Répertoire de droit civil, « Clause pénale », op cit, note 143, aux ss 7-8.
“1d., alas 10.

“TId., alas 13.

8 Cinar Corporation ¢ Robinson, op cit, note 44.
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Nous sommes bien loin d’un débiteur fautif qui a « un état d’esprit qui dénote un
deésir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore qu’il agit en
toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrémement
probables, que cette atteinte engendrera »'*’. A vrai dire, I’inexécution contractuelle et la
violation intentionnelle d’un droit reconnu notamment par la Charte sont des situations
tellement distinctes qu’il est erroné de croire que la clause pénale puisse remplacer les
dommages-intéréts punitifs. Pour preuve, le droit québécois reconnait ces deux concepts de
manicre distincte (voir notamment, art. 1621 et 1622 C.c.Q.). Par conséquent, seuls les
dommages-intéréts punitifs possédent un aspect punitif et préventif et malgré le fait qu’ils

ressemblent a d’autres notions, ils ne peuvent étre remplacés par ces dernieres.

Il ne fait maintenant aucun doute que la notion de dommages punitifs est implicitement
présente dans la législation francaise. Quoi qu’il en soit, il y a eu plusieurs tentatives pour
introduire celle-ci au sein de la législation. Examinons les principaux rapports y étant

associés.

b) Le rapport Catala : une confusion entre les dommages punitifs et restitutoires

Méme si les dommages-intéréts punitifs n’existent pas en France, il y a déja eu des
tentatives pour intégrer une telle notion en droit frangais. Par exemple, le professeur Pierre
Catala avait déposé I’avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription
en 2005"°. C’est par le biais de I’article 1371 de ce texte que ’on a tenté d’ouvrir la porte

aux dommages punitifs de maniere explicite :

L’auteur d’une faute manifestement délibérée, et notamment d’une faute lucrative, peut étre
condamné, outre les dommages-intéréts compensatoires, a des dommages-intéréts punitifs dont
le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le Trésor public. La décision du juge
d’octroyer de tels dommages-intéréts doit étre spécialement motivée et leur montant distingué
de celui des autres dommages-intéréts accordés a la victime. Les dommages-intéréts punitifs ne
sont pas assurables'*".

" Ouébec (Curateur public) ¢ Syndicat national des employés de I'hépital St-Ferdinand, op cit, note 49, au

para 121.

150 France, Ministére de la justice, Avant projet de réforme du droit des obligations et du droit de la
prescription (22 septembre 2005 ; rapport présenté par Pierre Catala), op cit, note 130.

SU1d,alap 162,
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A la lecture de cet article 1371, nous pouvons nous rendre compte que ’on y consacre la
faute lucrative. D’ailleurs, c’est la toute premicre fois que cela se produit. Ainsi, ce travail a
un apport non négligeable dans la mesure ou l’on tient compte des profits réalisés
illégalement par le défendeur; on veut minimiser, voire neutraliser les conséquences

profitables de la faute'>”.

Il est évident que le but principal des dommages-intéréts punitifs était non pas la
réparation d’une faute, mais bien la sanction de son auteur. En effet, la fonction de
dissuasion est présente' . De surcroit, 1’utilisation des termes « en outre » laisse croire que
’article, tel que rédigé, aurait subordonné de tels dommages a la responsabilité civile. Ces
dommages punitifs n’auraient pas ét¢ autonomes, contrairement au droit québécois; ils

visent & combler les lacunes du droit positif'>*.

Malheureusement, le libellé de cet article est muet quant aux modalités d’octroi de
tels dommages. Ceci aurait pu entrainer de grandes disproportions, entre les différentes
juridictions, quant & la fixation de la quotité de ces dommages'*”. Pour venir combler cette
lacune, I’article 1621 C.c.Q. aurait pu servir de modele. En effet, les critéres établis par
cette disposition législative québécoise permettent aux dommages punitifs de remplir leurs
objectifs, tout en évitant les dérapages bien connus des juridictions de common law.
L’ absence de balises législatives constitue une faille majeure en vertu de laquelle les juges
auraient pu adopter des comportements a risques'*®. Cette absence a fait I’objet de critiques
de la part de certains auteurs'’. Les membres du groupe Catala auraient peut-étre dil
s’inspirer de ce qui se passe au Québec. Soulignons que malgré I’emploi des termes

« dommages-intéréts punitifs » dans cet avant-projet, il s’agissait de dommages

32 Daniel Fasquelle et Rodolphe Mésa, « La sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme

économique et le Rapport Catala », [2005] D 2666, a la p 2666.

'35 Mariéve Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages intéréts punitifs en droit privé
frangais contemporain, a I’instar du modéle juridique québécois », op cit, note 63, aux pp 582-583.

54 1d., alap 584.

551d., alap 586.

156 1d., alap 588.

"7 Daniel Fasquelle et Rodolphe Mésa, « La sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme
économique et le Rapport Catala », op cit, note 152, a la p 2666.
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restitutoires'*. Cela s’explique par le fait que cette disposition concernait la faute lucrative
et la neutralisation des profits obtenus illégalement. Ces dommages avaient une fonction de

confiscation et non pas de punition.

Dans un autre ordre d’idées, tout comme c’est le cas en droit québécois, les
dommages punitifs auraient été non assurables. Le bénéficiaire de ces dommages aurait été
a la fois le demandeur, mais aussi le Trésor public. Cette mesure se distingue du Québec,
car c’est seulement le demandeur qui va en bénéficier. Cette affection partielle des
dommages punitifs en faveur du Trésor public est critiquée en doctrine, notamment parce

C g . \ , 1
que cela va provoquer un enrichissement indu a ’égard du demandeur' ™.

Cependant, les efforts fournis n’ont pas porté fruits; cette disposition a été ignorée.
La notion de dommages-intéréts punitifs n’existe toujours pas en droit frangais. La finalité
curative de la responsabilité civile, ainsi que le principe de réparation intégrale demeurent
des obstacles de taille & la reconnaissance des dommages punitifs en droit francais'®.
Malgré ce qui précede, cette disposition aurait eu 1’avantage de mettre fin a une pratique
peu satisfaisante. En effet, les juges auraient eu a motiver 1’octroi de dommages punitifs, en
plus de les distinguer des dommages compensatoires. Cela aurait empéché les juges de se
cacher derri¢re leur pouvoir souverain d’appréciation. En bout de ligne, la notion d’amende
civile aurait dii étre préférée a celle des dommages punitifs '°'. Cet avant-projet constituait

une innovation a 1’égard de la faute lucrative. Cette notion a été réitérée dans un autre

rapport.

58 Daniel Gardner, « Violation de droit d’auteur et dommages non compensatoires : une entreprise frangaise
confrontée a la 1égislation canadienne? », op cit, note 86, a la p 43.

"% Daniel Fasquelle et Rodolphe Mésa, « La sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme
économique et le Rapport Catala », op cit, note 152, a la p 2666.

' Mariéve Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages intéréts punitifs en droit privé
frangais contemporain, a I’instar du modéle juridique québécois », op cit, note 63, aux pp 582-583.

'! Daniel Fasquelle et Rodolphe Mésa, « La sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme
économique et le Rapport Catala », op cit, note 152, a la p 2666.
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¢) Le rapport Anziani et Béteille: un coup d’épée dans I’eau a I’égard des
dommages punitifs

Le Code civil frangais est entré¢ en vigueur en 1804. Aujourd’hui, les régles prévues
dans cette loi ne sont plus adaptées a la réalité actuelle; il est de plus en plus fréquent de
vouloir engager la responsabilité civile d’une personne au niveau transnational. C’est dans
ce contexte qu’Anziani et Béteille ont rédigé leur rapport. Bien que certaines évolutions
¢taient primordiales, les fondations du Code civil francais furent épargnées. Ce qui est
particuliérement intéressant c’est toute I’importance accordée a la faute lucrative qui, lors
de la rédaction de ce rapport, n’était pas assez considérée'®’. Plus précisément, c’est la
recommandation vingt-quatre qui s’avere pertinente pour notre analyse. Cette dernicre est
libellée ainsi :

Autoriser les dommages et intéréts punitifs en cas de fautes lucratives dans certains contentieux

spécialisés, versés par priorité a la victime et, pour une partie définie par le juge, & un fonds

d’indemnisation ou, a défaut, au Trésor public, et dont le montant serait fixé en fonction de

. A . 163
celui des dommages et intéréts compensatoires .

Tout comme avec ’avant-projet Catala, il est question a la fois de la faute lucrative et des
dommages punitifs. A titre de rappel, la faute lucrative « s’entend d’un enrichissement
fautif et se déduit de I’articulation posée entre le profit tiré par 1’auteur responsable et le
montant de la condamnation »'®*. Notons qu’en matiére de faute lucrative, et notamment en
matiere de contrefacon d’un droit de la propriété intellectuelle, le droit pénal n’est jamais
bien loin'®. Cette notion de faute fut au cceur de ce rapport parce que ’approche
traditionnelle de la responsabilité civile n’était pas adaptée pour faire face a cette réalité;
I’atteinte aux droits de propriété intellectuelle en est un parfait exemple'®. Par conséquent,

des changements €taient nécessaires a ce niveau.

121 aurent Béteille et Alain Anziani, « Responsabilité civile : des évolutions nécessaires », [2009] D 2328, a

la p 2328.

'3 France, Sénat, Rapport d’information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation du suffrage universel du Reéglement et d’administration générale par le groupe de travail relatif a
la responsabilité civile, op cit, note 134, alap 11.

' Mari¢ve Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages intéréts punitifs en droit privé
frangais contemporain, a I’instar du modéle juridique québécois », op cit, note 63, a la p 586.

15 Martine Behar-Touchais, « L’amende civile est-elle un substitut satisfaisant a I’absence de dommages et
intéréts punitifs ? », (2002) 232 LPA 36, a la p 36.

196 France, Sénat, Rapport d’information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation du suffrage universel du Reéglement et d’administration générale par le groupe de travail relatif a
la responsabilité civile, op cit, note 134, aux pp 80-81.
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D’un autre coté, la recommandation précédemment citée traite aussi des dommages
punitifs. Encore une fois, on souligne que certains préférent 1’amende civile a ce type de
dommages. Ce rapport précise que ces dommages punitifs n’entraineront pas de
déplacement du juge pénal vers le juge civil, en raison de la lourdeur des frais de procédure
civile. Quoi qu’il en soit, plusieurs préférent que 1’octroi de dommages a caractére punitif
ne se fasse qu’en présence d’une faute lucrative. Selon certains des rapporteurs, il serait
préférable que le législateur fixe un plafond qui serait déterminé en fonction des dommages

. , . s 1
compensatoires préalablement attribués'®’.

Malgré ce qui précéde, il ne semble guére y avoir eu de progrés marquant entre le
rapport Catala et celui d’Anziani et Béteille a 1’égard des dommages punitifs. Soulignons
toutefois certains changements mineurs, notamment au niveau du bénéficiaire de tels
dommages, de la présence d’un critére d’évaluation des dommages trés vague, ainsi que la
proposition d’un maxima quant a la quotit¢ des dommages punitifs. Notons que cette
recommandation prévoyait que la fixation de la quotit¢ des dommages-intéréts punitifs
aurait €té établie en fonction du quantum des dommages compensatoires. Cette pratique est
contraire a ce qui se passe au Québec. De méme, la Cour supréme du Canada a statué que
pour le droit anglo-canadien, les dommages compensatoires, combin€s a un certain ratio, ne

. CN el
pouvaient servir a fixer les dommages punitifs'®.

Dans les deux sous-sections précédentes, I’idée de ’amende civile a été percue comme
la meilleure alternative, a tort ou a raison. C’est cette notion qui sera introduite en droit

francais.

d) Le rapport du 13 mars 2017 : un autre revers pour les dommages punitifs

Ce rapport sur la modification du droit civil frangais est pertinent dans la mesure ou la
responsabilité civile a été modifiée pour la toute premicre fois en 2016, depuis son adoption

en 1804. Plus particulierement, c’est le Projet de réforme du droit de la responsabilité

17 Id., aux pp 86-87, 89-90, 97.
168 Stéphane Beaulac, « Les dommages-intéréts punitifs depuis 1’affaire Whiten et les legons a en tirer pour le
droit civil québécois », (2002) 36 RIT 637, n° 71.
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civile'® qui va attirer notre attention. Il accentue la fonction indemnitaire de la
responsabilité civile francaise'’’. Au fil des nombreux débats & la suite desquels ont été
rédigé d’importants rapports, c’est 1’amende civile qui aura eu raison des dommages
punitifs. C’est cette notion, plutdt que celle des dommages punitifs, qui sera consacrée dans

le Code civil :

En matiére extracontractuelle, lorsque 1’auteur du dommage a délibérément commis une faute
en vue d’obtenir un gain ou une économie, le juge peut le condamner, a la demande de la
victime ou du ministére public et par décision spécialement motivée, au paiement d’une amende
civile.

Cette amende est proportionnée a la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de
I’auteur et aux profits qu’il en aura retirés.

L’amende ne peut étre supérieure au décuple du montant du profit réalisé.

Si le responsable est une personne morale, I’amende peut &tre portée a 5% du montant du
chiffre d’affaires hors taxes le plus élevé réalisé¢ en France au cours d’un des exercices clos
depuis I’exercice précédant celui au cours duquel la faute a été commise.

Cette amende est affectée au financement d’un fonds d’indemnisation en lien avec la nature du
dommages subi ou, a défaut, au Trésor public.

Elle n’est pas assurable'”".

N

L’amende civile n’est pas une innovation; elle existe déja dans quelques lois frangaises. A
titre d’illustration, en vertu de I’article L. 442-6 du Code du commerce, il est possible de
sanctionner 1’auteur de pratiques restrictives de concurrence, au moyen d’une amende
civile. Cette amende constitue un substitut aux dommages punitifs, toujours inexistants en
France. Cette derni¢ére est généralement utilisée dans des cas ou I’on veut inciter les
individus a s’exécuter ou & ne pas abuser de leurs droits'’%. A la lecture de ce nouvel article
1266-1, le législateur va instaurer une amende civile pour lutter contre les fautes
lucratives'””. Par contre, I’amende civile n’est pas un chef d’indemnisation en matiére de
contrefagon. Cette absence pourrait notamment s’expliquer par le fait que 1’amende civile

répond généralement au silence du droit pénal pour sanctionner des comportements qui ne

' France, Ministére de la justice, Projet de réforme de la responsabilité civile (13 mars 2017 ; rapport
présenté par Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice).

70 Mustapha Mekki, « Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile du 13 mars 2017 : des
retouches sans refonte », (2017) 17 Gaz Pal 12, alap 12.

7! France, Ministére de la justice, Projet de réforme de la responsabilité civile, op cit, note 169, art 1266-1.
'72 Martine Behar-Touchais, « L’amende civile est-elle un substitut satisfaisant a I’absence de dommages et
intéréts punitifs ? », op cit, note 165, a la p 37.

'3 Mustapha Mekki, « Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile du 13 mars 2017 : des
retouches sans refonte », op cit, note 170, alap 12.
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. s 174 - r \ .
sont pas incriminés'’*. Etant donné qu’un contrefacteur peut a la fois engager sa

responsabilité civile et pénale, nul besoin de ’amende civile en matiére de contrefagon.

En ce qui concerne I’amende civile, celle-ci semble supérieure a I’amende pénale,
étant donné sa souplesse, mais aussi le fait qu’elle sanctionne des comportements « qui ne
sont pas assez graves pour entrainer les foudres de la loi pénale »'”°. Cette amende dite
« civile » doit étre prononcée par un juge civil; cette compétence est directement reliée a la
qualification de I’amende. En pratique, I’amende civile est fixée a de faibles montants. Pour
pouvoir avoir le méme impact que les dommages punitifs, celle-ci doit étre d’'un montant
supérieur, dans le but de créer un effet dissuasif. Toutefois, ’amende civile comporte
certains avantages : elle n’est pas déductible d’impdt et elle ne procure pas d’avantage a la

. , . . 1
partie demanderesse, car la somme n’est pas versée dans son patrimoine'’°.

Par ailleurs, il existe certains points de convergence entre 1’amende civile frangaise
et les dommages punitifs québécois. D’abord, le caractére intentionnel de la faute est pris
en considération a la fois grace a ce nouvel article 1266-1, mais aussi en vertu du
paragraphe 49(2) de la Charte québécoise. De plus, certaines modalités de fixation de la
quotité trouvent des assises statutaires, notamment en ce qui concerne la gravité de la faute
commise, mais aussi de la capacité¢ de payer de la part du défendeur. C’est aussi sans
surprise que dans les deux juridictions, ces montants ne sont pas pris en charge par les
assureurs. En revanche, il existe deux points de divergence. Premi¢rement, contrairement
au droit québécois, le 1égislateur francais a préféré fixer un plafond quant a la quotité de
I’amende civile. Deuxiemement, 1’affection des deux notions est distincte : alors qu’au
Québec, les dommages punitifs iront directement dans le patrimoine de la partie 1ésée, le
montant prévu par I’amende civile sera versé soit au Trésor public, soit a un fonds

d’indemnisation relié a la faute commise.

174 Caroline Le Goffic et Marion Wagner, « Contrefagon — La pénalisation de la contrefagon », (2009) 12 Dr
pén étude 26, n°19.

'75 Martine Behar-Touchais, « L’amende civile est-elle un substitut satisfaisant a I’absence de dommages et
intéréts punitifs ? », op cit, note 165, alap 37.

176 Id., aux pp 38-40.
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Quoi qu’il en soit, pour réellement remplir sa fonction répressive, I’amende civile
devra étre d’un montant assez ¢€levé. Cependant, le texte de loi qui la prévoit pourrait étre

1'7. A propos du nouvel article 1266-1 et de son amende

soumis au Conselil constitutionne
civile, un universitaire estime qu’elle pourrait étre « jugée contraire au principe de 1égalité
des délits et des peines en raison de son imprécision »''*. De méme, la Charte québécoise
ne semble pas présenter des garanties suffisantes pour le justiciable et donc, ne respecterait
pas le principe de la 1égalité, principe en vertu duquel on empéche les individus de se voir
livrer a I’arbitraire du juge, en plus de ’empécher de subir les caprices du législateur'”’. En
bout de ligne, I’amende civile est une notion paradoxale : on veut du droit pénal, mais sans
droit pénal. En d’autres termes, on désire obtenir certains effets du droit pénal, tout en

anéantissant les protections offertes a I’auteur d’une infraction pénale'®’.

Considérant ce qui précede, les dommages punitifs ne font pas ’unanimité. Le
législateur québécois a su les intégrer et les encadrer avec succes. Malgré tout, la France
demeure toujours réticente a I’idée de reconnaitre explicitement cette notion. Il s’avére
fondamental d’analyser I’'impact de cette derniere quant a la fixation du quantum des

dommages-intéréts issus d’actes de contrefagon.

B) Les dommages punitifs en propriété intellectuelle : une attribution aléatoire?

L’ absence de dommages punitifs dans les textes de lois frangais fait en sorte que notre
analyse sera principalement centrée sur le droit québécois. L’octroi de dommages punitifs
en propriété intellectuelle est possible en vertu de la Charte québécoise. Or, cette attribution
parait tellement aléatoire qu’elle pourrait étre assimilée a un jeu de hasard (1), ce qui
pourrait constituer un avantage indéniable pour la personne qui en fait la demande au

tribunal (2).

7 1d., alap 42.

'78 Mustapha Mekki, « Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile du 13 mars 2017 : des
retouches sans refonte », op cit, note 170, alap 16.

17 Suzanne Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, op cit, note 144, aux pp 224,
227.

'80 Martine Behar-Touchais, « L’amende civile est-elle un substitut satisfaisant a I’absence de dommages et
intéréts punitifs ? », op cit, note 165, a la p 43.
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1) L’octroi de dommages punitifs en propriété intellectuelle, un nouveau jeu de
hasard?

Maintenant que 1’état du droit de chacune des juridictions concernées a été étudié, il
nous faut poser notre hypothése de départ quant aux dommages punitifs. Celle-ci est a
I’effet que I’attribution de dommages-intéréts punitifs a une partie victime de contrefacon
I’avantage grandement et rend difficile la fixation globale des dommages-intéréts. Pour y
répondre, il faut déterminer si de tels dommages peuvent étre octroyés pour des droits de
propriété intellectuelle autres que le droit d’auteur (a), pour ensuite étudier la polémique

entourant 1’octroi de tels dommages dans la saga Robinson (b).

a) L’octroi de dommages punitifs pour tous droits de propriété intellectuelle

Les actes de contrefacon ne se limitent pas au droit d’auteur. Soulignons que ce droit
possede un caractere spécial grace aux droits moraux qui sont conférés a 1’auteur. Des
dommages-intéréts punitifs peuvent étre octroyés pour la violation d’autres droits de
propriété intellectuelle; il devient alors pertinent de quitter le droit d’auteur. Rappelons que
ce type de dommages peut étre accord¢, en cas de violation illicite et intentionnelle du droit
d’auteur, par la combinaison de I’article 1621 C.c.Q. avec les articles 6 et 49(2) de la
Charte. En vertu de Darticle 8.1 de la Loi d’interprétation fédérale'®' I’utilisation de ces

182

articles est permise, méme si la LDA ™ est une loi fédérale. Or, la violation résultant du fait

que la partie défenderesse a fait preuve d’insouciance en surestimant la portée du
consentement implicite donné par le titulaire du droit d’auteur ne constitue pas une atteinte
intentionnelle, délibérée et malicieuse. Conséquemment, cette situation ne permet pas au
juge d’attribuer des dommages punitifs au demandeur'™.

