FAITS ET PROCEDURE

L'enquéte a débuté par une plainte avec constitaigopartie civile déposée le 31
JANVIER 1992 par la Société RENAULT qui dénoncaitffaction de contrefagon qui
aurait été révelée par la saisie-contrefacon prééca sa requéte, le 28 DECEMBRE
1989, a la suite d'un controle douanier effecti#I® ECEMBRE 1989 a BIRIATOU
d'un véhicule, immatriculé en ITALIE, transport&T70 capots de véhicules automobiles.

Ces pieces étaient destinées a étre livrées eclat8 LMAN ITALIA en liquidation,
dirigée par Sergio B, et fabriquées par la SOG&ELERES ORAN S.A., sise en
ESPAGNE, dirigée par Pedro B L.

Elles devaient étre montées sur des véhicules RHNMAJet 18 et se trouvaient donc en
transit sur le territoire frangais en vue de lezireaminement par voie routiére vers
I''TALIE.

Un réquisitoire introductif était délivré le 29 FRVER 1992 contre X du chef de
contrefacon visant les articles 425 et suivant€dde Pénal.

Une information était ouverte.

Une Commission Rogatoire internationale était déévar le Magistrat Instructeur, le 19
JUIN 1992, aux fins, notamment, d'audition des@aspbles des Sociétés espagnoles
concernées.

Fernando A B a comparu en qualité de témoin ddearpoliciers espagnols, en qualité
de directeur technique de I'entreprise "ATELIERSADR

Il a expliqué que les piéces saisies avaient étégiaées par la Société ORAN pour étre
adaptées a des modeles de la marque RENAULT.

Il précisait que la vente s'était effectuée en ESRE ou son activité est licite.

Une autre Commission Rogatoire internationale élivrée, le méme jour, aux mémes
fins aux Autorités Italiennes mais a connu desdaliffés d'exécution tendant a l'absence
de textes répressifs identiques en ITALIE et &leice des droits de la défense.

A la suite d'une nouvelle Commission Rogatoire s&le aux Autorités Italiennes, le 13
JUIN 1995, et visant a la mise en examen de S&goe dernier a expliqué qu'il ignorait
gue I'entreprise espagnole faisait transiter lesqs par la FRANCE et que ce pays
réprimait pénalement I'utilisation des pieces détas non originales des voitures
francaises alors que cette activité serait liait¢ TALIE.

Une Commission Rogatoire internationale identiciaé édressée en ESPAGNE pour la
mise en examen de Fernando A B.



Fernando A B, qui contestait toute qualité de raspble Iégal de I'entreprise ORAN,
maintenait sa position sur le fond du dossier.

Des le retour des pieces d'exécution de ces dw€@smmissions Rogatoires
Internationales, le dossier a été renvoyé devahtibeinal Correctionnel de BAYONNE
et les prévenus cités a Parquet a lI'audience METEMBRE 1997 pour la prévention
visée dans I'Ordonnance de Renvoi.

Fernando A B avait, d'abord, soulevé la nullitéadprocédure devant le Tribunal
Correctionnel, en affirmant qu'il n'avait jamaig étis en examen et qu'il n'avait recu
aucun avis a partie avant la cléture de l'instaucti

Ce moyen de nullité a été rejeté par le Tribunat&@xionnel.
Fernando A B n'a pas repris ce moyen de nullitédela Cour.

A l'appui de sa constitution de partie civile temda@actamment a la condamnation des
prévenus au paiement de la somme de 300.000 tFe d¢i dommages et intéréts, la
Société RENAULT a expliqué gu'elle était titulaghe droit d'auteur sur un certain
nombre de modéles de piéces de carrosserie autemodivre d'art appliqguée a
l'industrie au sens de l'article 3 de la Loi dUMARS 1957 devenu l'article L 111.2 du
Code de la Propriété Intellectuelle et que ces mesd®vaient été déposés a I'l.N.P.l. pour
I'ensemble de ses véhicules automobiles.

Elle a précisé que la protection légale s'enteradaitéléments de la carrosserie au méme
titre que l'oeuvre elle-méme des lors qu'il s'agissomme en l'espece, d'éléments de
carrosserie visibles présentant une forme estreétigginale et participant a I'esthétique
générale du véhicule.

