
PROTECTION CONTRE
LA CONTREFAÇON :

LES BONNES PRATIQUES
Préparer des stratégies efficaces pour 

protéger et défendre vos marques

Vendredi 5 juin 2020



ÊTES-VOUS PRÊTS
À EN DÉCOUDRE ?



LA CONTREFAÇON : FLÉAU MONDIAL EN PROGRESSION PERMANENTE

- 509 milliards $ en 2016
- 3,3% des échanges mondiaux (vs

2,5% en 2013 - volume)

- 7 milliards € en 2016
- Destruction de 468 000 emplois

Les échanges de contrefaçons 
dans le Monde

Coût annuel de la contrefaçon en 
Europe



LA CONTREFAÇON : FLÉAU MONDIAL EN PROGRESSION PERMANENTE

• 1,6 million d’articles de contrefaçon (vs 35 000 en 2005) 
interceptés par les douanes dans les envois de e-commerce

• 31% des saisies douanières et 60% des procédures

• 37% des français achètent des contrefaçons pensant que les produits sont authentiques

• 31% des français achètent de la contrefaçon sur internet (vs 26% en 2012), dont 48% 
des 15-18 ans

2018 : La France aux premières loges 



PRÉJUDICES INNOMBRABLES

• Préjudices causés aux titulaires de droits (financier et impact sur l’image) ;

• Atteintes à la santé et à la sécurité des consommateurs ; 

• Pertes substantielles de ressources fiscales et sociales pour les Etats ; 

• Dommages pour l’environnement ; 

• Impacts négatifs sur l’économie et les 
entreprises en sapant les efforts d’innovation 
et la confiance des consommateurs ; 

• Financement du crime organisé ; etc. 



UNE MULTITUDE D’ORGANISMES IMPLIQUÉS DANS LA LUTTE ANTI-CONTREFAÇON



COMMENT S’Y RETROUVER ? A QUI S’ADRESSER ? QUELLES STRATÉGIES
EFFICACES POUR PROTÉGER ET DÉFENDRE SES MARQUES ? 

PROTECTION CONTRE LA CONTREFAÇON :
LES BONNES PRATIQUES

A. LES GRANDS PRINCIPES POUR COMPRENDRE LA CONTREFACON

B. LES BONNES PRATIQUES POUR SE PROTEGER ET
LUTTER CONTRE LA CONTREFACON



A. LES GRANDS PRINCIPES

• Selon la définition de l’Académie française :  « La contrefaçon est à la fois l’action de 
reproduire de manière illicite et le résultat de cette action ». 

• Juridiquement c’est : « Le produit résultant de l’usage frauduleux d’un droit de propriété 
intellectuelle (DPI) dont un tiers est titulaire, sur un territoire où il est protégé » 

Définitions



A. LES GRANDS PRINCIPES

• Contrefaçon et autres atteintes : concurrence déloyale / parasitisme économique
• Concurrence déloyale : abus de la liberté du commerce, par une faute causant un 

trouble et préjudice à autrui.
• Parasitisme économique : le fait de tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts 

humains et financiers consentis par une entreprise, victime des agissements de 
l’usurpateur cherchant à s’approprier sans les payer, la réputation, la notoriété ou le 
savoir-faire, notamment en créant une confusion.

• …/…

Périmètre de la contrefaçon : Confusions à ne pas faire entre… 



A. LES GRANDS PRINCIPES

• Contrefaçon et : importation parallèle vs épuisement des droits / stocks issus de 
licences / marché gris
• Importations parallèles : importations de produits originaux légalement et 

régulièrement mis dans le commerce dans un autre Etat, mais importés sans le 
consentement du titulaire ou distribué en dehors du territoire de la première mise sur 
le marché autorisée.

• Stocks issus de licences : stocks ayant été régulièrement licenciés mais 
commercialisés au-delà du terme, ou dans des conditions non contractuellement 
prévues ou traçables.

• Marché gris : marché échappant au contrôle d'une entreprise par l'existence de 
circuits parallèles, non autorisés ou à cause de la contrefaçon.