184

Le méme raisonnement s’applique en maticre de brevets = . Soulignons que la

185

notion de dommages punitifs est totalement absente de la Loi sur les brevets ™, ce qui

181
182

Loi d’interprétation, op cit, note 85.

LDA, op cit, note 38.

183 Stoyanova ¢ Disques Mile-End inc, 2016 QCCS 5093, aux para 96, 101.

184 Bell Helicopter Textron Canada Limitée ¢ Eurocopter, société par actions simplifiée, 2013 CAF 219, au
para 166.
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implique que 1’on doit recourir au droit commun. L’affaire Bell Helicopter concerne deux
entreprises manufacturicres d’hélicoptéres. La construction et [’exploitation de tels
appareils nécessitent des compétences tres spécialisées. En I’espece, la piece litigieuse était
le train d’atterrissage et elle comportait de nombreux défis techniques. La compagnie
intimée avait mise sur pied son propre train d’atterrissage et c’est cette piéce qui a fait
I’objet d’une protection par brevet. L appelante, n’ayant jamais fabriqué d’hélicoptere de
type « traineau », a loué un appareil pour I’étudier. Cependant, Bell Helicopter a contrefait
le brevet, c’est-a-dire qu’elle a utilisé des caractéristiques protégées par le droit de propriété
intellectuelle. Pour éviter d’étre condamnée a verser des dommages-intéréts, celle-ci a
modifié¢ son train d’atterrissage de maniere a respecter le brevet de la partie adverse; elle

voulait faire disparaitre toute allégation de contrefagon'*®.

Cette décision est pertinente dans la mesure ou elle vient assouplir le principe en
vertu duquel I’adjudication des dommages punitifs doit étre faite une fois que les
dommages-intéréts compensatoires aient ¢té établis. Ainsi, le droit d’obtenir ou non de tels
dommages pourraient étre déterminé avant que le quantum des dommages compensatoires
n’ait été fixé. Cette situation va arriver « dans les cas ou ces dommages-intéréts punitifs,
bien que n’ayant pas été¢ quantifiés de fagon précise, seront vraisemblablement insuffisants
pour atteindre les objectifs de chatiment, de dissuasion et de dénonciation »'*’. La Cour
fédérale, dans D’arrét Profekta, a mis énormément d’accent sur I’aspect dissuasif des
dommages punitifs et ceux-ci doivent étre octroyés pour éviter que les contrefacteurs ne

préservent des bénéfices obtenus illégalement'™®.

Il est pertinent de se demander si cette décision aura un impact quant a la
détermination du quantum des dommages-intéréts. 4 priori, il semble que cette décision
n’aura pas d’impact direct a cet égard. Cette derniére prévoit seulement que c’est le droit

d’obtenir ou non des dommages punitifs qui pourrait étre décidé par le juge, avant qu’il ne

'85 LB, op cit, note 40.

186 Bell Helicopter Textron Canada Limitée ¢ Eurocopter, société par actions simplifiée, op cit, note 184, aux
para 6-8, 10-12, 15.

87 Id., au para 174.

188 profekta International Inc ¢ Lee, [1997] ACF no 527 (C.A.), aux para 4-7.
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fixe la quotité des dommages-intéréts compensatoires'®’. Cela est tout a fait réaliste, car le
juge, avec la preuve qui lui a été soumise, pourrait étre en mesure de déterminer si la
conduite répréhensible de la partie défenderesse resterait impunie s’il ne faisait pas droit a
de tels dommages. Or, une interprétation a contrario de ce passage permet de comprendre
que la quotité des dommages punitifs ne pourra étre fixée avant celle des dommages
compensatoires. Ainsi, le juge va pouvoir tenir compte des différents facteurs prévus par la
loi (art. 1621, al. 2 C.c.Q.) et ne pas excéder 1’aspect préventif de tels dommages (art. 1621,
al.1 C.c.Q.).

En outre, le fait de statuer quant au droit d’obtenir des dommages punitifs permet de
renforcir les objectifs de prévention et de punition. D’une part, ’effet de prévention sera
grandement respecté dans la mesure ou le juge, avant de fixer les dommages, aura en téte
qu’il devra, t6t ou tard, quantifier les dommages punitifs qu’il a déja accordé. La lenteur du
processus judiciaire, jumelée avec cette maniere de faire, pourrait servir de modéle et
influencer le comportement a la fois du défendeur, mais aussi d’autres personnes physiques
ou morales. D’autre part, statuer a 1’avance sur le droit d’obtenir ou non des dommages-
intéréts punitifs pourrait accentuer leur caractere punitif. Effectivement, il est difficile de
croire qu’une partie, qui apprend qu’elle aura droit a des dommages-intéréts punitifs,
voudrait conclure une entente a 1’amiable. Dans le pire des cas, cette décision pourrait
placer la partie 1ésée en position de force dans le but de conclure une telle entente. Dans
tous les cas, le défendeur devra débourser plus d’argent, ce qui permet de renforcir

indirectement 1’aspect punitif.

Cette décision montre aussi que méme si ’affaire Robinson ne concerne que le droit
d’auteur, des dommages punitifs peuvent étre accordés pour la violation d’autres droits de
propriété intellectuelle. Pour preuve, la Cour supréme s’était déja penchée sur la question

0

dans D’arrét Whiten'”*. La décision Bell Helicopter confirme aussi que la violation

intentionnelle d’un brevet n’est pas synonyme d’octroi automatique de dommages

' Ibid.
90 whiten ¢ Pilot Insurance Co, op cit, note 68, au para 44.
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punitifs . Elle ajoute des précisions par rapport a I’attribution de tels dommages en cas de

contrefagon d’un brevet :

[[Jorsqu’une personne contrefait un brevet dont la validité est reconnue, s’approprie a son
compte I’invention et en fait la promotion comme si elle lui appartenait en sachant cela
contraire a la vérité, cette personne s’expose a des dommages-intéréts punitifs lorsque la
restitution des profits ou des dommages-intéréts compensatoires ne permettraient pas de réaliser
les objectifs de chatiment, de dissuasion et de dénonciation d’une conduite de ce type [nos
modifications]'*%.

Donc, le fait de s’approprier consciemment le brevet d’un tiers et d’en faire la promotion
sont des actes répréhensibles qui auront comme conséquences probables que la personne
responsable de ces actes devra verser des dommages a titre punitif a la partie 1ésée. En
I’espéce, les actions posées par Bell Helicopter sont beaucoup plus teintées de gravité que
le simple fait d’enfreindre, en toute connaissance de cause, un monopole conféré par un

brevet.

D’autre part, il est aussi primordial de s’interroger sur la possibilité de recevoir des
dommages punitifs en cas de contrefacon d’une marque de commerce. Contrairement aux
droits de propriété intellectuelle étudiés précédemment, la Loi sur les marques de
commerce prévoit un recours en dommages punitifs'”. Ainsi, les conditions de la Charte
n’ont pas a étre remplies pour que le tribunal puisse octroyer des dommages punitifs au
titulaire d’une marque de commerce victime de contrefagon. La doctrine résume la

jurisprudence a propos de cette disposition législative :

The inclusion of punitive damages as relief under section 53.2 gives to the Superior Court of
the province of Quebec an alternative which was previously doubtful. Punitive or exemplary
damages will usually be awarded when the defendant has shown a cynical disregard for the
plaintift’s rights, where the defendant has taken a calculated risk that the money he could make
through his infringing activities would exceed the damages obtainable by the plaintiff and
where profits, for lack of proper accounting records, are difficult to evaluate'.

Ce passage doctrinal est pertinent dans la mesure ou il démontre que les criteres utilisés
quant a l’octroi de dommages punitifs en droit d’auteur et en maticre de brevet se

distinguent de ceux des marques de commerce.

1 Bell Helicopter Textron Canada Limitée ¢ Eurocopter, société par actions simplifiée, op cit, note 184, au

para 184.

2 Id., au para 192.

193 LMC, op cit, note 39, art 53.2(1).

" Hugues G Richard, Canadian Trade-marks Act Annotated (Formely Annotated Robic Leger), Toronto,
Thomson Carswell, feuilles mobiles, mise a jour continue, a la s 53.2§5.3.4.3.
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y e . . 1
La décision Diesel'”®

constitue une parfaite illustration de ces propos. Dans ce cas
d’espece, Diesel a développé une griffe pour ses jeans; elle a apposé une étiquette de
couleur blanche sur le jeans qui est cousue en diagonale et qui superpose la poche avant
droite. Cette étiquette a été placée sur la plupart de ses jeans. Durant cette période, la partie
defenderesse a fondé une entreprise, Point Zero. Cette derniere a copi¢ la demanderesse en
utilisant une étiquette blanche similaire et a déposé une demande d’enregistrement de sa
marque. En outre, Diesel a déposé trois demandes d’enregistrement de marques pour des
étiquettes placées en diagonale et cousues sur la poche avant droite du jeans. La marque de
la défenderesse a été publiée au Journal des marques de commerce en janvier 2007. Deux
mois plus tard, Diesel s’est opposée a cet enregistrement en argumentant que cette marque
portait confusion avec la sienne. La défenderesse n’a pas produit de contre-déclaration et sa
demande était réputée abandonnée. Par contre, elle a continué de commercialiser ses
jeans'”®. En I’espéce, le tribunal a jugé que le comportement de Point Zero était teinté de
mauvaise foi, car elle a continué de commercialiser sa marque, méme si elle faisait 1’objet
d’opposition. Elle a fait preuve d’« un mépris cynique pour les droits de Diesel, mais
également pour toute la procédure d’enregistrement de marques de commerce [...] »"°'. De
cette manicre, Point Zero ne pouvait guere ignorer les enjeux reliés aux étiquettes
litigieuses; elle aurait dG faire ce qui était nécessaire pour légitimer ses actes.
Conséquemment, le tribunal a conclu qu’il était pertinent d’octroyer des dommages

punitifs'®®.

Dans un autre ordre d’idées, il arrive parfois que le quantum des dommages punitifs
fixé par le tribunal soit non négligeable. Dans une décision provenant de la Colombie-
Britannique et qui concerne la violation de droit d’auteur, la quotit¢ des dommages est
passée d’un million & un demi million de dollars, a la suite d’'une décision de la Cour
supréme de la Colombie-Britannique. D’ailleurs ce montant élevé était justifié parce que la
violation des droits a perduré pendant huit ans'’. Méme si cette décision est de juridiction

de common law, la Cour supréme du Canada a déja admis que les tribunaux québécois

195 Diesel, s p a ¢ Benisti Import-Export inc, 2016 QCCS 1085.

196 Id., aux para 6-7, 9-10, 12-15.

7 Id., au para 139.

198 Id., aux para 140, 142.

19 Evocation Publishing Corp v Hamilton, 2002 BCSC 1797, aux para 27-32.
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pouvaient prendre en considération les critéres développés par cette jurisprudence, en plus
des critéres de I’article 1621 C.c.Q., afin de fixer la quotité des dommages punitifs*”.
D’ailleurs, en common law, aucune disposition législative prévoyant 1’octroi de dommages
punitifs n’est nécessaire, ce qui la distingue notamment du droit civil québécois®®'. Cette
coupure drastique d’un demi million de dollars entre la décision de premiére instance et la

décision en appel laisse croire que la fixation des dommages punitifs est tout a fait

aléatoire.

b) L’attribution de dommages punitifs dans la saga Robinson : un vrai casse-téte

Dans I’arrét Robinson®’, la Cour supérieure a chiffré le montant des dommages
punitifs a un million de dollars, tandis que la Cour d’appel a coupé la somme des trois
quarts. La Cour supréme du Canada a finalement doublé le quantum qui avait été accordé
par la Cour d’appel. Le professeur Gardner affirme que tout cela est « un beau jeu de yo-yo
qui semble difficile a expliquer »**°. Le quantum varie en fonction de 1’importance qu’un

juge accorde pour chacun des critéres prévus au second alinéa de 1’article 1621 C.c.Q.*

Compte tenu de ce qui précede, il serait trés pertinent de s’interroger sur ce qui a
mené a ce jeu de yo-yo difficilement explicable. Il faut savoir que le juge de premicre
instance jouit d’une certaine marge de manceuvre a 1’égard de la détermination du montant
des dommages punitifs. Une cour d’appel pourra intervenir en présence d’une erreur de
droit ou d’une erreur sérieuse. Pour qu’une erreur soit qualifiée de sérieuse, il faut que le
premier juge ait « exercé sa discrétion judiciaire d’une fagcon manifestement erronée, c.-a-d.
lorsque le montant octroyé n’était pas rationnellement relié aux objectifs de 1’attribution de
dommages-intéréts punitifs »**°. Ce second critére ne semble pas vraiment bien balisé. Le
jeu de yo-yo entre les différentes instances, par rapport a la fixation de ces dommages,

démontre clairement 1’¢élasticité du second critére permettant a une cour d’appel de modifier

200 Richard ¢ Time Inc, op cit, note 102, au para 204.

21 Jean-Philippe Mikus, « Recours en contrefagon », JurisClasseur Québec — Propriété intellectuelle,
Montréal, LexisNexis, 2016, n° 144.

292 Cinar Corporation ¢ Robinson, op cit, note 44.

23 Daniel Gardner, « Un regard civiliste sur ’affaire Cinar Corp. c. Robinson », op cit, note 88, a la p 512.

2 Ibid.

295 Richard ¢ Time Inc, op cit, note 102, au para 190.
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le quantum établi en premiere instance. En revanche, 1’¢lasticité dont fait preuve ce critére

d’intervention d’une cour d’appel permet, a tout le moins, d’éviter certains dérapages.

Par ailleurs, ce jeu de yo-yo quant a la détermination de la quotité des dommages-
intéréts punitifs pourrait se justifier par une raison bien simple : la Cour supérieure aurait
peut-Etre mal évalué les dommages punitifs en accordant beaucoup trop d’importance aux
aspects punitif et dissuasif. Le juge de premiére instance a tellement mis 1’accent sur
I’aspect punitif qu’il semble avoir puni les défendeurs beaucoup trop séverement.
Effectivement, il voulait envoyer « un message clair aux contrefacteurs que la cupidité sera
punie et qu’ils devront s’attendre a plus qu’une simple condamnation a des dommages
compensatoires sans pénalité »*°. Il voulait a tout prix punir « ces bandits & cravate ou a
jupon, afin de les décourager de répéter leur stratagéme et sanctionner leur conduite
scandaleuse, infime et immorale »**”. En d’autres termes, il voulait lancer un message trés
clair aux producteurs®®®. Ce message devait avoir tellement un grand impact qu’il a octroyé
le méme quantum que dans la décision Whiten en justifiant que cette somme est appropriée
et raisonnable®”. Une lecture approfondie de la décision du juge Auclair nous laisse
perplexe quant au cheminement ayant mené au résultat que nous connaissons aujourd’hui.
Le juge ne semble pas avoir considéré les modalités de 1’article 1621 C.c.Q., modalités qui

servent de guide quant a la fixation de la quotit¢ des dommages punitifs.

En procédant ainsi, le juge en question semble avoir oubli¢ que pour la fixation de
ces dommages punitifs, il doit tenir compte de plusieurs facteurs (art. 1621 C.c.Q.). En
oubliant cet ¢élément-clé, le yo-yo était placé beaucoup trop haut deés le départ. Selon les
juges de la Cour d’appel, le juge de premicre instance a commis plusieurs erreurs. Parmi
celles-ci, la quotité des dommages punitifs avait comme assise deux principaux facteurs : la
sympathie accordée a Robinson, considérée comme une personne vulnérable, ainsi que les
stratagémes frauduleux pour obtenir plus de subventions. Ces ¢éléments ne sont pas

pertinents quant a la fixation des dommages punitifs, car ce n’est pas directement en lien

29 Robinson ¢ Films Cinar inc, 2009 QCCS 3793, au para 1064.
27 1d., au para 1066.

28 1d., au para 1067.

29 14, aux para 1072-1073.
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avec la violation du droit d’auteur de M. Robinson. Le juge en question a omis de tenir

210 Par

compte du caractére exceptionnel des dommages punitifs et de ses objectifs
conséquent, les erreurs du premier juge font en sorte que le guantum des dommages-intéréts
punitifs a grandement varié€ entre les différentes instances décisionnelles. La Cour d’appel a

d’ailleurs souligné la fourchette d’indemnisation établie par la jurisprudence quant a

Qo

I’octroi de dommages punitifs en matiere de violation de droit d’auteur, ainsi que celle
propos de ’octroi de dommages punitifs au Québec de maniere générale. Elle a précisé que
le maxima attribu¢ dans la province québécoise est d’un quart de million de dollars. C’est
d’ailleurs cette somme qui a été attribuée par cette derniére, quel hasard! Ainsi, cette
somme devait étre payée conjointement : 100 000$ a I’encontre de Cinar et Weinberg,

Charest, ainsi qu’Izard sont condamnés a verser 50 000$ chacun®''.

Finalement, la Cour supréme du Canada est venue mettre un terme a toute cette saga

en tranchant que les dommages punitifs ne pouvaient étre attribués sur une base

solidaire®'?; c’est I’arrét Solomon®" qui a été suivi. La plus haute juridiction du pays a

ensuite confirmé que la Cour d’appel avait eu raison d’intervenir a propos de la fixation des
dommages punitifs. En revanche, elle n’aurait pas accord¢ assez d’importance a la gravité

, C . , , 214
du comportement des défendeurs qui était assez €levée” ™ :

[ils] ont violé un droit d’auteur de manicre intentionnelle et calculée. Ils prévoyaient garder le
secret tout en tirant des profits d’une série télévisée de renommée internationale. Ils ont
continuellement nié avoir reproduit une partie de 1’ceuvre de M. Robinson pendant les longues
procédures judiciaires. Une conduite de cette nature compromet la réalisation de 1’un des
objectifs fondamentaux visés par la législation canadienne sur le droit d’auteur, a savoir
« I’assurance que personne d’autre que le créateur [de 1’ceuvre] ne pourra s’approprié¢ les
bénéfices [...] Les conséquences de ce comportement pour M. Robinson sont tout aussi graves.
Ce dernier a non seulement été privé d’une source de revenus, mais aussi de son sentiment de
paternité et de contrdle sur un projet auquel il attribuait une valeur presque indicible. 11 a
souffert d’une douleur profonde. Et comme si cela ne suffisait pas, les appelants Cinar ont nié¢
impitoyablement avoir reproduit son ceuvre et insinué que M. Robinson n’était qu’un
excentrique en quéte d’attention [nos modifications]*'”.

La somme octroyée par la Cour d’appel était insuffisante; les actes fautifs de la part des

défendeurs ont été lucratifs. Les sanctions qui en découlent se devaient donc d’étre lourdes.

21 France Animation, s a ¢ Robinson, 2011 QCCA 1361, aux para 239-242.
211 1d., aux para 249-251, 256, 259.
212 Cinar Corporation ¢ Robinson, op cit, note 44, au para 120.
213 Solomon ¢ Québec (Procureur général), 2008 QCCA 1832.
214 Cinar Corporation ¢ Robinson, op cit, note 44, aux para 133, 137.
215
Id., au para 139.
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Conséquemment, la Cour supréme a accordé la somme de 500 000$, ce qui permettait
d’atteindre « un juste équilibre entre, d’une part, le principe de modération qui régit les
dommages-intéréts punitifs et, d’autre part, la nécessit¢ de décourager un comportement de
cette gravité »*'°. Ainsi, Cinar a été condamné a verser 200 000$ a titre de dommages
punitifs, alors que les trois autres défendeurs I’ont été pour 100 000$ chacun®'’. La quotité

des dommages punitifs accordée par la Cour d’appel a été doublée.

Tout compte fait, le « jeu de yo-yo » entre les différentes juridictions est provoqué
par deux ¢léments distincts. D’abord, les erreurs commises par le premier juge ont placé le
yo-yo beaucoup trop haut deés le départ. En effet, son raisonnement avait pour assise
argumentative deux criteres impertinents en lien a l’article 1621 C.c.Q. Ce dernier a
attribué les dommages punitifs de manicre solidaire; le caractére purement personnel de ce
type de dommages rend la solidarité entre les débiteurs impossible®'®. Selon nous, cette
décision se situe pres des dérives jurisprudentielles américaines. Conséquemment, celle-ci

devrait étre écartée comme une donnée divergente dans une expérience scientifique.