La Société RENAULT a estimé que la notion de triagii n'était défini par aucune
regle légale, impliquait une importation et uneaxation avec passage sur le territoire
francais.

Les prévenus ont invoqué d'abord diverses dispaositile traités de la Communauté
Européenne.

lIs ont exposé que les poursuites se heurtaientispositions des articles 30 et 36 du
Traité de ROME reconnaissant la liberté de cironitatles marchandises et précisant que
les interdictions et restrictions dont faisaientamoment partie les regles de la propriété
industrielle et commerciale, ne devaient pas ctuestun moyen de discrimination
arbitraire, ni une restriction déguisée dans leroence entre les Etats membres.

lIs ont invoqué aussi les dispositions des artiBet 36 du Traité de ROME interdisant
tout abus de position dominante d'une entreprisersmarché comme en lI'espéce, le
marché des piéces de carrosserie automobile. tiigroduit un arrét rendu par la Cour de
Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E5 @CTOBRE 1988 (affaire



RENAULT c/ MAXICAR), un plus récent du 06 AVRIL 189ainsi que la directive du
17 SEPTEMBRE 1998 adoptée par le Parlement Européen

Les prévenus ont déposé, subsidiairement, desugiaok tendant a la saisine de la
C.J.C.E. a titre préjudiciel pour savoir si :

- le fait pour la Société RENAULT de tenter de éadbstacle, sur le seul fondement d'un
droit de propriété industrielle et de l'article @6 Traité de ROME, a la libre circulation,
en FRANCE, sous le régime du transit, de piécesad®sserie automobiles en
provenance d'ESPAGNE, pays dans lequel elles abrigfiées Iégalement, et a
destination de I''TALIE, pays dans lequel ellests@ndues |également, n'est-il pas en
contradiction avec les dispositions des articless@6onde phrase, et 86 du méme Traité,
des lors que ces pieces sont fabriquées et conatisées licitement dans toute la
Communauté Européenne, a I'exception de la FRANCE?

- le fait que cette interdiction de Transit ait peffet d'augmenter le prix de vente des
pieces de la Société espagnole ORAN et favoriss & produits concurrents offerts par
la Societé RENAULT dans les pays dans lesquetoité vendus librement et notamment
'ITALIE, n'est-il pas constitutif d'un abus de pgas dominante au sens de l'article 86 du
Traité, abus commis au préjudice des distributespagnols et italiens?

Subsidiairement, les prévenus ont demandé un sustatuer, vu l'avis de la
Commission Européenne le 24 JUILLET 1998.

Les prévenus ont également conclu a la relaxe glosgnce d'élément constitutif du délit
de contrefacon de marque en insistant premieregsuené défaut d'élément matériel en
ce que la seule utilisation de la marque RENAULa &€ effectuée qu'a titre de
référence pour désigner la destination du prodirtroercialisé sous la marque ORAN et
gue le transport litigieux ne constituait qu'unémgion de transit définitif, c'est-a-dire
insusceptible de vente ou d'exposition sur lettere francais et deuxiemement sur le
défaut d'élément intentionnel en ce que Fernan8onfavait aucune responsabilité dans
la vente des produits litigieux a la Sociétée OLMANjue Sergio B, de bonne foi, ne
pouvait étre responsable du trajet suivi par ledteloit bénéficier du méme traitement
gue son concurrent italien qui a fait I'objet dum-lieu dans une affaire similaire
instruite parallelement par le Juge I'InstructienBAYONNE.

Enfin, ils ont plaidé, subsidiairement, I'absenegdjudice pour la Société RENAULT

puisque les piéces litigieuses n'étaient pas destia étre vendues sur le territoire
francais.

DECISION



Les appels sont recevables comme interjetés dansodelitions réguliéres.
| - SUR L'ACTION PUBLIQUE
1 - SUR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES

Les articles 30 et 36 du Traité de ROME posentilecipe de la liberté de circulation des
marchandises.

Toutes les interdictions, notamment les réglesagedpriété industrielle et commerciale
ne doivent constituer ni un moyen de discriminatdoitraire, ni une restriction déguisée
dans le commerce entre les états membres.