Cette surévaluation des dommages punitifs survient fréquemment en premiecre
instance. Par exemple, dans I’affaire Markarian, la Banque CIBC a fait une fraude de
placements de 1,5 millions de dollars. CIBC a fait preuve d’une conduite répréhensible en
fraudant des clients auxquels elle avait promis protection, elle a rejeté les demandes de
remboursement des demandeurs, en plus de les considérer comme étant les responsables de
la fraude, etc. La partie défenderesse possédait une bonne capacité a payer et sa conduite
devait étre dénoncée. La Cour supérieure 1’a condamnée a verser 1,5 millions de dollars a
titre de dommages punitifs, 1’équivalent du montant dérobé*". Le juge Senécal a quantifié
les dommages punitifs en ayant en téte la phrase suivante : « The only thing most Financial

Consultants understand is money; the only way to get a message through is to take money

218 14, au para 141.

21 1d., au para 142.

18 Bernier ¢ Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2008 QCCS 4772, au para 58.

*" Markarian ¢ Marchés mondiaux CIBC inc, 2006 QCCS 3314, aux para 664-665, 678, 682-685.
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from them »**°. Notons que cette décision n’a pas été portée en appel; la quotité des

dommages punitifs n’a pu étre réajustée, comme ce fut le cas dans la saga Robinson.

Enfin, la Cour d’appel a bien fait d’intervenir pour venir rétablir la situation. Malgré
cette intervention teintée de bonne foi, celle-ci a sous-estimé la gravité de la faute commise
par les défendeurs condamnés a verser des dommages punitifs. Le critére le plus important
quant a la fixation de la quotité¢ de tels dommages, a savoir la gravité de la faute, a été
négligé par cette Cour. Quoi qu’il en soit, la Cour supréme est venue rétablir 1’équilibre en
fixant le quantum des dommages a un demi million de dollars. D’ailleurs, pour établir ce
montant, les juges ont tenu compte du remboursement des profits générés illégalement par

221
les contrefacteurs™ .

Considérant ce qui précede, le jeu de yo-yo de la saga Robinson ne devrait pas se
reproduire dans 1’avenir. Effectivement, la Cour supérieure a erré¢ a la fois quant a la
fixation de la quotit¢ des dommages punitifs, mais aussi a 1’égard de la solidarité des
dommages. Le juge Auclair n’a pas tenu compte des critéres de 1’article 1621 C.c.Q., ce qui
fait en sorte que cette décision devrait étre mise de c6té dans le cadre de notre analyse; elle
représente un cas d’exception. L’omission de tenir compte des critéres de cette disposition
législative s’est aussi produite dans une affaire de diffamation a la radio. Le juge de
premicre instance voulait tellement indiquer sa réprobation par rapport aux actes commis
qu’il a omis de tenir compte des critéres de 1’article 1621 C.c.Q, ce qui constitue une erreur
de droit. Il a fixé les dommages punitifs a 200 000$, c’est-a-dire 50 000$ pour chacune des
parties lésées; cette quantification se justifiait par le désir de punir. Cette condamnation
¢tait solidaire. Toutefois, la Cour d’appel a accordé des dommages punitifs a trois des
quatre parties intimées : 1’'une a obtenu 30 0008, alors que les deux autres ont obtenu 15

000$, pour un total de 60 000$**.

220 14., au para 679.

22! Daniel Gardner, « Un regard civiliste sur ’affaire Cinar Corp. c. Robinson », op cit, note 88, a lap 513.

222 Genex Communications inc ¢ Association québécoise de 'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo,
2009 QCCA 2201, aux para 85-86, 98, 104-105.
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Par ailleurs, dans la saga Robinson, la quotité des dommages punitifs a doublé entre
la Cour d’appel et la Cour supréme. Il faut garder en téte le nombre de défendeurs devant
débourser les dommages punitifs; cette quantité a une influence directe sur la quotité de tels
dommages. On ne peut comparer le résultat global d’un recours collectif a celui d’une
poursuite individuelle. Le quantum en 1’espece peut paraitre €levé, mais il faut relativiser la
situation®>. A titre d’illustration, dans un recours collectif récent, la Cour supérieure a
accordé la somme de deux millions de dollars a titre de dommages punitifs***. Bien que
cette somme soit ¢levée, en se placant dans le contexte, elle se situe bien loin des dérapages

jurisprudentiels.

En définitive, il faut se rappeler que dans 1’affaire Robinson, aucun défendeur n’est
condamné a verser un demi millions de dollars a titre de dommages punitifs’*’. Méme s’il y
a eu plusieurs changements drastiques quant a la fixation des dommages punitifs, ceux-ci
ne font pas en sorte que cette attribution est aléatoire, loin de 1a. Il a été démontré que la
premicre décision de cette saga devrait étre mise de coté. Méme si 1’on nous oblige a la
considérer, la réduction de moiti¢ de tels dommages démontre que le plus haut tribunal du
pays cherche a éviter les exces des différentes juridictions de common law. Cela démontre
I’aspect « civilisant » du systéme de dommages punitifs québécois. Pour preuve, cette
décision illustre bien la supériorité¢ de la proportionnalité¢ de la sanction face au désir de

. . . S . 22
punir une conduite dite répréhensible”*®.

Dans un autre ordre d’idées, malgré le fait que 1’octroi des dommages punitifs n’est
pas constitutif d’un jeu de hasard, il est difficile de croire que la décision avantage
monsieur Robinson quant a ’octroi de dommages punitifs. A ce propos, il devait faire
exécuter un jugement a 1’étranger, notamment en France, Etat qui ne reconnait pas ce type
de dommages®”’. Toutefois, les dommages punitifs font de plus en plus leur place en droit

francais : la Cour de cassation a reconnu que « le principe d’une condamnation a des

223 X
Id.,alap515.

2% Biondi ¢ Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301), 2016 QCCS 83, au para 28.

225 Daniel Gardner, « Un regard civiliste sur ’affaire Cinar Corp. c. Robinson », op cit, note 88, a la p 516.

22 Daniel Gardner, « Violation de droit d’auteur et dommages non compensatoires : une entreprise frangaise

confrontée a la 1égislation canadienne? », op cit, note 86, aux pp 45, 48.

227 X
Id.,alap47.
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dommages-intéréts punitifs, n’est pas, en soi, contraire a I’ordre public, il en est autrement

lorsque le montant est disproportionné au regard du préjudice subi [...] »*2*.

Considérant ce qui précede, examinons si I’attribution des dommages punitifs
avantage la victime de contrefacon et rend ainsi difficile le calcul des dommages globaux.
Dans I’affirmative, il s’agira de déterminer comment le législateur québécois devrait
remédier a la situation. A I’inverse, il pourrait étre intéressant pour le 1égislateur francais de

s’inspirer de son homologue québécois.

2) Les dommages punitifs, un atout pour le demandeur

Bien que D’attribution de dommages punitifs ne soit pas constitutive d’un jeu de loterie,
celle-ci constitue néanmoins un avantage pour la partie victime de contrefacon. De ’autre
cot¢ de la médaille, les objectifs des dommages punitifs permettent de protéger
indirectement les droits de propriété intellectuelle. Une bréve revue des arguments des
opposants a cette notion (a), combinée a la qualification du préjudice en matiere de
propriété intellectuelle (b), permettra de conclure que cette notion s’avere un atout et que le

législateur frangais devrait s’en inspirer (c).

a) Une revue des arguments des opposants quant aux dommages punitifs

Les arguments des opposants a la notion des dommages punitifs sont nombreux. Il nous
apparait pertinent de revenir sur les deux qui, selon nous, constituent les fondations de cette
argumentation : la contamination du civil par le pénal, mais aussi 1’enrichissement sans

cause de la partie lésée.

En premier lieu, 1’aspect punitif de ce type de dommages est associé¢ au droit pénal,
plutoét qu’au droit civil. L’inclusion de ces dommages en droit francais contaminerait le
droit civil. Plusieurs rapporteurs de I’avant-projet précité sont d’avis que la mise en place

d’un régime de dommages-intéréts punitifs provoquerait un déplacement des affaires du

228 Cass civ 1", 1 décembre 2010, n° 09-13.303, (2010) Bull civ I, n° 248.
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juge pénal vers le juge civil®®. Cependant, avec égards pour 'opinion contraire, cet
argument est trés peu convaincant. Effectivement, on pourrait y opposer qu’en matieére de
droit civil, les frais ¢élevés d’un proces feront reculer les individus voulant passer par cette
voie et ce, pour résoudre un litige ayant un aspect pénal. En considérant les frais élevés
d’un tel proces, il est difficile de croire que cet argument tienne la route, d’autant plus que

le but d’un litige civil est d’obtenir une réparation monétaire.

En second lieu, la nature punitive des dommages punitifs engendre un
enrichissement en faveur du demandeur et ce, peu importe sa quotité. A cet égard, les
méthodes de calcul frangaise et canadienne contiennent des dispositions empéchant le
contrefacteur de conserver des profits. Les l1égislateurs ont sans doute voulu éviter la faute
lucrative de la part du contrefacteur; en d’autres termes, on désirait éviter un enrichissement
de la part du contrefacteur. A I’inverse, en ouvrant la porte aux dommages punitifs, le
législateur québécois a-t-il permis un enrichissement en faveur du créancier? Le montant de
ces dommages ne doit pas dépasser ce qui est suffisant pour assurer une fonction préventive
(art. 1621 C.c.Q.). Or, nul doute qu’en recevant des dommages a caractere punitif, le

demandeur enrichit son patrimoine, ce qui I’avantage dans une certaine mesure.

Malgré tout, la France, grace aux modifications apportées a son Code civil, semble
avoir trouvé un excellent compromis : I’amende civile. Néanmoins, cette notion n’est pas
appliquée en matiere de propriété intellectuelle. Tel que discuté antérieurement, 1’amende
civile constitue un substitut intéressant aux dommages punitifs. D’ailleurs, a la différence
de ceux-ci, la somme de I’amende civile ne sera guere versée au demandeur, mais bien a un
0

. . . . , . 2 Ja)
fonds d’indemnisation ou bien au Trésor public*”. Ce processus permet d’éviter

I’enrichissement des titulaires de droit qui demande une indemnisation.

Par conséquent, le législateur québécois aurait peut-&tre avantage a s’inspirer du
droit francais, s’il désire empécher la victime de contrefagcon de s’enrichir via les

dommages punitifs; ’amende civile pourrait s’avérer une option trés pertinente. Le droit

22% France, Ministére de la justice, Avant projet de réforme du droit des obligations et du droit de la
prescription, op cit, note 130, alap 87.
3% France, Ministére de la justice, Projet de réforme de la responsabilité civile, op cit, note 169, art 1266-1.
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francais fuit cette notion, notamment pour les raisons énumérées précédemment. Méme si
ceux-ci auraient leur place dans cette juridiction, le législateur francais n’a jamais cédé et
ne les a pas intégrés dans une loi. Avec du recul, il serait facile de croire que ce fut un
excellent choix, surtout en ce qui concerne la propriété intellectuelle. Toutefois, la

qualification du préjudice en maticre de propriété intellectuelle laisse présager le contraire.

b) La qualification du préjudice en propriété intellectuelle : une confusion
marquée

Une analyse de la qualification du préjudice, en matiere du droit des obligations,
permettra de mieux cerner ’'impact de la qualification des dommages en propriété
intellectuelle entre la France et le Québec. Que ce soit dans I'une ou I’autre de ces
juridictions, la qualification tripartite du préjudice a toutes les apparences d’un copier-
coller, ou presque : dans les deux cas, il y a le préjudice matériel, le préjudice moral, ainsi

que le préjudice corporel.

D’abord, en droit québécois, le préjudice matériel représente 1’atteinte a un bien d’une
personne quelconque; le bien peut €tre incorporel, comme le droit d’auteur par exemple. En
d’autres mots, il s’agit de 1’atteinte au patrimoine d’un individu dont il est possible d’établir

la quotité en argent, notamment au moyen de factures™'

. En droit francais, le dommage
matériel constitue la destruction ou la dégradation d’un bien. Généralement, il s’agit plutot

. \ . SO . 232 . N N . ey .
d’une atteinte a un intérét financier™>. Or, ces deux notions s’avérent trés similaires.

Ensuite, que ce soit au Québec ou en France, la qualification du dommage moral est la
méme. Effectivement, le droit francais traite de ’atteinte a des valeurs non pécuniaires. Il
s’agit de tout ce qui touche aux sentiments humains comme [’atteinte a I’honneur, a la
pudeur, aux joies et plaisirs de la vie, etc’”. Le droit québécois a presque la méme

définition, si ce n’est que les termes utilisés qui different. D’ailleurs, le préjudice moral est

31 Frédéric Levesque, Précis de droit québécois des obligations : contrat, responsabilité, exécution et
extinction, op cit, note 101, n° 454, 457.
22 Alain Benabent, Droit des obligations, 13° éd, Paris, Montchrestien — Lextenso éditions, 2012, n® 672.
233
Id., n° 673.
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le résultat d’une atteinte a des droits extrapatrimoniaux comme le droit a la liberté, a

I’honneur, etc. Soulignons le caractére difficilement chiffrable de ce type de dommage™*.

Pour terminer, le préjudice corporel est celui qui a fait couler le plus d’encre. Bien que
ce type de dommage sera absent de notre réflexion, nous jugeons pertinent de prendre le
temps de bien le qualifier. Ce type de dommage est, en droit québécois, une combinaison
des conséquences pécuniaires et non pécuniaires d’une atteinte au corps d’un individu. Il
faut associer les conséquences pécuniaires au dommage matériel, alors que celles non
pécuniaires doivent étre associées avec le dommage moral. Au Québec, c’est 1’atteinte
initiale qui est au cceur de la qualification du préjudice. De ce fait, si une personne est
victime d’une erreur médicale a la suite d’une chirurgie, tout ce qui va en découler sera
qualifié de préjudice corporel®’. En droit francais, le dommage corporel constitue aussi une
atteinte au corps d’une personne physique, atteinte dont les aspects moral et matériel sont

. 2
mis de I’avant>*®

. De prime abord, on pourrait croire que le préjudice corporel, en maticre
extracontractuelle, est identique dans les deux juridictions étudiées. Toutefois, cette
impression est fausse; alors qu’en droit québécois le préjudice corporel est évalué en
regroupant les facteurs pertinents, le droit francais est plus rigoureux en considérant tous les
aspects individuellement. Il y a aussi I’existence d’un plafond d’indemnisation pour un tel
dommage en droit québécois qui n’existe pas en France et le point de départ des dommages
moratoires qui distinguent ces deux juridictions®’. Il aurait pu s’avérer pertinent d’étudier

I’origine de telles divergences, mais tel que mentionné précédemment, les dommages

corporels ne sont pas pertinents en matiere de propriété intellectuelle.

La qualification tripartite du préjudice est certes similaire entre les deux juridictions
étudiées. Néanmoins, la qualification du dommage issu de I’atteinte a un droit de la
propriété intellectuelle diverge, au niveau non pécuniaire. Alors qu’au Québec, il s’agit

d’un dommage matériel, le droit francais assimile cette atteinte a un préjudice moral. D’une

234 Frédéric Levesque, Précis de droit québécois des obligations : contrat, responsabilité, exécution et
extinction, op cit, note 101, n° 454, 456.

>3 1d., n° 455.

236 Alain Benabent, Droit des obligations, op cit, note 232, n° 674.

27 Daniel Gardner, « Le préjudice extrapatrimonial : convergences et divergences des droits québécois et
francais », (2016) 32 Gaz Pal 58, aux pp 58-63.
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part, en droit québécois, c’est I’arrét Robinson qui permet de nous éclairer sur cet aspect. Il
ne sera pas question de toute la polémique entourant cette qualification, mais bien de 1’état
actuel du droit. A cet égard, la Cour supréme du Canada a tranché en faveur du préjudice
matériel en soulignant que c’est la violation initiale du droit de propriété intellectuelle qui

I . 7 2
compte, et non pas des conséquences qui en découle®®,

D’autre part, en droit francais, il s’agit d’un préjudice moral. En ce qui concerne la
méthode de calcul in concreto, le juge doit prendre en considération le dommage moral
pour venir compenser les pertes non pécuniaires. D’ailleurs, ce type de dommage est
considéré pour tous les droits de propriété intellectuelle, ce qui inclut la propriété
industrielle. Considérant que la contrefacon peut provoquer un dommage moral, il faudrait
distinguer les conséquences patrimoniales des conséquences extrapatrimoniales; les
conséquences extrapatrimoniales constituent le dommage dit « moral ». Quoi qu’il en soit,
cette remarque n’était que théorique, car les juges ne font pas la distinction entre les deux
types de conséquences. Le préjudice moral vient souvent servir de « roue de secours » pour
les juges™. A propos de la méthode forfaitaire, le titulaire d’un droit de propriété
intellectuelle peut obtenir des dommages en réparation de son préjudice moral et ce, méme
s’il a opté pour le « forfait » (art. L. 331-1-3, al. 2 CPI). Toutefois, la charge de la preuve
repose sur les épaules du demandeur; il devra a la fois démontrer et évaluer son

24
dommage®*’.

La qualification tripartite du préjudice effectuée précédemment prend tout son sens
lorsque 1’on veut évaluer la pertinence de I’introduction de la notion de dommages punitifs
en droit frangais. Il s’agit ici non pas de déterminer quelle qualification du préjudice en
maticre de propriété intellectuelle est la meilleure, mais plutot d’examiner les conséquences

potentielles de la qualification du dommage moral en droit frangais.

28 Cinar Corporation ¢ Robinson, op cit, note 44, au para 102.

239 Camille Maréchal, « L’évaluation des dommages-intéréts en matiére de contrefagon », op cit, note 43, a la
p 249.

4 Camille Maréchal, « Dommages-intéréts dus en cas de contrefagon : la réparation du préjudice moral est
compatible avec la méthode forfaitaire », [2016] Dalloz IP/IT 352, a la p 353.
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Tel que mentionné précédemment, lorsque le juge frangais doit fixer la quotité des
dommages issue d’un préjudice moral, celle-ci est arbitraire. Rien n’empéche les juges
d’octroyer des dommages punitifs pour alourdir le gquantum total, s’ils ne sont pas
clairement identifiés dans leurs décisions. Plusieurs opposants a cette notion sont d’avis que
la reconnaissance de celle-ci contaminerait leur droit civil. Bien qu’il ait été démontré
qu’elle pouvait y étre présente implicitement, cette présence est d’autant plus marquée en
maticre de propriété intellectuelle. Pour preuve, tant avec la méthode in concreto que
forfaitaire, le juge doit évaluer le préjudice moral issu de Patteinte au droit de propriété
intellectuelle. Ainsi, & quoi bon craindre la contamination du droit frangais s’il est déja

malade de I’intérieur?

¢) Le modéle québécois, un exemple pour son cousin francais

Bien que le modele québécois ait certains défauts, notamment celui d’enrichir la
victime de contrefagon, celui-ci est sans aucun doute un exemple a suivre. En considérant
les méthodes de calcul d’indemnisation frangaises en matiére de contrefacon, le 1égislateur
francais devrait s’inspirer du droit québécois; son systtme de dommages punitifs est
civilisant**'. Le fait de reconnaitre explicitement de tels dommages constitue une évolution
nécessaire. Effectivement, la reconnaissance d’une fonction dite « répressive » est
indispensable a la fois pour 1’équilibre, mais aussi pour la légitimité du droit de la
responsabilité civile?**. Les dommages punitifs comportent beaucoup d’avantages et
peuvent étre octroyés clandestinement par un juge>*. Pourquoi vouloir s’empécher

d’amender la lettre de la loi pour reconnaitre explicitement ce qui se passe implicitement?

Le systeme de dommages punitifs québécois représente un exemple indéniable que ce
type de dommages peut étre greffé avec succés dans un systéme de droit civiliste®**,

L’ absence de jurys a ce niveau permettra d’éviter des dérapages lors de la quantification de

241 . . .. , .. , . .. , .
Daniel Gardner, « L’immixtion du pénal dans le civil : ’expérience des dommages punitifs en Amérique

du nord », op cit, note 67, alap 18.

2 Mariéve Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages intéréts punitifs en droit privé
frangais contemporain, a I’instar du modéle juridique québécois », op cit, note 63, a la p 590.

1d., alap592.

*1d., alap572.
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ceux-ci**. L’encadrement du Code civil québécois quant a la circonscription de ces
dommages permet d’éviter les débordements de certaines juridictions de common law™*.
Par ailleurs, ce sont les tribunaux canadiens qui sont chargés de maintenir la quotité des
dommages a I’intérieur d’une fourchette raisonnable. De cette maniere, le législateur n’a
pas a intervenir. L’arrét Robinson est une parfaite illustration de ce principe; la Cour
supréme du Canada a coupé de moiti¢, c’est-a-dire a un demi million de dollars le quantum
des dommages punitifs. Cette coupure drastique démontre qu’elle cherche a empécher les

exces a ce niveau”’.

En considérant ce qui précéde, « [l]a lecon est bonne pour le législateur francais : [...]
les dommages punitifs ont pu jouer un rdle utile dans le domaine de la responsabilité civile

24
8 D’autre

[...] sans devenir pour autant une sanction courante [...] » [nos modifications]
part, la Cour de cassation a reconnu que 1’octroi de dommages punitifs n’était pas, en soi,
contraire & ’ordre public*”’. Cette notion prend de plus en plus de place dans la réalité
francaise™’. Par contre, pour que I’entrée des dommages punitifs soit un succes, la Cour de
cassation va devoir se salir les mains en intervenant dans le processus d’octroi de tels

dommages, dans le but d’éviter les débordements®'. Bref, elle devra faire comme la Cour

supréme canadienne qui le fait si bien.

Dans un autre ordre d’idées, il est difficile de croire que la séparation étanche du droit
civil et du droit pénal est un écueil insurmontable. A cet égard, les deux méthodes de calcul
des dommages en matiere de contrefacon revétent un caractére punitif. En ce qui concerne
la méthode in concreto, la prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur est

I’un des trois éléments a prendre en considération par le juge. C’est le symptome d’une

3 Daniel Gardner, « Violation de droit d’auteur et dommages non compensatoires : une entreprise frangaise
confrontée a la 1égislation canadienne? », op cit, note 86, a la p 45.

¢ Mariéve Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages intéréts punitifs en droit privé
frangais contemporain, a I’instar du modéle juridique québécois », op cit, note 63, a la p 604.

" Daniel Gardner, « Violation de droit d’auteur et dommages non compensatoires : une entreprise frangaise
confrontée a la 1égislation canadienne? », op cit, note 86, a la p 45.

**S Ibid.

249 Cass civ 1%, 1 décembre 2010, op cit, note 228.

% Daniel Gardner, « Violation de droit d’auteur et dommages non compensatoires : une entreprise frangaise
confrontée a la 1égislation canadienne? », op cit, note 86, a la p 47.

U1d., alap 48.
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certaine pénalisation du droit civil; la prise en compte des bénéfices s’intégrent beaucoup
mieux 4 la logique du droit pénal que celle du droit civil®>. 1l y a donc une dérogation au
principe de la réparation intégrale du préjudice. Cette séparation entre ces deux branches de
droit est maintenant illusoire, car elle est devenue théorique. Une évolution a ce niveau
s’impose. En droit canadien, I’existence de concepts immuables est contraire a la
Constitution canadienne. Plus particulierement, la « Constitution est un arbre vivant qui
grice a une interprétation progressiste, s’adapte et répond aux réalités de la vie
moderne »*°. Par conséquent, une transposition de ce raisonnement en droit frangais milite
en faveur de la reconnaissance des dommages punitifs, d’autant plus qu’elle existe déja
clandestinement. Les balises rigoureuses établies par le législateur québécois, ainsi que la

proactivité des tribunaux devraient pouvoir convaincre le législateur francais.

Bref, bien qu’elle comporte certains défauts, I’attribution des dommages punitifs
avantage légerement la méthode québécoise par rapport aux méthodes frangaises. Pour
évaluer ces dernicres, le juge doit évaluer le préjudice moral, quantification qui est aléatoire
et qui permet I’octroi implicite de dommages punitifs pour alourdir le guantum total a
verser. Bien entendu, 1’amende civile constitue une option non négligeable. Cette notion se
retrouve dans le CPI pour des cas de limitations dilatoires ou abusives d’un brevet dans une
méme instance (art. L. 613-25; L. 614-12 CPI). Elle n’est pas prévue pour les recours en
contrefagon et elle ne pourra donc pas étre appliquée aux méthodes de calcul étudiées.
L’amende civile serait inutile en matiére de contrefacon parce que cette infraction est
punissable au niveau pénal. Malgré tout, ce 1éger avantage de la méthode québécoise sur les
méthodes francaises ne permet pas de trancher définitivement le débat : ’examen de la

méthode dite « forfaitaire » s’impose.

252 Caroline Le Goffic et Marion Wagner, « Contrefagon — La pénalisation de la contrefagon », op cit, note
174, n° 19.
233 Renvoi relatif au mariage entre personnes du méme sexe, 2004 CSC 79, au para 22.
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I1. La méthode forfaitaire : un outil de premier plan, mais a reconsidérer

La méthode de calcul dite « forfaitaire » permet, elle aussi, de distinguer les deux
juridictions étudiées. Nous nous retrouvons presque dans la situation inverse des dommages
punitifs, c’est-a-dire que la méthode forfaitaire frangaise existe pour tous les droits de la
propriété intellectuelle, alors qu’au Canada, il n’y a seulement qu’une disposition de la
LDA qui la concerne. L’examen de sa portée (A) démontrera qu’elle constitue un outil de

premier plan en matieére d’indemnisation en matiere de propriété intellectuelle (B).

A) La portée de la méthode forfaitaire

Dans le but de mieux comparer les méthodes de calcul des dommages quant a
I’indemnisation de contrefacon, il faut connaitre la portée de la méthode forfaitaire pour
chacune des juridictions étudi€es. Pour ce faire, il faut analyser la méthode francaise qui
s’applique a tous droits de propriété intellectuelle (1), avant de s’attarder a la méthode

canadienne dont la portée est beaucoup plus restreinte (2).

1) La méthode forfaitaire francaise : une application a tous les droits de propriété
intellectuelle

Dans le but de démontrer la portée étendue de la méthode forfaitaire francaise, il
convient d’abord de jeter un coup d’ceil a son historique (a), pour ensuite étudier sa

composition (b) et finalement analyser quelques cas d’especes (c).

a) L’historique de la méthode forfaitaire francaise

C’est par le biais de la Directive 2004/48/CE*** que la notion d’indemnisation
forfaitaire a vu le jour dans un texte de droit européen concernant la propriété intellectuelle.

Son principal objectif était d’harmoniser, au sein de I’Union européenne (ci-apres « UE »),

2% CE, Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des

droits de propriété intellectuelle, [2004] JO, L 195/16 [Directive 2004/48/CE].
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la protection accordée aux droits de propriété intellectuelle®. Cette directive prévoyait
que, pour fixer les dommages-intéréts, les tribunaux « a titre d’alternative, peuvent décider,
dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intéréts, sur la base
d’¢léments tels que, au moins, le montant des redevances [si les parties avaient négocié¢
pour l’octroi d’une licence] » [nos modifications] 26 Son vingt-sixieme considérant
mentionne que cette méthode de calcul forfaitaire pourrait €tre utilisée dans les cas ou le
montant du préjudice réellement subi est difficilement quantifiable. Le but de cette méthode
n’était pas d’introduire, en droit francais, des dommages-intéréts punitifs®’. Un considérant
n’a pas force de loi, mais celui-ci permet de mieux cerner I’intention du législateur

européen quant a la mise en place de la méthode de calcul forfaitaire.

Dans le but de mieux cerner les propos qui suivront, il faut savoir comment une
directive européenne peut avoir un impact en France ou dans un autre Etat membre de
I’UE. Tout d’abord, qu’est-ce qu’une directive? C’est un instrument atypique qui « lie tout
Etat membre destinataire quant au résultat & atteindre, tout en laissant aux instances
nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens »>". La directive est
« une méthode de législation a deux étapes qui s’apparente a la technique de la loi-cadre
complétée par des décrets d’application »**°. En d’autres termes, elle est un instrument
normatif par lequel ’'UE oblige ses différents membres a intégrer, dans leur législation
interne, le contenu total ou partiel de celle-ci. Certaines directives contiennent des clauses
minimales, clauses que les Etats membres peuvent se permettre de dépasser. Par contre, il
existe certaines directives qui ne donnent guere le choix aux membres : celles-ci constituent

260 Une directive crée une

alors des instruments d’harmonisation compléte au sein de I’'UE
obligation de transposition a I’égard de chacun des Etats membres qui peuvent I’adapter a
leur contexte national. Ceux-ci doivent atteindre les objectifs de ’UE en utilisant les

261
moyens les plus efficaces™'.

253 1d., au considérant 10.

2614, art 13, al 1 b).

27 1d., au considérant 26.

238 Jean-Sylvestre Bergé et Sophie Robin-Olivier, Introduction au droit européen, Paris, PUF, 2008, a la p
502.

259 Guy Isaac et Marc Blanquet, Droit général de I’Union européenne, 10° éd, Paris, Dalloz, 2012, a la p 307.
269 Jean-Sylvestre Bergé et Sophie Robin-Olivier, op cit, note 258, a la p 502.

26! Guy Isaac et Marc Blanquet, Droit général de I’Union européenne, op cit, note 259, a la p 308.

56



Comment un texte européen peut-il avoir force de loi dans un Etat comme la
France? Chaque membre doit transposer la directive pour que le texte européen puisse

262 11 s’agit bel et bien d’une obligation parce que si un Etat ne transpose

déployer ses effets
pas la directive dans le délai prévu ou qu’elle n’est pas transposée correctement, la Cour de

justice de I'UE (ci-aprés « CJUE ») pourrait le condamner”®.

C’est la loi du 29 octobre 2007°** qui a transposé la directive précédemment citée.
Elle était innovante parce qu’elle permettait d’introduire, a Dl’intérieur du CPI, des
dispositions quant au calcul des dommages-intéréts en matiére de contrefagcon®®. La
transposition effectuée n’était pas parfaite : il y avait une différence tant au niveau des
fondations générales qu’au niveau rédactionnel. D’une part, contrairement a la directive,
cette loi frangaise passait sous silence la bonne ou la mauvaise foi du contrefacteur. D’autre
part, la législation frangaise prévoyait que la méthode forfaitaire pouvait étre utilisée a la
demande de la partie 1ésée, alors que la directive européenne prévoyait son utilisation
« dans des cas appropriés »*°. Quoi qu’il en soit, 4 1’aide de cette loi, le quantum minimal
prévu a propos de la somme forfaitaire était le montant des redevances dues si les parties
avaient négocié pour 1’octroi d’une licence®®’. Finalement, cette loi n’était pas le meilleur
instrument juridique qui aurait pu venir en aide a la propriété intellectuelle, car les

. .. . L. . . 2
dispositions contenues dans celle-ci n’étaient pas toujours claires®®®.

11 aura fallu I’entrée en vigueur de la loi du 11 mars 2014°®, 4 1a suite d’une procédure
accélérée engagée par le Gouvernement francais, pour obtenir a la fois des éclaircissements
sur la loi de 2007, mais aussi des améliorations. Au niveau civil, certaines d’entre elles
concernaient I’indemnisation a I’égard d’actes de contrefagon. De ce fait, cette loi contient

des dispositions qui permettent notamment d’augmenter la quotit¢ des dommages

262 Jean-Sylvestre Bergé et Sophie Robin-Olivier, op cit, note 258, a la p 502.

263 Guy Isaac et Marc Blanquet, Droit général de I’'Union européenne, op cit, note 259, aux pp 308-309.

264 10i n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefagon, JO, 30 octobre 2007, 17775.

265 Camille Maréchal, « La loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforcant la lutte contre la contrefagon », (2014)
6 CCE étude 11.

266 Camille Maréchal, « L’évaluation des dommages-intéréts en mati¢re de contrefagon », op cit, note 43, aux
pp 245-246.

7 1d., ala p 248.

268 1d., ala p 245.

299 Loi n® 2014-315 du 11 mars 2014 renforgant la lutte contre la contrefacon, JO, 12 mars 2014, 5112.
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prononcée par le juge. Alors que les deux méthodes de calcul furent remaniées, la méthode
forfaitaire a subi deux modifications. La seule qui nous intéresse est celle concernant le
plancher du forfait : ce dernier doit maintenant étre supérieur au montant qui aurait ét¢ di si
les parties avaient négocié quant a 1’octroi d’une licence d’exploitation®’’. Alors que la loi
de 2007 prévoyait qu’elle pouvait étre égale ou supérieure a cette somme, la loi de 2014
exige que la quotité soit supérieure. En d’autres termes, le législateur francais fixe un
plancher quant a la méthode forfaitaire, alors qu’il reste silencieux a propos du plafond*’".

Voici le libell¢ de la disposition législative concernée :

Toutefois, la juridiction peut, a titre d’alternative et sur demande de la partie 1ésée, allouer a
titre de dommages et intéréts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des
redevances ou droits qui auraient été dus si I’auteur de 1’atteinte avait demandé 1’autorisation
d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de I’indemnisation
du préjudice moral causé a la partie 1ésée”’>.

Avant la transposition de cette directive en droit frangais, 1’indemnisation a titre
forfaitaire ¢était déja utilisée par les tribunaux en maticre de propriété industrielle. On avait
recours a cette méthode lorsque le titulaire du droit ne I’exploitait pas lui-méme ou le faisait
par le biais d’un licencié, lorsque les actes de contrefagon n’entrainaient pas directement
des revenus au contrefacteur, lorsque le chiffre d’affaire de la défenderesse était
difficilement démontrable, etc*””. Il était plutdt rare que ce mode de fixation du quantum
des dommages-intéréts ¢tait utilis€ en droit d’auteur. Cependant, il existe quelques
exceptions. L’une d’elles est une décision du Tribunal de commerce de Paris de février
1998°7*. En ’espéce, la demanderesse était une société qui offrait des services sur Internet,
notamment 1’achat, la vente et I’exploitation de toutes informations disponibles sur le web.
La défenderesse ceuvrait dans le conseil en organisation et en prestations de services
informatiques. Il y a eu violation du droit d’auteur parce qu'une employée de cette derniére
s’est grandement inspirée du site web de Cybion, ainsi que d’autres sites. Le tribunal a

conclu qu’il y avait beaucoup de ressemblances au niveau de la présentation des offres de

270 Camille Maréchal, « La loi n°® 2014-315 du 11 mars 2014 renforcant la lutte contre la contrefagon », op cit,
note 265, étude 11.

"' Hervé Lécuyer, « Indemnisation du préjudice en matiére de contrefagon : comment la nouvelle loi est-elle
recue ? », (2011) 162 Gaz Pal 15,alap 15.

12 CPI, op cit, note 36, art L 331-1-3, al 2.

273 Camille Maréchal, « L’évaluation des dommages-intéréts en matiére de contrefagon », op cit, note 43, a la
p 246.

™ Trib com Paris, 9 février 1998, Sté CYBION ¢/ Sté QUALISTREAM, (1998) RIDA (juillet) 292.
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services. Alors que la demanderesse évaluait son préjudice a 500 000 francs, le tribunal lui
a accordé la somme forfaitaire de 50 000 francs, I’équivalent de 7 622 euros. Par
conséquent, la méthode forfaitaire prévue par la directive européenne n’était pas

révolutionnaire; on a plutot codifié et encadré une pratique déja existante.

La décision précédemment citée ne donne aucune piste quant aux éléments pris en
compte par le juge et ce, dans le but de fixer la quotité du forfait octroyé. Malgré le silence

du législateur francais sur son contenu, il s’avere primordial de ’analyser.

b) La composition du forfait : un mélange assez complexe

Bien que le qualificatif « forfaitaire » laisse présager une méthode de calcul simple, la
réalité est toute autre. Le forfait est composé de la masse contrefaisante, masse qui doit étre
multipliée par un certain taux de redevance pouvant étre majoré, ainsi que d’autres
éléments dont le préjudice moral®””. Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle
victime de contrefagon ne peut pas réclamer les gains manqués et les bénéfices réalisés par
le contrefacteur au moyen du forfait’’. Le texte du CPI prévoit que seuls les préjudices
matériel et moral peuvent €tre indemnisés. Avant d’étudier les différentes composantes des
dommages forfaitaires, notons que la partie 1ésée doit faire la preuve de cette masse
contrefaisante qui se fait par saisie-contrefagon. Celle-ci est effectuée par un huissier de

justice et elle permet d’obtenir le nombre d’objets contrefaisants”’”.

En premier lieu, la masse contrefaisante est « le nombre d’actes de contrefacon et
. . 2 , . . . .
d’objets contrefaisants »*'°. La détermination de cette masse peut se faire soit en nombre,

. 2 p e s . o . o
soit en valeur’”’. Par exemple, dans une décision la masse contrefaisante a été chiffrée a 3

275 Camille Maréchal, « L’évaluation des dommages-intéréts en matiére de contrefagon », op cit, note 43, a la
p 250.

*76 C A Bordeaux, 4 mai 2017, n°® 15/01660.

277 Jacques Huillier, « Propriété intellectuelle : des dommages-intéréts punitifs pas si punitifs », (2009) 188
GazPal2,alap4.

278 Camille Maréchal, « L’évaluation des dommages-intéréts en matiére de contrefagon », op cit, note 43, a la
p 248.

*" Emmanuelle Hoffman-Attias, « L’évaluation du préjudice en matiére de contrefagon », (2006) 355 Gaz Pal
16,alap 18.
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588 manteaux >’

, alors que dans une autre, celle-ci fut fixée a 72 681 poignées de
cercueil®™'. La question se complexifie lorsque certains accessoires accompagnent les objets
contrefaisants. Ceux-ci, pour faire partiec de la masse contrefaisante, doivent &tre
« obligatoirement fournis ou vendus avec 1’objet contrefaisant et qu’[ils] aient un lien

, . . . . . 282
nécessaire avec I’objet contrefait » [nos modifications] 82,

Certaines difficultés peuvent survenir par rapport a la détermination de la masse
contrefaisante. A titre d’illustration, le fait que la contrefagon ne touche qu’un signe d’une
marque de commerce rend la quantification de la masse contrefaisante plus ardue parce
qu’il faut retirer de la vente la partie résultant de Dutilisation des signes contrefaits™’.
Lorsque seulement certains attributs de la marque sont contrefaits, notamment la couleur, la
détermination de la masse contrefaisante en question peut s’avérer inadaptée quant a
1’évaluation du préjudice subi par le titulaire de la marque®*. De ce fait, d’autres éléments
peuvent se substituer a cette masse. Par exemple, la durée de diffusion va remplacer la

. . . y,z . s e 2
masse contrefaisante si des droits d’auteur ont été enfreints dans une publicité®®’.

En second lieu, il faut multiplier la masse contrefaisante par un certain taux de
redevance. Pour ce faire, le juge a plusieurs solutions devant lui. Bien qu’il puisse se référer
au taux prévu entre la partie 1ésée et un licencié contractuel®®’, il peut aussi se fier au prix
de la cession des droits envisagée par les parties au litige, méme si les négociations n’ont

rer 2 . . . e s
pas été concluantes®’. 11 est aussi possible qu’un contrat entre les parties ait été conclu,

80 CA Paris, 6 juin 2017, n® 16/04272.

*$1 CA Douai, 30 mars 2010, n°® 02/05920.

®21d.,alaps.

2 Maurice Nussenbaum, « L’évaluation du préjudice né de la contrefagon », (2006) 355 Gaz Pal 13, a la p
13.

4 1d., alap 15.

285 Camille Maréchal, « L’évaluation des dommages-intéréts en matiére de contrefagon », op cit, note 43, a la
p 250.

8 CA Paris, 3 juillet 2009, TOP TEX GROUP SARL ¢ Karine DUPONT et KACTUS SARL, (2009) PIBD 905
IIT 1453 (Dans cette décision, le taux de redevance annuelle utilisé était de 10%.); CA Paris, 11 janvier 2011,
DEMSA SAS et AKAI SALES PTE LTD (Singapour) ¢ DivX INC (E'tats-Unis), (2011) PIBD 936 III 212 (Dans
cette affaire, ce n’est pas un pourcentage qui a été utilisé a titre de taux de redevance, mais plutét une somme
fixée par chaque objet contrefait. En ’espéce, cette somme s’élevait a 2§ US.).

B CA Rennes, 22 février 2011, COMPAGNIES DES ILES DU PONANT SA ¢ SHIP STUDIO SARL, (2011)
PIBD 939 IIT 334 (En I’espéce, la protection de plans et croquis d’architecture navale via le droit d’auteur
était au cceur du débat. Les parties avaient négocié pour une redevance de 30 000 euros pour la construction
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mais qu’il a toutefois €té résilié. Dans ce cas, le juge pourra quand méme se servir du taux
de redevance qui était fixé dans cet acte juridique®®®. I est possible que la partie 1ésée n’ait
concédée aucune licence a des tiers. Le juge n’aurait théoriquement aucun contrat de
référence. Ce dernier pourra tout de méme se servir des taux de redevance utilisés dans le
secteur concerné®™. Bien entendu, c’est sur les épaules de la partie 1ésée que repose le
fardeau de démontrer le taux de redevance qui est habituellement per¢u dans son domaine.
Quoi qu’il en soit, les juges ont pris I’habitude de majorer le taux de redevance, ce qui fait
en sorte que le plancher statutaire est toujours dépassé. Cette pratique a pour but de
sanctionner le fait que le contrefacteur n’ait pas négocié¢ avec la partie 1ésée pour obtenir
une licence. A cela, ajoutons que d’autres éléments peuvent étre considérés dont le

2
dommage moral®”.

Finalement, le préjudice moral doit €tre pris en compte lorsque la partie 1ésée

21 Cette

demande au tribunal de lui attribuer une somme forfaitaire a titre d’indemnisation
possibilité est prévue dans le CPI (notamment, art. 331-1-3, al. 2 CPI). Ce concept de
dommage moral a été traité précédemment de manicre générale. En ce qui concerne la
propriété intellectuelle, 1’atteinte au droit privatif en elle-méme constitue un préjudice

292
19

moral” . En ce qui concerne le droit d’auteur, le préjudice moral est 1’atteinte aux droits

moraux de 1’auteur. En outre, en matiere de marque de commerce, I’atteinte a I’image de la

2
marque est un exemple de dommage moral™”.