Par ailleurs, l'article 86 du Traité de ROME intetdut abus de position dominante d'une
entreprise sur un marché.

La Cour de Justice des Communautés Européenne€ (E)Js'est prononcée par un arrét
du 5 OCTOBRE 1988 en tranchant deux questions gicéglies posées par une
juridiction italienne dans le cadre d'un litigerer Société MAXICAR et la Société
RENAULT.

Il en ressort :

- que l'exercice du droit exclusif attaché a devéts de modéles peut étre interdit
conformément a l'article 86 du Traité, s'il doniee Ide la part d'une entreprise en
position dominante a des comportements abusifs ;

- que ces comportements abusifs sont définis coguite

. refus arbitraire de livrer les pieces de rechandes réparateurs indépendants,

. la fixation des prix des pieces de rechange @vsau inéquitable,

. la décision de ne plus produire des pieces dergge pour un certain modele alors que
beaucoup de voitures de ce modéle circulent encore

- que ces comportements doivent étre susceptitdéfiecter le commerce entre les Etats
membres.

L'arrét du 6 AVRIL 1995 a rappelé dans une affairangére au domaine automobile, la
primauté des principes communautaires tels qubra ¢irculation des marchandises, la
libre concurrence qui doivent se concilier avecdests de la propriété intellectuelle.

Les comportements abusifs de la Société RENAUL$am nullement établis.



Les prix que la Société RENAULT pratique, spéciaatrpour ses piéces de rechange,
apparaissent justifiés par les investissementsiitapis réalisés depuis I'étude, la
conception jusqu'aux essais de sécurité et framige a disposition.

Les conditions et les modalités d'exercice du anodusif de reproduction de I'oeuvre
protégée de la Société RENAULT trouvent leur fondetdans des textes nationaux qui
doivent trouver leur application alors méme qu'augbus de position dominante n'est
établi.

Dans l'arrét du 6 AVRIL 1995, l'usage du monopaasile domaine audiovisuel avait
pour effet de priver le consommateur d'un service.

En l'espéce, les pieces de rechange d'origine REN/Addnt disponibles sur tout le
territoire de I'Union Européenne.

Les constructeurs assurent cette disponibilité @endne durée de 10 ans apres la mise
sur le marché du dernier veéhicule.

Les droits de la Société RENAULT sur les élémemtsatrosserie de ses veéhicules ne
privent pas les revendeurs indépendants de latéadalcommercialiser librement les
pieces de carrosserie non protégeées.

En tout état de cause, il est loisible aux préveteugoursuivre le commerce entre autres
pays membres de la Communauté, par voie maritirteammoent. L'augmentation du co(t
de leur production trouve son palliatif dans I'exgaltion & moindres frais de modéles a
grand succes dont le risque économique a été séppanrle constructeur.

Par ailleurs, la directive du 17 SEPTEMBRE 1998sesis incidence puisque la
législation nationale demeure applicable.

Enfin, il est inutile de ressaisir la C.J.C.E. d&&mes questions préjudicielles déja
résolues dans les arréts précites.

L'avis de la Commission Européenne du 24 JUILLEJ81Sur les saisies pratiquées sur
les pieces détachées provenant dESPAGNE a déstirtkt I''TALIE n'établit pas une
modification future de la jurisprudence de la C.H.@n la matiére.

La commission a la faculté de saisir la C.J.C.E.

A ce jour, il s'agit d'une procédure hypothétiqueree justifie pas qu'un sursis a statuer
soit ordonné.

Il convient de confirmer le jugement entrepris erga'il a rejeté I'ensemble des
prétentions concernant la non conformité de lsslégon nationale au droit
communautaire, sur la saisine de la C.J.C.E. dessursis a statuer.



2 - SUR L'INFRACTION

La matérialité des actes de contrefacon ressorsais®es des pieéces détachées qui ont été
régulierement effectuées.

Le constructeur automobile apporte un soin paigcd l'individualisation de leurs
modeles. Ainsi, chaque élément de la carrosse¥ié efléchi et s'integre a I'esthétique
générale du veéhicule dans le cadre d'une oeuviectioe qui est la propriété de la
Société RENAULT, sous le nom de laquelle elle gpéréée a la connaissance du public.

La Société RENAULT est titulaire des droits décatildes modéles de véhicules qu'elle
a déposées aupres de I'l.N.P.1. et découlant c&#ion de ses véhicules,
commercialisés sous son nom conformément aux digpesdu Code de la Propriété
Intellectuelle.

Les Premiers Juges ont, a juste titre, estimé egi@alts poursuivis sous la qualification
de marque constituaient, en réalité, celle de eaton prévue par I'actuel article L 521.4
du Code de la Propriété Intellectuelle et I'arté&®s de I'ancien Code Pénal.

Suite a une omission purement matérielle, cettealdaation ne figure pas dans le
dispositif du jugement.

Il convient de réparer cette omission.

Le délit de contrefacon est commis sur le ter@diancais des lors que l'atteinte portée
aux droits du propriétaire d'une marque ou d'unétfeod eu lieu et a été constatée en
FRANCE, méme si les marchandises ou produits revéacontrefacon ont été fabriqués
ailleurs et n'ont fait que circuler sur le ternitofrancais ou ils ont été introduits, et ce,
fat-ce sous le régime du transit, qu'il soit tengr@ ou définitif.

Sont, en conséquence, contrefacteurs ceux quoobaru au fait incriminé :

- en donnant des ordres ou des autorisations,

- en leur qualité de directeur de fabrication,

- en leur qualité de client acheteur de piecesretaisantes.

En I'espéce, il en est ainsi de :

- Fernando A B en sa qualité de directeur technitpla Société ORAN.

Méme si la vente des marchandises s'est effectuBSBAGNE, au départ de l'usine, ses
attributions et les procédures que connait I'enisepour des faits similaires depuis 1989

démontrent qu'il ne pouvait qu'avoir connaissaresrdodalités d'acheminement des
pieces livrées.



- de Sergio B qui est un professionnel et avainassance du caractére contrefaisant des
articles achetés en ESPAGNE puisque qu'il ne jagids s'étre assuré que les droits de
propriété intellectuelle de la Société RENAULT a&rdiété sauvegardés ou que du moins
la Societé RENAULT avait donné une autorisatiomeggoduction.

Il ne pouvait ignorer que les articles transitajeat la FRANCE.

En conséquence, le jugement entrepris doit étmgriafen ce qu'il a déclaré les prévenus
coupables des faits reprochés.

Les prévenus doivent étre déclarés coupables dwdeéatontrefacon.

Les peines prononcées sont tout a fait adaptéegravité des faits et a la personnalité
des prévenus qui n'ont jamais été condamneés.

Le jugement dont appel sera également confirméesutites peines.
Il - SUR L'ACTION CIVILE

Les Premiers Juges ont, a juste titre, recu latitotisn de partie civile de la Société
RENAULT.

Le préjudice de la Société RENAULT reésulte de lafasion que la contrefagon peut
créer dans I'esprit du public avec le risque deutéement d'une partie de la clientéle.

Cela ne peut qu'entrainer un préjudice économigudreinution du chiffre d'affaires et
perte de clientéle.

Ce préjudice a été justement chiffré a la somm&0de000 F.

Le jugement entrepris doit donc étre confirmeé equ@g a condamné - in solidum - les
prévenus, Sergio B et Fernando A B, a payer a t&80RENAULT cette somme, outre
10.000 F. au titre de l'article 475.1 du Code de&dure Pénale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement

Déclare recevables les appels interjetés.

Vu l'omission de statuer sur la requalification,

Infirme le jugement entrepris sur la déclaratiorcdipabilité.



Requalifie les faits reprochés aux prévenus en délcontrefagon.
Déclare A B Fernando - B Sergio coupables de de dél
Confirme le jugement entrepris sur les peinessetigpositions civiles.

La présente décision est assujettie a un droitdexprocédure d'un montant de 800 F
dont est redevable chaque condamné ;

Fernando A B et Sergio B sont tenus solidairemarngaement des droits fixes de
procédure.

Fixe la contrainte par corps conformément a la;Loi
Le tout par application du Titre XI de la Loi dyahivier 1993, les articles 749 et suivants

du Code de procédure pénale, 131.21, 131.35 du Bénla, L 521.4 du Code de
Propriété Intellectuelle et 425 de I'ancien CodedPé