Actuellement, 1’indemnisation de ce type de préjudice, a 1’aide de la méthode

forfaitaire n’est pas problématique. Cependant, ce fut tout le contraire au niveau européen.

du premier navire et de 20 000 euros pour les navires subséquents. Le contrefacteur a bati deux navires, « Le
Boréal » et « L’Astral ». Par conséquent, le gain manqué de la partie 1ésée s’élevait a 50 000 euros.).

288 CA Bordeaux, 28 juin 2010, PIBD 926 I1I 681, n° 09/00413.

2% Trib gr inst Paris, 25 juin 2010, TECHNOGENIA SA ¢c MARTEC SARL, ATELIERS JOSEPH MARY SARL,
BMI SA4S et al, (2010) PIBD 929 TII 759 (En I’espéce, le taux utilisé était celui pratiqué dans la métallurgie).
20 Camille Maréchal, « L’évaluation des dommages-intéréts en matiére de contrefagon », op cit, note 43, a la
p 250.

*! Ibid.

22 Frédéric Pollaud-Dulian, Propriété intellectuelle : La propriété industrielle, Paris, Economica, 2011, n°®
832.

3 1d.,n° 1791.
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C’est Darticle treize de la directive précédemment citée qui a été au cceur de cette
polémique. Cette disposition est libellée comme suit :

1. Les Etats membres veillent a ce que, 4 la demande de la partie 1ésée, les autorités judiciaires
compétentes ordonnent au contrevenant qui s’est livré a une activité contrefaisante en le sachant
ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-
intéréts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de I’atteinte.

Lorsqu’elles fixent les dommages-intéréts, les autorités judiciaires :
a) prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques
négatives, notamment le manque a gagner, subies par la partie 1ésée, les bénéfices injustement
réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés des éléments autres que des facteurs
économiques, comme le préjudice moral causé du fait de 1’atteinte,

ou

b) a titre d’alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire
de dommages-intéréts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou
droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé ’autorisation d’utiliser le droit de
propriété intellectuelle en question [...J**

A vrai dire, le débat était centré sur le fait que selon certains, I’indemnisation du préjudice
moral était réservée a la premiére méthode de calcul. Etant donné le libellé de 1’article L.
331-1-3 CPI, le débat est clos en France. Au niveau européen, il aura fallu que la CJUE
tranche et ce, dans un cas de contrefagon de droit d’auteur. La CJUE a interprété le
paragraphe litigieux de maniere a ce que le préjudice moral soit aussi indemnisé via la
méthode forfaitaire™”. En fait, cette indemnisation « est nécessaire pour atteindre ’objectif
d’un niveau ¢levé de protection. Deés lors, la directive invite le juge a indemniser
intégralement I’auteur du préjudice réellement subi en tenant compte des particularités de
’espéce »*°. Le droit européen a penché dans le méme sens que le législateur francais; la
CJUE a affirmé la distinction entre le préjudice matériel et le préjudice moral. C’est sur les
épaules de la partie 1ésée que repose le fardeau de preuve; elle devra a la fois prouver la
consistance de son dommage moral, mais aussi de 1’évaluer. Cette solution est la seule

garantissant la réparation intégrale du préjudice réellement subi par le demandeur™”.

2% Directive 2004/48/CE, op cit, note 254, art 13, al 1.

295 CJUE, 17 mars 2016, aff. C-99/15, Christian Liffers.

2% David Lefranc, « Préjudice moral et indemnisation forfaitaire », (2016) 5 L’Essentiel 7, 4 la p 7.

297 Camille Maréchal, « Dommages-intéréts dus en cas de contrefagon : la réparation du préjudice moral est
compatible avec la méthode forfaitaire », op cit, note 240, a la p 353.
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Par ailleurs, la Cour de cassation, dans une affaire de contrefagon de marque de
commerce, a confirmé que le raisonnement de la CJUE s’applique en mati¢re de marque de
commerce’”®. Or, cette solution de la Cour de cassation doit étre approuvée, d’une part
parce que les dommages-intéréts forfaitaires ne concernent que le préjudice matériel et

d’autre part, Iarticle L. 716-14 CPI conforte celle-ci*”’.

¢) L’analyse de certains cas d’espéce

La premiére décision étudiée®® concerne les marques de commerce. Il s’agit d’un
cas ou la Cour était d’avis qu’il y avait risque de confusion entre les deux marques d’héotels
de luxe. L hotel « Le Byblos » situ¢ a Saint-Tropez, propriété de la partie 1ésée, figure a
I’intérieur de I’annuaire des plus luxueux hotels du monde. La société intimée est située en
Italie et commercialise des vétements et des accessoires de mode, notamment sous la
dénomination « Byblos ». Cette dernicre a toutefois ouvert un hotel de luxe, le « Byblos Art
Hotel Villa Amista », a Vérone en Italie. Elle a déposé cette marque au niveau
communautaire, ¢’est-a-dire pour tous les Etats membres de I’'UE. L’appelante lui a envoyé
deux mises en demeure: 1’'une pour qu’elle abandonne sa demande d’enregistrement, 1’autre
pour qu’elle cesse d’utiliser la dénomination « Byblos »*°'. Elle réclamait la somme de 15
000 euros, somme forfaitaire dans le but d’étre indemnisée pour le préjudice matériel issu
des actes de contrefagon. La Cour d’appel de Paris lui a accordé cette somme et ce,
« [c]onsidérant qu’au vu des éléments de la cause [...] » [nos modifications]** Les juges
ont accordés la somme demandée par la partie 1ésée, sans trop détailler le quantum accordé
pour ce poste d’indemnisation. Cette décision pourrait laisser croire que la Cour accordera
la somme demandée a titre de forfait pour compenser le préjudice matériel ou a I’inverse,

ne I’accordera pas du tout.

28 Cass com, 6 septembre 2016, n° 14-29.518.

299 Audrey Lebois, « Indemnisation forfaitaire et préjudice moral », (2016) 10 L’Essentiel 4, a la p 4.
39 CA Paris, 7 juin 2016, n® 14/23490.

OV 1d., aux pp 3-4.

2 1d. alap 11.
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Cependant, I’autre décision discutée>”

viendra annthiler ce propos. D’ailleurs,
celle-ci concerne aussi les marques de commerce. En I’espéce, la société Chateau H... (ci-
apres « Chateau ») est une compagnie qui exploite un vignoble et 'une de ses marques de
commerce est « Chateau H...». M. B. est aussi propriétaire d’un vignoble et a déposé la
marque « J... ». Chateau 1’a poursuivi en contrefagon, car il utilisait la marque « J... » et
commercialisait des bouteilles qui étaient revétues de cette marque. Le tribunal de grande
instance de Bordeaux 1’a notamment condamné a verser 10 000 euros a Chateau pour le
dommage matériel subi’**. En appel, Chéteau réclamait, 4 titre d’indemnité forfaitaire quant
au préjudice matériel subi, la somme de 31 327 euros. A cet égard, la partie lésée s’était
fondée sur les trois hectares et demi exploitables, ainsi qu’un rendement de quarante-et-un
hectolitres par hectare. La Cour d’appel n’était pas de cet avis. Selon les juges « [l]e
préjudice ne peut €tre évalué uniquement par rapport a un chiffre d’affaire supposé, qui ne
constitue pas un bénéfice [...] » [nos modifications]’”. Par conséquent, elle a fixé la quotité

du forfait a 18 000 euros. Cette décision est pertinente dans la mesure ou elle éclaire sur

certains éléments non pertinents a apporter en preuve quant a la détermination du forfait.

Bref, la méthode forfaitaire francaise existait bien avant la directive européenne. Le
texte francais, combiné a la jurisprudence, permet de mieux cerner les contours de cette
méthode d’évaluation des dommages en maticre de propriété intellectuelle; les cas d’espéce
cités le démontrent clairement, méme si [’évaluation du préjudice moral n’a pas été

discutée.

2) La méthode forfaitaire canadienne : une exclusivité du droit d’auteur’*®

Le législateur canadien n’a rédigé qu’une seule disposition 1égislative qui prévoit la

possibilité d’octroyer a la partie 1ésée une somme forfaitaire a titre d’indemnité.

Contrairement au droit frangais en vertu duquel le demandeur peut avoir recours a cette

% CA Bordeaux, 24 mai 2017, B D ¢ SCEA Chdteau H, n° 16/00204.
304

Id., aux pp 2-3.
S 1d. alap 12.
3% pour cette sous-section, des décisions de common law seront citées, contrairement a la partie sur les
dommages punitifs. La raison est simple : 1’utilisation des décisions des tribunaux de common law permet
d’obtenir une analyse beaucoup plus approfondie de la méthode forfaitaire canadienne.
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méthode pour tous les droits de propriété intellectuelle, le droit canadien limite cette
possibilité au droit d’auteur. La disposition législative en question est I’article 38.1 de la
LDA. Pour bien comprendre les dommages préétablis en droit d’auteur canadien, il faut
comprendre que celle-ci prévoit une fourchette d’indemnisation permettant d’éviter les abus
(a) et que la présence de criteres statutaires de fixation de la quotité des dommages est
indispensable quant a la prévisibilité de la somme accordée (b). Toutefois, la possibilité

d’octroyer des dommages punitifs vient contaminer la méthode forfaitaire canadienne (c).

a) La fourchette d’indemnisation forfaitaire : un rempart aux abus

Le premier paragraphe de cette disposition législative concerne principalement la
fourchette du quantum qu’un juge peut accorder a la partie 1ésée a titre de dommages
préétablis. Si la violation était dans un but commercial, le forfait va varier entre 500$ et 20
00083, alors que si la violation n’était pas commerciale, cette fourchette passe de 100$ a 5
0008$. La fin poursuivie par le contrefacteur est un élément-clé quant a la détermination de
cette somme forfaitaire. Dans le cadre de notre étude, nous allons nous concentrer sur la
premiére fourchette d’indemnisation. A propos de cette derniére, la division des petites
créances de la Cour du Québec a déja octroyé le minimum fixé dans le cas de reproduction

307

d’un logo d’un commerce de petite taille®”’. A I’inverse, certains juges ont déja octroyé le

maximum prévu par la LDA®%,

Cette fourchette est applicable pour chaque violation du droit d’auteur, pour
chacune des ceuvres contrefaites. Ainsi, le fait de contrefaire plusieurs exemplaires d’une
seule ceuvre représente une seule violation du droit de propriété intellectuelle. La Cour
fédérale a accordé la somme maximale de 20 000§ et ce, pour vingt-cinq violations de droit
d’auteur. Or, le quantum total pour ce chef d’indemnisation se chiffrait a 500 000$°*! Cette

décision n’est pas la seule ou le juge a octroyé le maximum prévu par la fourchette

37 Dufour ¢ Langlois, 2001 CanLII 16628 (QC CQ).
398 Setanta Sports Canada Ltd ¢ 840341 Alberta Ltd, 2011 CF 709, au para 19.
39 Microsoft Corp ¢ 9038-3746 Québec Inc, 2006 CF 1509, au para 112.
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indemnitaire®'’. Bien entendu, le juge peut opter pour une somme autre que ce plafond
indemnitaire, lorsqu’il y a plus d’une violation du droit d’auteur. Notons qu’en cas de
violations multiples du droit d’auteur, le tribunal fixe une méme somme forfaitaire pour
chacune d’entre elles. A titre d’illustration, la Cour fédérale a accordé la somme de 1 000$

. . . o s 2 311
pour chacun des quatorze films contrefaits qui avaient été saisis' .

Malgré ce qui précede, cette fourchette concernant la violation a titre commercial du
droit d’auteur peut se voir atténuée dans deux circonstances précises : d’abord, si le
défendeur n’était pas au courant ou ne pouvait pas €tre au courant qu’il violait des droits
d’auteur et ensuite, si dans une situation, il y a plusieurs ceuvres sur un méme support et
I’octroi de la somme minimale pour chaque ceuvre entrainerait une indemnité totalement
disproportionnée & 1’égard des infractions commises®'?. Dans le premier cas, le plancher de
la fourchette d’indemnisation peut s’abaisser a 200$°", alors que pour le deuxiéme, le

minimum pourrait étre inférieur a 200$°',

En ce qui concerne cette premiere exception, celle-ci a pour principal avantage de
faire abaisser le minimum de la fourchette a 200$ par violation du droit d’auteur. Pour ce
faire, le contrefacteur doit convaincre le tribunal qu’il n’était au courant de rien et qu’il
n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait enfreint le droit d’auteur du
demandeur’". Cependant, tout porte a croire que si les droits d’auteur avaient été publiés,

.. N . .. 1
le contrefacteur ne pourrait invoquer avec succés cette disposition’'.

M . 1 . . ..
A propos de la seconde exception®'’, celle-ci doit rencontrer deux conditions

cumulatives pour étre applicable : il doit étre question d’un support sur lequel plusieurs

319 Louis Vuitton Malletier S A ¢ Yang (2007), 2007 CF 1179, au para 22; Louis Vuitton Malletier S A v 486
353 B C Ltd, 2008 BCSC 799, au para 82.

31 [ S Entertainment Group Inc ¢ Formasa Video (Canada) Ltd, 2005 CF 1347, aux para 61, 69.

312 Telewizja Polsat S A ¢ Radiopol Inc, 2006 CF 584, au para 39.

313 1.DA, op cit, note 38, art 38.1(2).

31414, art 38.1(3).

514, art 38.1(2).

316 14, art 39(1).

*'"Dans le cadre de notre travail, nous avons mis de coté la seconde partie de cette exception, celle qui
concerne les fournisseurs de service Internet principalement dans le but de faciliter la violation de droits
d’auteur. Cette violation prévue au paragraphe 27(2.3) de la LDA n’est pas essentielle quant a I’analyse de la
méthode forfaitaire canadienne.
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ceuvres sont fixées et le montant total des dommages préétablis doit étre disproportionné
par rapport a la violation du droit d’auteur. Une fois ces conditions remplies, le tribunal
pourra abaisser le minimum de la fourchette pour rendre I’indemnisation plus équitable’'®.
Cela se justifie par le fait que la fixation de dommages préétablis doit, comme les
dommages-intéréts pécuniaires, étre juste’'”. En I’absence de cette nuance, la LDA aurait
pu mener a des sanctions démesurées; il fallait que le législateur accorde la possibilité au
juge de pouvoir tempérer la rigidité de cette loi**". A titre d’illustration, un juge de la Cour
fédérale a utilisé cette disposition pour fixer les dommages préétablis a 150$ par violation.
Ce dernier a multiplié cette somme par 2009, le nombre de copies ayant été saisies®>'. Au
total, cette somme s’élevait a 301 350$. En I’absence de cette exception, cette somme aurait
¢té de plus d’un million de dollars. Ce cas d’espece est un exemple typique qui démontre
I’importance capitale de cette disposition législative. Conséquemment, cet assouplissement
de la fourchette statutaire d’indemnisation permet de préserver 1’équité quant a I’octroi de

dommages préétablis.

b) Les critéres de fixation du forfait : des lignes directrices indispensables

La LDA prévoit une liste non exhaustive de facteurs que le juge doit prendre en
considération, dans le but d’évaluer les dommages préétablis. La prise en compte de ces
derniers permet de mieux situer le juge a I’intérieur de la fourchette législative. Dans
chaque cas d’espece, il doit notamment considérer la bonne ou la mauvaise foi du
contrefacteur, le comportement des parties avant et pendant I’instance, le besoin de créer un
effet dissuasif, etc’*>. Examinons comment ces facteurs font osciller le pendule a ’intérieur

de la fourchette statutaire.

D’abord, dans la décision Mejia v. LaSalle College International Vancouver Inc., la
Cour a octroyé la somme de 500$ a la partie demanderesse. Cette affaire concernait une

photographie qui avait été reproduite sur Facebook. Le juge a considéré que le

31814, art 38.1(3).

319 Pinto ¢ Centre Bronfman de I'éducation juive, 2013 CF 945, au para 195.
320 Tency Music SAS ¢ Lefrancois, 2013 QCCS 1947, au para 24.

32! Telewizja Polsat S A ¢ Radiopol Inc, op cit, note 312, au para 51.

322 1.DA, op cit, note 38, art 38.1(5).

67



contrefacteur n’avait pas l’intention d’enfreindre le droit d’auteur du demandeur.
Cependant, la partie 1ésée avait toléré cet usage pendant un certain temps et elle n’avait pas

7 r 2
déposé en preuve des pertes de revenus’>.

Dans la décision Hains (Cindy Hains
Photographe) c. Ermel (Studio Zaf), le juge a fixé les dommages préétablis a 2 5008. Ce
cas d’espece concerne une photographe professionnelle qui a repris la mise en scéne d’une
autre photographe. Pour en arriver a ce quantum, le juge a considéré la négligence de la
photographe et le fait que la violation a été commise a des fins commerciales. Ce dernier
était d’avis qu’il fallait dissuader la défenderesse de violer les droits d’autrui’**. De plus,
dans la décision Film City Entertainment Ltd c. Golden Formasa Ltd, le juge de la Cour
fédérale a fixé la quotité des dommages préétablis a 5 000$ pour la contrefagon d’un film.
Dans cette affaire, le juge a tenu compte de tous les €léments pertinents et a voulu créer un
effet dissuasif pour tenter d’empécher d’autres violations du droit d’auteur’>. Bien qu’il
soit important pour le juge de considérer tous les ¢éléments pertinents, le fait de vouloir

créer un effet dissuasif provoque un gonflement des dommages forfaitaires.

Par la suite, dans la décision Canada (Attorney General) v. Rundle, le juge ontarien
avait fixé les dommages a 7 500$ par test contrefait. Méme aprés qu’il y ait eu mise en
place de tests de remplacement, les actes de contrefagon se sont poursuivis. Le juge a

doublé les dommages pour chaque violation du droit d’auteur’*

. Ainsi, le fait de continuer
a perpétrer des gestes allant a 1’encontre du droit d’auteur fait en sorte que le tribunal

n’hésitera pas pour augmenter le quantum des dommages préétablis.

Par ailleurs, la décision Mitchell Repair Information Co. LLC c. Wayne Long permet
de démontrer I’impact de la mauvaise foi a I’égard de la fixation des dommages préétablis.
Plusieurs ¢léments factuels ont permis de constater la mauvaise foi du contrefacteur : celui-
ci a dissimulé son identité en se faisant passer pour un avocat, il a continué¢ d’enfreindre les
droits d’auteur de la partie demanderesse et ce, méme apres qu’on lui ait demandé, il a

tourné la demanderesse en dérision, le contenu des courriels envoyés était dégradant, etc.

32 Mejia v LaSalle College International Vancouver Inc, 2014 BCSC 1559, aux para 177, 214-218.
3% Hains (Cindy Hains Photographe) v Ermel (Studio Zaf), 2015 QCCQ 1152, aux para 46, 72-73.
323 Film City Entertainment Ltd v Golden Formasa Ltd, 2006 CF 1149, au para 20.

328 Canada (Attorney General) v Rundle, 2014 ONSC 2136, aux para 19-20.
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En considérant ce qui précéde, les dommages préétablis ont été fixés a 20 000$**. La
présence de mauvaise foi permet a la partie demanderesse d’obtenir un montant supérieur

au sein de la fourchette d’indemnisation.

Cependant, la présence de mauvaise foi ne rend pas automatique 1’octroi de la
somme maximale. La décision Entral Group International Inc. c. MCCUE Enterprises
Corp. représente une belle illustration de mauvaise foi extréme, sans toutefois que le juge
accorde le maximum prévu a titre de dommages préétablis. Dans ce cas d’espece, le
contrefacteur avait pour stratégie d’occasionner autant de problémes et de dépenses que
possibles a la partie demanderesse. Le tout, dans le but de pouvoir continuer a utiliser les
ceuvres et sans devoir verser une quelconque contrepartie. Les droits d’auteur de la
demanderesse ont été violés pendant de nombreuses années et ce, en toute connaissance de
cause. Malgré cette mauvaise foi extréme, le tribunal n’a guére octroyé le maximum prévu
par la LDA; il n’y avait pas eu d’ordonnances antérieures que la défenderesse n’avait pas
respectées. Par conséquent, le tribunal a accordé la somme de 15 000$ pour chaque ceuvre

contrefaite, pour un total de 105 0008 4 titre de somme forfaitaire®".

Néanmoins, la violation d’une ordonnance antérieure ne constitue pas une condition
sine qua non quant a I’octroi du maximum prévu par la fourchette d’indemnisation. La
Cour fédérale a déja octroy¢ le maximum de 20 000$ par jugement sommaire. Cette somme
fut accordée pour dix-sept violations du droit d’auteur, pour un total de 340 000$ pour ce
chef d’indemnisation. Cette affaire concernait la contrefagon de logiciels, ainsi que des
pochettes utilisées pour leur empaquetage. Les logiciels contrefaits étaient ensuite vendus
sur Internet. Le juge de la Cour fédérale, en considérant la mauvaise foi du contrefacteur,
son comportement inappropri¢ — notamment le fait de blamer les parties demanderesses
pour les actes de contrefacon qu’elle a elle-méme commis — et le fait de vouloir créer un
effet dissuasif, ne voyait aucune raison qui I’aurait empéché d’accorder le maximum prévu

par la LDA*%.

327 Mitchell Repair Information Co LLC v Wayne Long, 2014 FC 562, aux para 6-10.

328 Entral Group International Inc ¢ MCCUE Enterprises Corp (Di Da Di Karaoke Compagny), 2010 CF
606, aux para 45-48.

32 Adobe Systems Incorporated ¢ Thompson (Appletree Solutions), 2012 CF 1219, aux para 1-5, 7-8.
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Ce survol de la jurisprudence ne constitue guere une €tude exhaustive de toutes les
décisions rendues en la matiere. Par contre, cela permet de constater qu’a la fois la
mauvaise foi, ainsi que le désir de vouloir créer un effet dissuasif sont des éléments
permettant de gonfler le quantum des dommages-intéréts préétablis. Ces propos doivent
étre nuancés par le fait que pour que la somme octroyée corresponde au maximum prévu
par la loi, le non-respect d’une ordonnance antérieure est un facteur important, mais non

essentiel, permettant d’atteindre le plafond fixé par la LDA.

¢) Les dommages punitifs : une contamination des dommages préétablis

Le choix que fait la victime de contrefacon de demander au tribunal une somme
forfaitaire n’entraine pas une suppression de son droit d’obtenir des dommages punitifs**.
Par exemple, une photo a ¢ét¢ publiée illégalement sur un site Internet; il s’agissait bel et
bien de contrefagon. La partie défenderesse prétendait étre I’auteure de la photographie, ce
qui n’était pas le cas, dans une publicité annoncant ses services de photographe. En
I’espece, une somme forfaitaire de mille dollars fut accordée. De plus, étant donné 1’atteinte
illicite et intentionnelle, le tribunal a accordé des dommages punitifs qui se chiffraient a

5008; Iatteinte illicite fut d’une durée de quarante-trois jours™'.

Méme s’il est question de méthode forfaitaire en matiere de propriété intellectuelle,
les critéres permettant 1’octroi de dommages punitifs demeurent les mémes que ceux traités
précédemment. Ceci considéré, il pourrait y avoir des cas ou un juge pourrait accorder a la
fois le maximum prévu par la fourchette statutaire, en plus d’accorder des dommages
punitifs. Dans cette lignée, un juge a déja octroyé la somme de 20 000$ a chacun des
photographes concernés, en plus de condamner le défendeur a verser la somme de 100 000$
a titre de dommages punitifs®*%. Cette disposition de la LDA est logique, car les dommages
punitifs « sont accordés uniquement lorsque 1’acte fautif délibéré est si malveillant et

3

inacceptable qu’il justifie une sanction indépendante »***. 1l faut que les dommages

39 1.DA, op cit, note 38, art 38.1(7).

31 Gagné ¢ Faguy, 2015 QCCQ 11832, aux para 2-3, 30-31, 57, 62.
332 Trout Point Lodge Ltd v Handshoe, 2014 NSSC 62, aux para 27-28.
333 Honda Canada Inc ¢ Keays, 2008 CSC 39, au para 62.
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préétablis soient distingués des dommages punitifs. En d’autres termes, si les dommages
préétablis sont suffisants pour indemniser le préjudice subi, le tribunal ne va pas accorder

N N .. 4
de dommages 4 caractére punitif®>*.

Malgré le fait que les dommages punitifs soient I’exception et non la regle, les
tribunaux canadiens n’hésitent pas a en accorder lorsque I’occasion se présente. Ces
derniers en ont octroyé a plusieurs reprises’. Il est méme déja arrivé que le tribunal
condamne trois défendeurs a verser 100 000$ a titre de dommages punitifs au demandeur,
ainsi qu’un quatriéme pour la somme de 200 000S. En plus d’obtenir le montant maximal
pour cinq infractions au droit d’auteur, le demandeur a obtenu un demi million de dollars a
titre de dommages-intéréts punitifs*®. Par conséquent, méme s’il s’agit d’une somme
« forfaitaire », cela n’empéche pas la partie 1ésée d’obtenir un montant intéressant, grace au
nombre ¢levé d’infractions au droit d’auteur commises, ainsi que par la conduite
répréhensible du contrefacteur qui pourrait se traduire par 1’octroi de dommages punitifs

par le tribunal.

Quoi qu’il en soit, il nous apparait tout a fait regrettable de voir la méthode
forfaitaire canadienne, aussi rigoureuse soit-elle, subir un tel traitement. Effectivement, la
quotité¢ des dommages préétablis est balisée via une fourchette d’indemnisation statutaire.
De méme, des critéres prévus par la LDA servent de lignes directrices aux juges, dans le
but de faire osciller leurs décisions a I’intérieur des bareémes établis. La jurisprudence
étudiée permet d’avoir une vision d’ensemble sur 1’impact de chacun des critéres par
rapport au quantum des dommages préétablis. Ce travail combiné du législateur et des
tribunaux canadiens permet d’assurer une certaine prévisibilité quant a P’attribution de ce
type de dommages. Alors que le droit frangais est un peu plus démuni a ce niveau, le droit
canadien rayonne et semble étre un modele a suivre. Toutefois, I’attribution de dommages

punitifs par le biais de la méthode forfaitaire canadienne vient la contaminer, car I’octroi de

3% Canada (Attorney General) v Rundle, op cit, note 326, au para 17.

335 Ibid ; Trout Point Lodge Ltd ¢ Handshoe, op cit, note 332, au para 28; Louis Vuitton Malletier S A ¢ Yang
(2007), op cit, note 310, aux para 48-53; Microsoft Corporation ¢ 1276916 Ontario Limited et al, 2009 CF
849, au para 49.

338 Louis Vuitton Malletier S A ¢ 486 353 B C Ltd, op cit, note 310, au para 17.
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tels dommages est moins prévisible. Néanmoins, une étude comparative s’impose, dans le

but d’étudier I’importance de cette méthode forfaitaire.

B) La méthode forfaitaire : un outil de premier plan

Une fois la portée des différentes méthodes forfaitaires balisée, il est maintenant temps
de les analyser plus en profondeur. Il s’agira d’étudier I’importance de ses méthodes au sein
de leur propre juridiction. D’ailleurs, méme si la méthode forfaitaire doit selon nous étre

reconsidérée (2), celle-ci constitue une alternative avantageuse (1).

1) Le forfait octroyé a la suite d’actes de contrefacon : un atout sur plusieurs
niveaux

Bien entendu, la méthode forfaitaire s’aveére avantageuse a plusieurs niveaux. Dans cet
ordre d’idées, une analyse franco-canadienne a propos des méthodes forfaitaires s’impose
(a). Cette analyse permettra de démontrer que la méthode de calcul forfaitaire constitue un

outil de premier plan pour les juges (b).

a) L’analyse franco-canadienne du forfait : un processus permettant de cerner ses
atouts

Cette analyse aura pour pierre angulaire les points de divergence entre les deux
méthodes forfaitaires étudiées. Les points de similitude seront néanmoins traités, mais
ceux-ci auront une importance secondaire. Cette maniére de faire permettra de mieux

cerner les possibles améliorations a apporter d’un c6té comme de 1’autre.

Dans un premier temps, notons que les objectifs de chacune des juridictions étudices se
distinguent. Alors qu’en Europe 1’objectif ultime est d’assurer un degré élevé de protection
uniforme des droits de propriété intellectuelle au sein de 'UE*, la méthode forfaitaire

canadienne semble avoir un objectif moindre. Effectivement, son but est de dissuader la

337 Directive 2004/48/CE, op cit, note 254, au considérant 10.
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contrefagcon avec des montants minimes qui varient entre 500 et 20 000$. Les dommages
préétablis ont aussi pour objectif d’éviter a la partie 1ésée de devoir faire la preuve du
préjudice réellement subi. Cette méthode est nettement moins ambitieuse dans la mesure ou

les dommages forfaitaires ne sont prévus que pour le droit d’auteur’>®

, tandis qu’en France,
cette possibilité est accordée a tous les droits de propriété intellectuelle (notamment, art. L.
311-1-3, al. 2 CPI). Cela démontre la différence de I’importance accordée a la protection
des droits de propriété intellectuelle. L’¢tendue des dommages exacte en propriété
intellectuelle est souvent difficile a démontrer. Ainsi, le 1égislateur francais, contrairement a

son homologue canadien, a donné un énorme coup de main a la fois aux parties 1ésées, mais

aussi aux juges.

Dans un deuxiéme temps, la fixation du forfait est mieux encadrée au Canada qu’en
France. Alors que le législateur canadien a fix¢é statutairement un plancher et un plafond
quant a la quotité du forfait™’, le droit frangais est plus timide. En effet, bien que le
législateur francais ait instauré un certain plancher, celui-ci est trés abstrait parce que le
seuil est une somme nécessairement « supérieure au montant des redevances ou droits qui
auraient été dus si ’auteur de D’atteinte avait demandé 1’autorisation d’utiliser le droit
auquel il a porté atteinte »°*°. Ce minima va varier en fonction de chaque cas d’espéce.
Ajoutons qu’en droit francais, le 1égislateur n’a imposé aucun plafond a cette méthode de
calcul alternative. Conséquemment, le 1égislateur frangais a moins encadré la fixation du
forfait, ce qui se traduit par une plus grande marge de manceuvre pour les juges frangais.
Malgré un encadrement assez strict au niveau canadien, cette manicre de faire semble venir
en aide aux juges; le législateur a prévu des critéres a considérer quant a la fixation de la

quotité du forfait a attribuer™*'.

Dans un troisiéme temps, le contenu du forfait différe entre les deux juridictions. En
droit francais, ce dernier est constitué¢ de la masse contrefaisante qui est multipliée par un

taux de redevance majoré. Il faut aussi considérer le préjudice moral subi par la partie

338 LDA, op cit, note 38, art 38.1.

339 1d., art 38.1(1).

30 CPI, op cit, note 36, art L 331-1-3, al 2.
U LDA, op cit, note 38, art 38.1(5).
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1ésée*. Tel que mentionné précédemment, 1’indemnisation du dommage moral est

compatible avec la méthode de calcul forfaitaire®®. Contrairement au droit frangais, le droit
canadien ne prévoit pas 1’indemnisation du préjudice extrapatrimonial par le biais de cette
méthode. Au Canada, les dommages préétablis sont composés de deux €léments : d’une
part, les criteres statutaires prévus vont faire osciller la décision du juge a I’intérieur de la
fourchette d’indemnisation et d’autre part, le nombre d’actes de contrefagon qui aura un
impact direct sur la quotité¢ du forfait. Une fois que le juge canadien a fixé le quantum
forfaitaire associ¢ a une seule violation du droit d’auteur, celui-ci doit multiplier cette
somme par le nombre de produits contrefaits. Il doit aussi considérer la possibilité
d’octroyer des dommages punitifs si les conditions d’attribution sont remplies.
Conséquemment, les deux méthodes forfaitaires étudiées divergent a propos de

I’indemnisation partielle du préjudice matériel subi.

Considérant ce qui précede, cette méthode alternative avantage le titulaire d’un droit
de propriété intellectuelle qui n’exploite pas son droit ou qui le fait par I’entremise d’un
tiers. Par exemple, cette méthode est fréquemment utilisée en maticre de brevet, soit
lorsque le titulaire du brevet n’exploitait pas son invention, soit lorsque celle-ci était
exploitée par un ou plusieurs licenciés’**. Cette méthode est avantageuse dans la mesure oul
le titulaire du droit d’auteur n’a pas a démontrer 1’ampleur du préjudice réellement subi,

4 . .
345, Drailleurs, dans bien des

ainsi que les profits obtenus illicitement par le contrefacteur
cas, la partie 1ésée n’a pas les ressources financieres pour faire la preuve du préjudice

découlant des actes de contrefacon®*.

Par ailleurs, cette méthode est un outil tellement efficace pour le juge frangais qu’il

la confond avec la méthode in concreto, ¢’est-a-dire qu’il combine parfois les deux, au lieu

342 Camille Maréchal, « L’évaluation des dommages-intéréts en matiére de contrefagon », op cit, note 43, a la

p 250.

3 Camille Maréchal, « Dommages-intéréts dus en cas de contrefagon : la réparation du préjudice moral est
compatible avec la méthode forfaitaire », op cit, note 240, a la p 353.

3% Frédéric Pollaud-Dulian, Propriété intellectuelle : la propriété industrielle, op cit, note 292, n® 834.

35 1.DA, op cit, note 38, art 35(1).

3% Laurent Carriére et Stefan Martin, « Les nouveaux recours en contrefagon suite aux modifications de 1997
ala Loi sur le droit d’auteur », (1998) 11 : 1 CP1 219, a la p 225.
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d’en appliquer qu’une seule®*’. Cette méthode s’avére fort utile pour les juges. Ajoutons
que la méthode forfaitaire canadienne, qui ne concerne que le droit d’auteur, constitue aussi
un outil de premier plan. Pour preuve, dans les cas de contrefacon a titre commercial, la
fourchette d’indemnisation oscille entre 500§ et 20 000$, pour chacune des violations.
N’oublions pas que la LDA dresse une liste des critéres pertinents qui doivent étre
considérés®*®. Ces critéres sont des outils indispensables permettant au tribunal de
quantifier le quantum des dommages a accorder. La jurisprudence abondante a cet effet
permet d’esquisser une hiérarchie des criteéres les plus influents quant a la fixation de la
quotité; la présence de mauvaise foi, ainsi que la volonté de vouloir créer un effet dissuasif
semblent étre les critéres ayant le plus de poids dans la balance. Il serait possible de poser
I’hypothese selon laquelle la méthode forfaitaire représente un outil de premier plan pour le

juge parce qu’elle facilite la quantification des dommages-intéréts.

A cette hypothése, on pourrait y opposer le fait que cette méthode alternative ne
facilite pas la détermination du montant des dommages, mais mélange plutot le juge. En
effet, certains magistrats ne respectent pas le texte de loi et vont combiner les deux
méthodes de calcul frangaises ou méme 1I’imposer alors que la partie victime de contrefacon
ne 1’aurait pas demandée®®. 11 faudrait nuancer ce contre-argument en mentionnant que
c’est seulement en droit frangais que le juge serait mélangé. Ce probléme n’existe pas au
Canada, car la méthode dite « forfaitaire » n’est applicable qu’en mati¢re de droit d’auteur.
Cependant, cet argument ne tient pas la route; si le juge ne respecte pas le texte de loi et
utilise la méthode forfaitaire a 1’égard d’une partie du quantum total des dommages
forfaitaires, c’est signe que cet outil lui permet d’indemniser plus adéquatement la partie

Iésée.

De plus, la structure des dommages préétablis en droit canadien ne peut, en aucun

cas, mélanger le juge. En effet, la fourchette l1égislative lui permet de mieux chiffrer les

347 Camille Maréchal, « L’évaluation des dommages-intéréts en matiére de contrefagon », op cit, note 43, a la
p 250.

8 DA, op cit, note 38, art 38.1(5).

% Trib gr inst Paris, 14 janvier 2009, WATERS CORPORATION et WATERS SAS ¢ HEWLETT-PACKARD
GMBH, AGILENT TECHNOLOGIES DEUTCHSLAND GMBH, (2009) PIBD 895 III 998; CA Paris, 5
octobre 2011, WATERS CORPORATION et WATERS SAS ¢ HEWLETT-PACKARD GMBH, AGILENT
TECHNOLOGIES DEUTCHSLAND GMBH, (2011) PIBD 954 I1I 56.
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dommages forfaitaires pour chacune des infractions reliées au droit d’auteur. Il ne peut y
déroger, sauf exception’. La LDA vient le guider en prévoyant des critéres a prendre en
considération™'. Avec la jurisprudence sur le sujet, il est difficile de croire qu’un juge
pourrait s’écarter de la lettre de la loi. Alors que le juge canadien est pris par la main pour
fixer la quotité¢ des dommages préétablis, le droit frangais est moins encadrant, ce qui peut

mélanger le juge francais.

On pourrait également soulever que la méthode forfaitaire permet d’accorder,
contrairement aux regles de droit civil, une indemnité a une partie qui n’aurait pas
réellement subi de préjudice. Toutefois, cette méthode s’écarte des principes établis en
matiére de responsabilité civile’?. Méme si une partie ne subit pas vraiment de préjudice et
recoit des dommages-intéréts, cela pourrait se justifier par le fait que I’on veut accorder un
niveau de protection élevé en faveur des titulaires de droits de propriété intellectuelle®>.
Par exemple, avec la méthode forfaitaire, le titulaire d’un brevet non utilisé pourrait
poursuivre un contrefacteur et le faire condamner a lui verser des dommages-intéréts. Ainsi,
la présence d’une telle méthode pour tous les droits de propriété intellectuelle en France lui
permet de se distinguer de la méthode forfaitaire canadienne. Sur ce point, le législateur

canadien pourrait s’ inspirer du droit frangais.

b) La méthode forfaitaire : un outil de premier plan pour les juges

Tel que discuté précédemment, la méthode de calcul forfaitaire avantage le titulaire des
droits de propriété intellectuelle dont le monopole a été violé. Parmi ces avantages, notons
notamment que le fardeau de preuve est moins élevé® et que la partie 1ésée n’a pas a
exploiter elle-méme son monopole pour recevoir une indemnisation®>. Les atouts de cette

méthode a 1’égard des titulaires de droit de propriété intellectuelle seront mis de coté; notre

330 Telewizja Polsat S A ¢ Radiopol Inc, op cit, note 312, au para 39 ; LDA, op cit, note 38, art 38.1(2) et (3).
3V ILDA, op cit, note 38, art 38.1(2).

352 Camille Maréchal, « L’évaluation des dommages-intéréts en matiére de contrefagon », op cit, note 43, a la
p 247.

333 Directive 2004/48/CE, op cit, note 254, au considérant 10.

3%% Laurent Carriére et Stefan Martin, « Les nouveaux recours en contrefagon suite aux modifications de 1997
a la Loi sur le droit d’auteur », op cit, note 346, a la p 225.

355 Frédéric Pollaud-Dulian, Propriété intellectuelle : la propriété industrielle, op cit, note 292, n® 834.
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analyse aura pour pierre angulaire notre hypothese. Celle-ci est a 1’effet que cette méthode
constitue un outil indispensable pour le juge et qu’en son absence, la fixation du quantum

des dommages serait affectée.

D’abord, soulignons que la méthode forfaitaire, méthode de calcul alternative, est
tellement utile pour les juges que ceux-ci I’ont combinée, a quelques reprises, avec 1’autre
méthode de calcul®®®. 11 est clairement prévu dans le CPI que ce sera I’une ou 'autre des
deux méthodes qui sera appliquée (notamment, art. L. 331-1-3, al. 2 CPI). Bien que les
décisions citées ont été rendues sous I’ancien régime, celles-ci demeurent pertinentes pour

démontrer I’importance du forfait a titre d’indemnisation du dommage subi.

A titre d’illustration, analysons la décision qui fut rendue par la Cour d’appel de Paris le
5 octobre 2011*. Ce litige impliquait une société allemande qui fabriquait, en territoire
allemand, des produits protégés par un brevet européen. Ce brevet concernait un
« dispositif de pompage pour délivrer un liquide a haute pression ». Ces produits étaient
vendus a une filiale néerlandaise qui les vendait ensuite a une filiale frangaise du groupe.
Cette derniere assurait tant la vente que le service apres-vente en France. Les sociétés
Waters ont contrefait le brevet en cause. Un jugement du Tribunal de grande instance de
Paris, confirmé par un arrét de la Cour d’appel, a déclaré les sociétés Waters coupables de

contrefagon®>®,

En ce qui concerne le calcul indemnitaire, les deux parties avaient des positions situées
aux antipodes. Alors que les contrefacteurs pronaient 1’approche de la redevance
indemnitaire au motif que la société allemande n’exploitait pas personnellement son brevet
en territoire frangais, cette derniere était plutot d’avis que la réparation de son préjudice
devait se calculer en fonction du gain manqué. C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris a
¢établi le principe en vertu duquel « le préjudice de contrefacon doit étre apprécié en termes

de profits perdus sur les ventes manquées lorsque le breveté exploite I’invention et se

3% Camille Maréchal, « L’évaluation des dommages-intéréts en matiére de contrefagon », op cit, note 43, a la
p 250.

STCA Paris, 5 octobre 2011, op cit, note 349.

338 Jacques Raynard, « Droit des brevets et du savoir-faire industriel », [2012] D 520, a la p 530.
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trouvait dés lors en mesure de réaliser les ventes du contrefacteur, et qu’il doit €tre en
revanche calculé en termes de redevances manquées quand le breveté n’exploite par lui-
méme 1’invention protégée »°. Suivant ce principe, la Cour d’appel était d’avis que la
société allemande était fondée a recevoir réparation sur la base des gains manqués parce

qu’elle subissait les conséquences des ventes manquées de sa filiale francaise®®.

La méthode « in concreto » de I’époque fut teintée par 1’octroi d’une redevance
indemnitaire. Cette redevance fut accordée pour deux raisons : d’une part, il y avait une
insuffisance de données concernant la vente des produits brevetés qui s’étendait pour une
période de plus de deux ans. L’option de la redevance indemnitaire était la solution la plus
rigoureuse disponible. D’autre part, ce type de redevance fut utilisé pour évaluer le
préjudice découlant de la part des ventes des objets contrefaisants qui ne pouvaient étre

produits par la partie intimée*®’

. En d’autres termes, la méthode forfaitaire fut combinée
avec la méthode in concreto notamment car le titulaire du brevet n’exploitait pas avec la
méme ampleur ’invention que les contrefacteurs®®. La redevance indemnitaire, & la
différence du forfait qui peut étre octroyé¢ a la demande de la partie 1ésée (notamment, art.
L. 331-1-3, al. 2 CPI), n’¢était utilisée que dans les cas ou celle-ci n’exploitait pas son droit

ou bien lorsqu’elle ne I’exploitait pas autant que le contrefacteur®>.

Cette décision, bien que rendue sous I’ancien régime, met en valeur I’importance de la
méthode forfaitaire. Les juges ont fait usage du forfait, anciennement la redevance
indemnitaire, dans le but d’indemniser au mieux le préjudice subi par la société allemande.
Nul doute qu’en I’absence de cette utilisation, celle-ci n’aurait pas obtenu une indemnité
frolant les quatre millions d’euros. Certains pourraient invoquer que cette méthode mélange
le juge, d’ou la combinaison des deux méthodes de calcul. A cela, on pourrait y opposer
que cet amalgame ne se produit que trés rarement. Cette méthode alternative lui permet de

fixer un quantum se rapprochant du dommage réellement subi par la partie lésée. En

39 CA Paris, 5 octobre 2011, op cit, note 349, a la p 58.

369 Elise Lamarre et Olivier Granit, « Chronique de jurisprudence », (2011) 314 Gaz Pal 37, a la p 42.

I CA Paris, 5 octobre 2011, op cit, note 349, a lap 59.

362 Camille Maréchal, « L’évaluation des dommages-intéréts en matiére de contrefagon », op cit, note 43, a la
p 250.

363 Jacques Azéma et Jean-Christophe Galloux, « La loi n® 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la
contrefagon », [2008] RTD com 278, n° 61.
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matiere de propriété intellectuelle, 1’évaluation du préjudice représente un défi de taille
pour les juges. Cette pratique nous apparait tout a fait acceptable; d’autant plus que 1’un des
objectifs de la législation frangaise est d’assurer un niveau €levé de protection a 1’égard des

titulaires de droit de propriété intellectuelle®*.

La méthode forfaitaire canadienne, mieux connue sous le nom de dommages préétablis,
est aussi un outil indispensable pour les juges. C’est grace au législateur que ces derniers
peuvent mieux évaluer le préjudice découlant de la violation du droit d’auteur. En
prévoyant une fourchette d’indemnisation®®, ils sont en mesure de fixer la quotité des
dommages a I’intérieur de celle-ci. Ces balises ne peuvent étre outrepassées, sauf
exceptions®. Lorsque le titulaire du droit d’auteur victime de contrefagon demande au
tribunal des dommages préétablis, ceux-ci vont varier entre 500 et 20 000$ par ceuvre

contrefaite.

De prime abord, cette fourchette statutaire simplifie la tdche du juge. Pourtant, il y a
plus : la LDA prévoit des criteres, dont la bonne ou mauvaise foi du défendeur et la

nécessité de créer un effet dissuasif®®’

, qui servent de guides tout au long du processus de
fixation du quantum des dommages forfaitaires. Au fil du temps, la jurisprudence est venue
leur donner un coup de main; une revue de cette derni€re a permis de constater que certains
critéres avaient une influence directe sur la détermination de tels dommages. La méthode
forfaitaire canadienne est rigoureuse parce qu’elle dirige le magistrat vers la quotité la plus

appropriée possible. Le 1égislateur canadien 1’a, en quelque sorte, pris par la main.

En I’absence de cette méthode alternative, le chiffrage des dommages résultant d’actes
de contrefacon serait totalement différent. Les auteurs et dans une plus large mesure, les
titulaires de droit d’auteur, auraient de la difficulté a obtenir une réparation sous la forme de
dommages-intéréts. Le préjudice découlant d’un acte de contrefacon est souvent moindre

par rapport au cott d’une procédure judiciaire. En effet, il n’est pas rare que le juge octroi

3% Directive 2004/48/CE, op cit, note 254, au considérant 10.
%5 1.DA, op cit, note 38, art 38.1(1).

3% 14, art 38.1(2) et (3).

%7 1d., art 38.1(5).
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une somme assez basse par acte de contrefagon. Etant donné que le quantum est peu élevé,
le cotlit d’un proces doit étre inférieur pour que les démarches judiciaires soient rentables.
Dans plusieurs cas, la partie 1ésée ne posséde pas les ressources financiéres nécessaires
pour faire la preuve des dommages découlant des actes de contrefacon®®®. Cela fait en sorte
que la partie 1ésée ne pourra étre indemnisée; elle pourrait tout de méme opter pour la
procédure sommaire **°, un « [r]égime procédural simplifié et expéditif » [nos
modifications]’”’. En d’autres termes, il s’agit d’une procédure plus efficace et mieux
adaptée pour la résolution d’un litige’”'. Ce type de procédure est notamment prévu en
Cour fédérale et la preuve se fait principalement au moyen d’affidavits’’>. De méme,
concernant la confiscation des profits obtenus illégalement, la partie demanderesse devra
prouver chacun des éléments allégués®””. Cette preuve engendre des coiits élevés, car elle
exige a la fois des contre-interrogatoires, ainsi que des expertises complexes®’*. Les
dommages préétablis s’averent une avenue intéressante. Quoi qu’il en soit, le minima de
ces dommages est relativement bas. Comment est-il possible de « dissuader la contrefacon

avec un risque de 500$ préétablis »*"°? La méthode forfaitaire n’est donc pas parfaite.

Bien que cette méthode représente, dans les deux juridictions étudiées, un outil
indispensable pour les juges, celles-ci ont quelques points faibles. A ce propos, examinons

en quoi I’octroi d’une indemnité forfaitaire pourrait étre amélioré.

3%8 Laurent Carriére et Stefan Martin, « Les nouveaux recours en contrefagon suite aux modifications de 1997
a la Loi sur le droit d’auteur », op cit, note 346, a la p 225.

39 LDA, op cit, note 38, art 34(4)a).

370 Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, op cit, note 34, s v « procédure sommaire ».

37 Karen F MacDonald et Elizabeth E Farries, « Jugements et procés sommaires : facteurs a considérer pour
résoudre de fagon plus rapide des disputes de PI » (17 novembre 2011), en ligne: Smart & Biggar
<http://www.smart-biggar.ca/fr/articles_print.cfm?news_id=530>.

372 Régles des Cours fédérales, DORS/98-106, art 216(1).

31 LDA, op cit, note 38, art 35(2).

374 Laurent Carriére et Stefan Martin, « Les nouveaux recours en contrefagon suite aux modifications de 1997
a la Loi sur le droit d’auteur », op cit, note 346, a la p 226.

375 Chambre des communes, Comité permanent du patrimoine canadien, Témoignages, 35¢ parl, 2° sess, (9
octobre 1996), a la p 33 (M. Stefan Martin).
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2) Laremise en question de la méthode forfaitaire, une nécessité?

Les méthodes forfaitaires étudi¢es possedent leurs propres caractéristiques distinctives.
L’analyse franco-canadienne effectuée a permis d’observer que ces méthodes alternatives
représentaient un outil de premier plan pour les juges. Cette étude, en plus de révéler leurs
atouts, permet de constater leurs points faibles. A cet égard, il sera d’abord question des
améliorations possibles en droit frangais (a), avant de s’attarder aux bonifications possibles
du droit canadien (b). En d’autres termes, il s’agira d’une tentative d’amélioration de

chacune des juridictions étudiées en puisant dans les atouts de 1’autre et inversement.

a) La méthode forfaitaire francaise, une méthode dont le quantum est
imprévisible
A la suite de notre étude, nul ne peut contester le fait que la fixation de la quotité du
forfait en droit francais est imprévisible. La détermination de tels dommages-intéréts releve
du pouvoir souverain de chaque juge du fond, ce qui rend le chiffrage de la quotité
difficilement prévisible’”®. En s’inspirant du droit canadien, il pourrait étre possible pour le
législateur francais de bonifier la méthode forfaitaire actuelle. Sur cet aspect, la méthode
alternative concernée se divise en deux parties : le préjudice matériel et le préjudice moral.

Ainsi, notre proposition se fera en deux temps.

En premier lieu, en ce qui concerne le dommage matériel, composé¢ notamment de la
masse contrefaisante et d’un taux de redevance issu d’une licence fictive, la solution du
droit canadien pourrait servir de modele. Effectivement, le juge du fond jouit d’une grande
libert¢ d’appréciation et cette liberté est la source de 1’'imprévisibilit¢ du montant des
dommages®’’. Ce dernier, en usant de son pouvoir souverain, va fixer la quotité du forfait a
la fois en fonction des conclusions des parties, mais aussi en fonction des ¢léments déposés

en preuve lors du débat contradictoire®’®. L utilisation de ce pouvoir est une obligation et

37 Guillaume Henry, « Contrefacon — Les nouvelles méthodes d’évaluations du préjudice en matiére de
contrefagon : entre régime compensatoire et peine privée », (2009) 1 CCE étude 2, a la p 4.

377 Charles de Haas, « L’évaluation de I’indemnisation de la victime d’une contrefagon, entre incohérences et
approximations », (2014) 53 : 2 LEGICOM 69, a la p 82.

378 Frédéric Pollaud-Dulian, « Sanctions civiles. Calcul du forfait. », [2016] RTD com 121, 4 la p 121.
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donc, méme en I’absence d’informations utiles, le juge doit statuer dés qu’un acte de
contrefagon est constaté. A défaut de remplir cette obligation, le juge en question

commettrait un déni de justice®”

. De ce fait, il a I’obligation de statuer sur la quotité¢ des
dommages, méme si des informations pertinentes sont manquantes. Ces ¢léments rendent

difficilement prévisibles la quotit¢ des dommages forfaitaires.

Pour tempérer cette liberté et rendre la fixation des dommages plus prévisible, le
législateur canadien a établi une fourchette d’indemnisation en maticre de violation du droit
d’auteur’®. Celle-ci permet de guider le juge pour la fixation du quantum des dommages
forfaitaires. Elle vient encadrer son pouvoir souverain. De plus, le 1égislateur canadien a
prévu une liste non exhaustive de critéres a considérer’™'. Ceux-ci permettent de situer
précisément chaque cas d’espeéce a 'intérieur de la fourchette statutaire. La présence de
certains d’entre eux est nécessaire pour atteindre les plus hautes branches de la fourchette.
Pensons notamment a la mauvaise foi et la violation d’une ordonnance antérieure de la part
du contrefacteur’™. La combinaison de la fourchette d’indemnisation avec les critéres
¢établis par la LDA sert de guide pour les juges canadiens et augmente la prévisibilité de la

fixation des dommages forfaitaires; 1’étude jurisprudentielle effectuée en est une preuve.

Le droit frangais pourrait s’inspirer du Canada pour bonifier sa méthode de calcul
forfaitaire. Bien entendu, certaines modifications seraient a prévoir. D’une part, les
montants prévus devront étre convertis en euros, en plus d’étre adaptés a la réalité
francaise. D’autre part, il s’agira de déterminer si cette nouvelle méthode pourrait
s’appliquer seulement qu’au droit d’auteur ou bien elle s’appliquerait a tous les droits de
propriété intellectuelle. Actuellement, la méthode forfaitaire frangaise est la méme pour
tous ces droits. Dans le but de préserver la méme logique, peut-étre qu’une fourchette
statutaire différente s’avererait nécessaire pour chacun des droits de la propriété

intellectuelle.

379 Charles de Haas, « L’évaluation de I’indemnisation de la victime d’une contrefagon, entre incohérences et
approximations », op cit, note 377, alap 71.

30 1.DA, op cit, note 38, art 38.1(1).

B 1d., art 38.1(5).

332 Mitchell Repair Information Co LLC ¢ Wayne Long, op cit, note 327, aux para 6-10; Entral Group
International Inc ¢ MCCUE Enterprises Corp (Di Da Di Karaoke Compagny), op cit, note 328, aux para 45-
48.
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Cette proposition est envisageable; la directive 2004/48/CE n’interdit pas cette
383

possibilité Le second article de cette directive européenne n’exige pas une
harmonisation totale, c’est-a-dire que les dispositions contenues dans celle-ci représentent
un minimum de protection que les Etats membres doivent respecter’'”. Néanmoins, la
méthode alternative canadienne devra étre adaptée de manicre a s’y conformer. La
fourchette statutaire pourrait venir baliser « le montant des redevances ou droits qui
auraient été dus si le contrevenant avait demandé [’autorisation d’utiliser le droit de
propriété intellectuelle en question »**. Etant donné que le seuil minimal de protection est
le montant des redevances pour 1’octroi d’une licence fictive, le l1égislateur frangais devra
s’assurer que ce plancher puisse étre dépassé pour chaque cas d’espece. Pour pallier aux
difficultés futures, ce seuil pourrait devenir un critére a prendre en considération pour la
fixation de la quotité des dommages forfaitaires. Une fois que la fourchette statutaire
permettra a tout forfait de répondre au minima exigé par la directive, le forfait accordé sera

nécessairement valide®®®.

Certaines difficultés pourraient survenir a propos de la fixation du plafond indemnitaire.
Un arrét récent de la CJUE pourrait servir de ligne directrice. Dans cette affaire, le litige
opposait 1’association polonaise des cinéastes, dont I’objectif était d’assurer la gestion
collective des droits d’auteur, a I’association de la télévision d’Olawska. Le défendeur était
un diffuseur de télévision par cable. L’association des cinéastes a résili¢ la licence avec
I’autre partie, dans le but d’en négocier une plus lucrative. Le diffuseur a refusé de
contracter de nouveau, mais il a tout de méme poursuivi ses activités de diffusion. La CJUE
devait répondre a une question préjudicielle qui consistait a déterminer si une redevance
forfaitaire, doublée ou méme triplée, qui était déconnectée du dommage réellement subi

était compatible ou non avec la directive 2004/48/CE. La CJUE a tranché qu’un Etat

3% Directive 2004/48/CE, op cit, note 254, art 13(1)b).

3% Thibault Gisclard, « La nature des « dommages-intéréts » sanctionnant la contrefagon : A propos de I’arrét
de la CJUE, 25 janv. 2017, aff. C-367/15, Stowarzyszenie Olawska Telewizja Kablowa ¢/ Stowarzyszenie
Filmowcow Polskich », (2017) 1 Propriété industrielle étude 15, a la p 2.

3% Directive 2004/48/CE, op cit, note 254, art 13(1)b).

38 Frédéric Pollaud-Dulian, « Sanctions civiles. Calcul du forfait. », op cit, note 378, alap 121.
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membre pouvait fixer le forfait di a la victime de contrefacon au double des redevances qui

auraient été dues si les parties avaient négocié pour I’octroi d’une licence®’.

Méme si cet arrét de la CJUE concerne le droit polonais, sa solution est applicable en
droit frangais, grace au principe de I’effet direct®®. La CJUE n’a pas tranché la question
préjudicielle qui lui avait été posée a propos du triple de la rémunération qui aurait été due.
La disposition concernée fut jugée inconstitutionnelle par le Tribunal Konstytucyjny (Cour
constitutionnelle de la Pologne) et donc, cette question devenait irrecevable®™. Le plafond
hypothétique pourrait des lors se situer entre le double et le triple de la redevance due. Cet
arrét récent donne une piste de réflexion potentiellement intéressante a I’égard du plafond
de la fourchette d’indemnisation. Conséquemment, I’exemple du droit canadien permettrait

de dissiper certaines incertitudes a 1’égard de ce mode forfaitaire.

En terminant, cette premiére proposition déroge au principe de restitutio in integrum
de la responsabilité civile. Bien que ce principe soit d’une rigidité absolue en France®”, il
ne s’applique pas en maticre de propriété intellectuelle. L’objectif de ces modes
d’indemnisation est que le juge puisse octroyer des dommages dépassant le préjudice
réellement subi par la partie lésée®”’. Le législateur frangais, a ’aide de la méthode
forfaitaire, ainsi que I’imposition d’un seuil minimal quant a la quotit¢ du forfait, a
manifesté son intention d’y déroger’*%. Cette volonté est aussi présente dans un rapport qui
fut présenté a 1’Assemblée nationale. Ce document souligne que le juge a une certaine

marge de manceuvre pour déroger au préjudice réellement subi, celui-ci a « une certaine

37T CIUE, 25 janvier 2017, aff. C-367/15, Stowarzyszenie « Olawska Telewizja Kablowa » ¢ Stowarzyszenie
Filmowcow Polskich, aux para 11-13, 17, 26.

8 CJCE, 5 février 1963, aff. 26/62, van Gend & Loos.

389 CJUE, 25 janvier 2017, op cit, note 387, au para 19.

3% Charles de Haas, « L’évaluation de I’indemnisation de la victime d’une contrefagon, entre incohérences et
approximations », op cit, note 377,alap 71.

31 Caroline Le Goffic et Marion Wagner, « Contrefagon — La pénalisation de la contrefagon », op cit, note
174, n° 15, 17.

392 Thibault Gisclard, « La nature des « dommages-intéréts » sanctionnant la contrefagon : A propos de I’arrét
de la CJUE, 25 janv. 2017, aff. C-367/15, Stowarzyszenie Olawska Telewizja Kablowa ¢/ Stowarzyszenie
Filmowcow Polskich », op cit, note 384, alap 1.
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latitude pour compenser un peu au dela le requérant reconnu victime de contrefagon »**°.

De plus, ce mode alternatif de fixation des dommages est un outil de répression :

Non seulement cette [méthode alternative] est détachée du préjudice dans son principe, en ce
qu’elle dépend de droits non pergus rétroactivement mesurés, mais surtout, elle peut largement
excéder le préjudice réellement subi. Le juge est libre, une fois la demande de la victime
effectuée, de fixer des dommages-intéréts forfaitaires bien supérieurs au plancher 1égal et au
préjudice. Le modele forfaitaire est donc une arme de dissuasion, plus efficace que la méthode
[in concreto], car le juge est libéré de son obligation de vérifier le cumul des trois circonstances
légales [nos modifications]*”*.

Conséquemment, il est tout a fait normal que I’indemnisation de la partie 1ésée ne la replace
pas dans la situation fictive dans laquelle elle se serait retrouvée en I’absence de
contrefagon. S’il fallait respecter ce principe de réparation intégrale, les juges devraient

réaliser un « diagnostic rétrospectif »*°°.

En deuxiéme lieu, en ce qui concerne le dommage moral, le droit canadien pourrait
encore une fois servir de modele. Plus précisément, c’est le droit québécois qui va servir de
guide. Le préjudice moral en propriété intellectuelle ne peut étre évalué¢ que de manicre
subjective et forfaitaire, car le juge doit fréquemment évaluer 1’atteinte a des éléments
immatériels de personnes morales™°. De ce fait, lorsque le juge du fond octroi des montants
exorbitants pour indemniser un tel préjudice, cette condamnation a une fin punitive®’. Or,
qui dit punition dit nécessairement dommages punitifs. Le régime de ces dommages en
droit québécois se distingue sur plusieurs aspects de celui des provinces canadiennes de

common law. C’est le modéle québécois qui sera utilisé.

L’indemnisation de ce type de préjudice a fait couler beaucoup d’encre en doctrine.
Indemniser un tel dommage en propriété intellectuelle est une maniére insidieuse de punir

le contrefacteur en faveur de la partie 1ésée. Selon le droit francais en vigueur, cette

3% France, Assemblée nationale, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de ’administration générale de la République sur le projet de loi n® 175 adopté par le Sénat de
lutte contre la contrefagon, par Philippe Gosselin, rapport n° 178 (26 septembre 2007), a la p 40.

394 Caroline Le Goffic et Marion Wagner, « Contrefagon — La pénalisation de la contrefagon », op cit, note
174, n° 20.

395 Charles de Haas, « L’évaluation de I’indemnisation de la victime d’une contrefagon, entre incohérences et
approximations », op cit, note 377, alap 74.

3% Guillaume Henry, « Contrefagon — Les nouvelles méthodes d’évaluations du préjudice en matiére de
contrefagon : entre régime compensatoire et peine privée », op cit, note 376, alap 2.

397 Charles de Haas, « L’évaluation de I’indemnisation de la victime d’une contrefagon, entre incohérences et
approximations », op cit, note 377, alap 78.
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manicre de faire est contraire aux principes établis; une condamnation se chiffrant a un euro
symbolique, ainsi que des publications supplémentaires du jugement aux frais de la partie
défenderesse devraient permettre de réparer adéquatement ce dommage extrapatrimonial®®.
En fait, ce sont les juges frangais qui font osciller la quotité des dommages vers un régime
dissuasif, tendant vers le punitif. Ceux-ci ont a leur disposition des textes leur permettant

d’aller au-dela du préjudice réellement subi’””.

En bout de ligne, I’indemnisation du préjudice moral est souvent exagérée*”. Pour
preuve, la Cour d’appel de Paris, dans un cas de contrefagon d’un personnage de film a des
fins publicitaires, a accordé la somme d’un million d’euros a titre d’indemnité du préjudice
moral subi par le directeur du film « Le cinquiéme élément »*°'. Des indemnités punitives
sont accordées par le biais d’un dommage moral exorbitant*”. La fixation de la quotité des
dommages visant a compenser un tel préjudice est imprévisible, en plus d’étre parfois
surévaluée. Ce n’est pas la législation qui est au cceur de ces exagérations, mais bien
I’exercice du pouvoir souverain des juges. L’implantation de balises législatives a 1’égard
de ce pouvoir pourrait permettre de corriger le tir. Plus particulierement, le droit québécois,
a l’aide de son régime relatif aux dommages punitifs, encadre le pouvoir souverain du juge
pour la quantification de ce type de dommages. Cet encadrement pourrait €tre transposé en

droit frangais.

Dans cet ordre d’idées, deux solutions assez semblables nous paraissent évidentes
pour résoudre ce probléme de surévaluation du préjudice moral. L’exemple des dommages
punitifs s’avere pertinent parce que son indemnisation est subjective au point tel que le juge
francais pourrait les inclure clandestinement. Notre premicre solution consisterait a

reconnaitre les dommages a caractére punitif. Sur ce point, le droit frangais ne fait que

% 1d., alap 79.

3% Guillaume Henry, « Contrefacon — Les nouvelles méthodes d’évaluations du préjudice en matiére de
contrefagon : entre régime compensatoire et peine privée », op cit, note 376, alap 1.

490 Charles de Haas, « L’évaluation de I’indemnisation de la victime d’une contrefagon, entre incohérences et
approximations », op cit, note 377, alap 81.

Y01 CA Paris, 8 septembre 2004, n® 04/09673, a la p 15.

402 Charles de Haas, « L’évaluation de I’indemnisation de la victime d’une contrefagon, entre incohérences et
approximations », op cit, note 377, alap 81.

86



résister en facade a ces derniers’”. Pourquoi vouloir refuser de les reconnaitre? D’autant
plus que dans son arrét du 25 janvier 2017, la CJUE n’a pas statu¢ a 1I’égard de la
compatibilité de ces dommages avec la directive européenne*®. La Cour a considéré le fait
que les Etats membres n’avaient pas ’obligation de prévoir de tels dommages dans leur
juridiction ne doit pas étre interprété comme étant une interdiction®. En les reconnaissant,
le 1égislateur frangais devrait fortement s’inspirer des critéres d’évaluation de la quotité de

ces dommages prévus en droit québécois (art. 1621, al. 2 C.c.Q.).

Cette reconnaissance des dommages punitifs souleéverait plusieurs débats, tant au
niveau constitutionnel qu’au niveau des normes supérieures'’’. Afin d’éviter une tempéte
doctrinale sur ce point, notre seconde solution mettra de c6té la reconnaissance de ces
derniers. Selon nous, le simple fait pour le 1€gislateur francais d’établir une liste, exhaustive
ou non, de criteres pertinents quant a I’évaluation du quantum du préjudice moral
permettrait d’amoindrir le caractére exorbitant des dommages moraux. Cette proposition ne

sera pas la solution a tous les maux, mais elle va engendrer une certaine stabilité au niveau

de leur quantification.

En résumé, la méthode alternative frangaise pourrait étre bonifiée si le législateur
¢tablissait une fourchette indemnitaire permettant d’établir la quotit¢é du forfait. La
reconnaissance de critéres ayant pour but de guider le juge a I’égard de la fixation de la
quotité¢ du préjudice moral permettrait sans doute d’éviter certaines surévaluations. Sans
surprise, la combinaison de celles-ci optimiserait la prévisibilité du quantum issu de
I’utilisation de la méthode forfaitaire. La méthode forfaitaire canadienne vient de servir de
modele. Cette derniére n’étant pas parfaite, il sera maintenant question de son amélioration

en fonction des atouts de la méthode francaise.

% Ibid.

% Thibault Gisclard, « La nature des « dommages-intéréts » sanctionnant la contrefagon : A propos de I’arrét
de la CJUE, 25 janv. 2017, aff. C-367/15, Stowarzyszenie Olawska Telewizja Kablowa ¢/ Stowarzyszenie
Filmowcow Polskich », op cit, note 384, alap 1.

405 CJUE, 25 janvier 2017, op cit, note 387, au para 28.

% Thibault Gisclard, « La nature des « dommages-intéréts » sanctionnant la contrefagon : A propos de I’arrét
de la CJUE, 25 janv. 2017, aff. C-367/15, Stowarzyszenie Olawska Telewizja Kablowa ¢/ Stowarzyszenie
Filmowcow Polskich », op cit, note 384, alap 5.
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b) Les dommages préétablis au Canada : une méthode rigoureuse mais imparfaite

La méthode canadienne n’est gucre parfaite et certaines bonifications pourraient
accentuer ses atouts. Dans la section précédente, certaines forces de cette méthode
alternative ont servi d’assises pour nos propositions d’améliorations. Par contre, réaliser
I’opération inverse et ce, sur les mémes points, pourrait s’avérer contradictoire. Il serait tout
a fait illogique d’affirmer que la méthode frangaise devrait s’inspirer de la méthode
canadienne a propos de la fourchette statutaire pour la quantification du forfait, alors que le
droit canadien devrait s’inspirer de son homologue pour importer notamment la notion de
redevance fictive servant de plancher. Nous considérons qu’un chevauchement entre les

deux juridictions pourrait s’avérer pertinent.

Dans cet ordre d’idées, la fourchette indemnitaire permettant de fixer la quotité des
dommages forfaitaires fut considérée comme un modele a suivre par le droit francais. Cette
derniére a fait couler beaucoup d’encre, principalement a cause de son minima. Le
minimum fixé a 5008 pour chaque acte de contrefagon ne provoque qu’un faible effet de
dissuasion®”’. Une augmentation de ce plancher serait avantageuse pour la partie 1ésée tout
en ayant un effet plus dissuasif a I’égard des contrefacteurs. Il est vrai que la fixation d’une
somme supérieure a titre de minima bonifierait la méthode forfaitaire. Qu’en est-il toutefois
du plancher établi en droit frangais? Sans nécessairement utiliser le méme critére qu’en
France, il pourrait étre intéressant que ce seuil soit variable, c’est-a-dire qu’il s’adapte a
chaque cas d’espece. L’imposition d’un tel seuil n’aurait pas pour effet de faire disparaitre
la fourchette indemnitaire. La combinaison des atouts des deux juridictions permettrait de

peaufiner les méthodes alternatives existantes.

Il est possible d’améliorer la méthode forfaitaire canadienne sans la comparer avec la
méthode francgaise. La quotit¢ des dommages préétablis est fixée en fonction de la
fourchette d’indemnisation, ainsi qu’en considération des différents critéres prévus par la

LDA*®. Une fois que ce quantum est établi, il est valable pour chacune des ceuvres

47 Chambre des communes, Comité permanent du patrimoine canadien, Témoignages, op cit, note 375, a la p
33 (M. Stefan Martin).
Y98 DA, op cit, note 38, art 38.1(1) et (5).
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contrefaites et non pas pour chacun des exemplaires issus des actes de contrefagcon. Cela a
pour effet d’avantager la partie 1ésée si le défendeur a contrefait plusieurs de ses ceuvres,
mais elle sera toutefois désavantagée si une seule ceuvre a été contrefaite en plusieurs
exemplaires*”. Si le 1égislateur modifiait cette disposition de maniére a ce que le forfait
¢tabli soit multiplié par le nombre d’exemplaires contrefaits, cela pourrait mener a des

indemnisations déraisonnables.

La LDA prévoit déja deux cas exceptionnels en vertu desquels le juge peut abaisser
le plancher en deca de 500$. Le premier, concernant 1’ignorance du contrefacteur a propos
des actes de contrefacon qu’il commettait, n’est guére utile pour notre réflexion®'’.
Néanmoins, la seconde possibilité¢ permet de I’alimenter. En vertu de ce cas d’exception, le
seuil du forfait peut étre abaissé sous la barre des 5008, voire des 200$. Pour ce faire, deux
conditions doivent étre remplies. La premiere est que la partie défenderesse doit avoir
contrefait plusieurs ceuvres sur un méme support matériel et la seconde est que la somme
accordée par le tribunal doit étre disproportionnée par rapport a la violation du droit

411 PN r 1z 412 . . oy ..
. Dans un arrét de la Cour fédérale™ °, le juge Lemieux a traité ces conditions

d’auteur
comme €tant disjonctives, c’est-a-dire comme si elles n’étaient pas cumulatives. Ce courant
a ensuite été suivi par d’autres arréts*">. C’est le critére de la proportionnalité qui a permis
d’abaisser le plancher forfaitaire a 150$ pour la violation de 2009 ceuvres*'*. Par
conséquent, une troisieme exception, dont la pierre angulaire serait la proportionnalité¢ du
forfait par rapport aux actes de contrefacon effectués, pourrait permettre d’indemniser plus

adéquatement la partie Iésée dont une ou quelques ceuvres ont été contrefaites en plusieurs

exemplaires.

Dans un autre ordre d’idées, la méthode forfaitaire canadienne pourrait s’améliorer en
calquant de la méthode francaise une caractéristique particuliére : son application a tous les

droits de propriété intellectuelle. En France, la victime de contrefacon peut demander au

409 Jean-Philippe Mikus, « Recours en contrefagon », op cit, note 201, n°® 126.
19 ILDA, op cit, note 38, art 38.1(2).

M 1d., art 38.1(3).

"2 Telewizja Polsat S A ¢ Radiopol Inc, op cit, note 312.

413 Jean-Philippe Mikus, « Recours en contrefagon », op cit, note 201, n°® 127.
14 Telewizja Polsat S A ¢ Radiopol Inc, op cit, note 312, aux para 48, 51.
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tribunal de lui accorder, a titre d’alternative, une somme forfaitaire et ce, tant pour une
violation d’un droit d’auteur (art. L. 331-1-3, al. 2 CPI), d’un brevet (art. L. 615-7, al. 2
CPI) ou méme d’une marque de commerce (art. L. 716-14, al. 2 CPI). Considérant que les
dommages préétablis sont limités au droit d’auteur, il pourrait s’avérer intéressant
d’appliquer ce mode d’évaluation aux autres droits de la propriété intellectuelle. A la
différence du droit francais en vertu duquel le législateur n’a fixé qu’un minima, le
législateur canadien a établi a la fois un plancher, mais aussi un plafond. Cet encadrement
pourrait engendrer certaines difficultés. L une d’entre elles pourrait concerner la fixation de
la fourchette indemnitaire pour ces autres droits de propriété intellectuelle. Celle en vigueur
a ¢t¢ fixée en fonction des réalités du droit d’auteur; elle ne sera pas nécessairement
adaptée aux marques et aux brevets. Par contre, prévoir des dommages préétablis pour ces
droits serait un pas dans la bonne direction pour faciliter la quantification des dommages en

maticre de propriété intellectuelle.

Finalement, la méthode forfaitaire est un outil indispensable pour les juges parce qu’elle
simplifie le chiffrage des dommages-intéréts en matiere de contrefagon. Cette efficacité est
tellement marquée qu’elle ne devrait pas étre une alternative a la méthode in concreto, mais
devrait plutét s’ajouter aux chefs de préjudice de cette premiére méthode de calcul®'.
Malgré son importance de premier plan, celle-ci n’est pas parfaite. Bien que ce travail
propose certaines pistes pouvant mener a des bonifications, il faut se méfier du systeme
utopique, voire parfait. Effectivement, ce dernier « rate sa cible, évidemment, et au passage,

. . s 41
il manque aussi d’humanité »*'°.

#15 Charles de Haas, « L’évaluation de I’indemnisation de la victime d’une contrefagon, entre incohérences et
approximations », op cit, note 377, alap 76.
Mord., alap 82.
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CONCLUSION

L’¢étude comparative des méthodes de calcul des dommages-intéréts en matiere de
contrefagon permet de mettre en valeur les points de divergence de celles-ci. Ces

distinctions servent d’assises a nos propositions de bonifications de ces méthodes de calcul.

Le premier point de divergence étudi¢ fut les dommages punitifs, une notion qui
divise les juridictions étudiées. En droit québécois, le juge peut attribuer de tels dommages
seulement lorsqu’une loi le prévoit (art. 1621, al.1 C.c.Q.). En propriété intellectuelle, ces
dommages peuvent étre octroyés en vertu des articles 6 et 49(2) de la Charte québécoise.
L’atteinte au droit doit avoir €té illicite et intentionnelle, seul 1’auteur de 1’atteinte peut tre
condamné & verser de tels dommages*'” et le guantum ne peut excéder ce qui est nécessaire
pour assurer la fonction préventive de ces dommages (art. 1621, al. 1 C.c.Q.). Le premier
alinéa de Dl’article 1621 C.c.Q. empéche certains dérapages; il constitue une invitation a la

’ - 41
modération*'®,

En droit francais, les dommages punitifs existent de facon clandestine. Cette notion
est implicite, notamment par le biais du dommage moral, préjudice dont la quantification ne
peut étre qu’arbitraire. Son caractére malléable peut inciter les juges a considérer des
éléments externes'”’. Il y a eu plusieurs tentatives d’intégrer cette notion en droit frangais.
Elles ont échouées, c’est ’amende civile qui a eu gain de cause. Toutefois, ce type

d’amende est d’un faible montant; elle est dépourvue d’effet dissuasif.

Ces ¢léments ont mené a notre premicre hypothése qui était a 1’effet que
I’attribution de dommages punitifs a la partie 1ésée I’avantage et rend difficile la
quantification globale des dommages-intéréts. Le caractére potentiellement aléatoire de
I’attribution de ces dommages fut analysé. La saga Robinson a été au coeur de nos propos

parce que la quantification de ces dommages a été « un beau jeu de yo-yo qui sembl[ait]

7 Charte, op cit, note 50, art 49(2).

*® Daniel Gardner, « Les dommages punitifs et la protection du consommateur : un commentaire de 1’arrét
Time inc. », op cit, note 100, a la p 705.

19 Mariéve Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages intéréts punitifs en droit privé
frangais contemporain, a I’instar du modéle juridique québécois », op cit, note 63, a la p 575.
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difficile a expliquer » [nos modifications]**. Notre analyse a confirmé que 1’octroi de tels
dommages n’était pas aléatoire; la Cour supérieure avait considéré des critéres non
pertinents, alors que la Cour d’appel n’avait pas accordé assez d’importance a la gravité de
la faute des défendeurs. La Cour supréme est venue établir un équilibre entre la modération

des dommages punitifs et la nécessité de décourager les comportements des défendeurs*?'.

Notre étude a permis de démontrer que les dommages punitifs étaient un atout pour
la partie Iésée. Ces dommages ne contaminent pas le droit civil, mais ils participent a
I’enrichissement du patrimoine du demandeur. Bien que les dommages a caractére punitif
n’existent pas en droit francais, la qualification du préjudice non pécuniaire permet de
constater que le juge peut accorder de tels dommages implicitement. Ce dommage est
qualifi¢ de moral en France, alors qu’au Québec, il s’agit d’un préjudice non pécuniaire.
Ainsi, rien n’empéche le juge francais d’accorder clandestinement des dommages punitifs
dans son jugement. Le modele québécois représenterait le modele a suivre; il est
civilisant'*. Notre premiére hypothése a été partiellement validée : les dommages punitifs
avantagent le demandeur mais leur octroi ne complique pas la fixation globale des

dommages-intéréts.

Le second point de divergence ¢tudi¢ fut la méthode forfaitaire. Notre étude a
d’abord examiné sa portée. La méthode forfaitaire frangaise est applicable a tous les droits
de propriété intellectuelle. Elle tire sa source de la directive 2004/48/CE. Le forfait est
compos¢ de la masse contrefaisante qui est multipliée par un taux de redevance majoré. La
masse contrefaisante est généralement le nombre d’objets contrefaits, alors que le taux de
redevance majoré est variable et peut notamment étre le taux prévu entre la partie 1ésée et
un licencié contractuel*”. Le juge doit aussi évaluer le dommage moral subi par la partie

1ésée (notamment, art. 331-1-3, al. 2 CPI).

20 Daniel Gardner, « Un regard civiliste sur I’affaire Cinar Corp. c. Robinson », op cit, note 88, a la p 512.

2! Cinar Corporation ¢ Robinson, op cit, note 44, au para 141.

22 Daniel Gardner, « L’ immixtion du pénal dans le civil : expérience des dommages punitifs en Amérique
du nord », op cit, note 67, alap 18.

23 CA Paris, 3 juillet 2009, op cit, note 286 (Dans cette décision, le taux de redevance annuelle utilisé était de
10%.); CA Paris, 11 janvier 2011, op cit, note 286 (Dans cette affaire, ce n’est pas un pourcentage qui a été
utilisé a titre de taux de redevance, mais plutdt une somme fixée par chaque objet contrefait. En I’espéce, cette
somme s’élevait a 2$ US.).
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La méthode forfaitaire canadienne est une exclusivité du droit d’auteur. Lorsque la
contrefagon a été réalisée dans un but commercial, la fourchette d’indemnisation varie de

424 . .
. Cette loi dresse une liste non

5008 a 20 000$ et ce, pour chaque ceuvre contrefaite
exhaustive de criteres que les juges doivent considérer pour établir les dommages
forfaitaires***. Ceux-ci sont des lignes directrices indispensables pour ces derniers. Cette
méthode alternative n’empéche pas le demandeur de réclamer des dommages punitifs**®.
Cette possibilit¢ contamine les dommages forfaitaires parce que 1’octroi de dommages

punitifs est moins prévisible.

L’examen de la portée de cette méthode alternative a démontré qu’elle constituait un
outil de premier plan. Une analyse franco-canadienne, dont les assises ¢étaient les
différences entre les deux juridictions, a permis de cerner ces atouts. Elle est a 1’origine de
notre seconde hypothese qui était a I’effet que la méthode forfaitaire représentait un outil de
premier plan pour les juges. En effet, en droit francais, cette méthode est souvent
confondue avec la méthode in concreto™’, alors qu’en droit canadien, la fourchette
statutaire est intéressante. Cette seconde hypothese a été validée, car elle simplifie la
fixation de la quotité des dommages-intéréts. Par contre, les méthodes forfaitaires étudiées

ne sont pas parfaites : elles peuvent €tre bonifiées.

Le quantum de la méthode forfaitaire frangaise est imprévisible; le juge peut se
cacher derriére son pouvoir souverain. Le forfait se divise en deux : le préjudice matériel et
le préjudice moral. Concernant le dommage matériel, la fourchette statutaire canadienne
pourrait rendre plus objective la fixation du forfait. Cette fourchette devra étre adaptée. A
propos du dommage moral, son octroi peut avoir une fin punitive si le juge accorde une

somme exorbitante***. Il s’agit d’une maniére insidieuse de punir le contrefacteur. Ce sont

4 DA, op cit, note 38, art 38.1(1).

25 14, art 38.1(5).

426 14., art 38.1(7).

427 Camille Maréchal, « L’évaluation des dommages-intéréts en matiére de contrefagon », op cit, note 43, a la
p 250.

28 Charles de Haas, « L’évaluation de I’indemnisation de la victime d’une contrefagon, entre incohérences et
approximations », op cit, note 377, alap 78.
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les juges francais qui font osciller le guantum des dommages vers un régime dissuasif*>.
La solution serait soit de reconnaitre les dommages punitifs et de les encadrer comme le fait
si bien le droit québécois, soit d’établir une liste de critéres non exhaustive permettant de

chiffrer le préjudice moral.

La méthode forfaitaire canadienne est rigoureuse, mais elle n’est pas parfaite. Pour
la bonifier, le minima devrait étre revu a la hausse; la somme de 500$ n’est pas
dissuasive®”. De plus, le législateur canadien pourrait créer une troisiéme exception
permettant de déroger a la fourchette statutaire. Cette nouvelle exception pourrait prendre
en considération le nombre d’exemplaires contrefaits. La pierre angulaire de cette derni¢re
serait la proportionnalité du forfait par rapport aux actes de contrefagon commis. En outre,
le forfait ne devrait pas se limiter au droit d’auteur et devrait €tre applicable a tous les droits

de la propriété intellectuelle.

Bref, le régime des dommages punitifs québécois, ainsi que la méthode forfaitaire
¢tablie par la LDA offrent un lIéger avantage a la méthode québécoise sur la méthode
francaise. Toutefois, notre étude comparative n’est pas exhaustive. Il serait intéressant
d’examiner, dans le cadre d’une autre recherche, les points de convergence entre les

méthodes de calcul du Québec et de la France.

2 Guillaume Henry, « Contrefagon — Les nouvelles méthodes d’évaluations du préjudice en matiére de

contrefagon : entre régime compensatoire et peine privée », op cit, note 376, alap 1.

430 ez . . . , . . \
Chambre des communes, Comité permanent du patrimoine canadien, Témoignages, op cit, note 375, alap

33 (M. Stefan Martin).
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