• Contrefaçon physique ou en ligne

Périmètre de la contrefaçon : Confusions à ne pas faire entre…



LES ACTEURS PRINCIPAUX POUR S’INFORMER, SE PROTÉGER ET AGIR

Déposer ses marques, dessins et modèles 
et enveloppes Soleau. Se protéger

Mettre en place une surveillance douanière

Se documenter de manière générale

Se préparer et mettre en place des 
stratégies de protections

Agir en justice lorsque des contrefaçons 
sont identifiées

Offices de propriétés industrielles : 
INPI, EUIPO, OMPI et autres Offices nationaux 

Les Douanes, Legal Techs

Ministères, DGCCRF, organisations telles que 
l’UNIFAB, le CNAC, Licensing International

Avocats et Conseils

Cabinets d’avocats 

OUTIL N°1 : Carnet d’adresses / Textes de lois
OUTIL N°2 : Liste des principaux intervenants



B. LES BONNES PRATIQUES POUR SE PROTÉGER ET
LUTTER CONTRE LA CONTREFAÇON

1. PROTEGER – ANTICIPER – OPTIMISER VOS DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

2. SURVEILLER

3. AGIR

4. S’INFORMER



1. PROTÉGER – ANTICIPER –
OPTIMISER VOS DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



1. PROTÉGER – ANTICIPER –
OPTIMISER VOS DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

POUR ACTION



2. SURVEILLER

(Legal Tech)



2. SURVEILLER

• Engagement plus fort des Douanes dans la lutte contre la vente de produits 
contrefaisants sur Internet 

• La procédure de surveillance des Douanes : 
Ø Dépôt d’une demande d’intervention par le titulaire des DPI (plusieurs types, 

valable un an et renouvelable sur demande écrite)
Ø Délai d’expertise donné au titulaire des DPI lorsque des produits sont retenus 
Ø A l’issue de ce délai d’expertise :

• Destruction simplifiée des 
marchandises ; ou

• Action en justice ; ou
• Fin de la retenue.

Collaborer avec les douanes

OUTIL N°3 : Modèle type de formulaire et liens
OUTIL N°4 : Les différentes étapes de la 
collaboration avec les douanes



2. SURVEILLER

ü Surveiller tant le marché physique que le marché en ligne

ü Utiliser les nouvelles technologies : nouveaux moyens de surveiller, 
reconnaître et tracer les produits originaux (puces RFID, Legal Techs telles 
qu’INCOPRO, Blockchain, flashcodes, traceurs etc.) 

Surveiller les marchés



2. SURVEILLER

POUR ACTION



3. AGIR



3. AGIR

ü Le constat d’huissier : 
q Le constat physique ; 
q Le constat sur internet.

ü La saisie-contrefaçon ; 

ü Le recours au Legal Techs : 
ü exemple – Technologies INCOPRO, LEAKID, E BRAND, YELLOW, 

RED POINTS, etc.

S’aménager des preuves 



3. AGIR

ü Société fondée en 2012 et basée à Londres, elle combine son expertise en 
législation de la propriété intellectuelle, avec les nouvelles technologie et le big
data de la criminologie

ü Sa technologie TALISMAN protège 200 milliards de $ de revenus et identifie plus 
de 9M d’infractions potentielles par semaine.

Focus sur



3. AGIR

Focus sur un mélange de



3. AGIR

Nos algorithmes comprennent les données… 

….tirent les conclusions qui s’imposent et dévoilent l’ensemble du réseau

Avoir une vision d’ensemble nous permet d’identifier les plus grandes 
menaces

L’ensemble du réseau est ensuite supprimé



3. AGIR

• Obtenir des mesures provisoires en agissant en référé sur le fondement de l’article 
L. 716-4-6 du CPI (« référé-contrefaçon »)

Tenter une résolution amiable du litige

Agir avant l’atteinte

OUTIL N°5 : Modèles de lettres de mise en demeure en français et en 
anglais pour des hypothèses de contrefaçon de droit d’auteur et de 
droit des marques



3. AGIR

• Étape 1 : Envoyer une lettre de mise en demeure afin de signaler les droits 
antérieurs, le risque de confusion et de tenter de parvenir à un accord amiable ;

• Étape 2 : Engager une procédure administrative
Ø Exemple de la procédure d’opposition en droit français 

Technique « Follow the Money » 

Procédures administratives devant les Offices 

• Technique en cours de développement consistant à traquer les flux financiers pour 
mettre en place des mesures répressives financières (saisies, blocages de comptes…) 
– institutions fiscales, judiciaires, douanes,…



3. AGIR

• Les moteurs de recherche et les plateformes : 
https://www.incoproip.com/reports/how-and-why-search-engines-must-take-
responsibility-for-tackling-counterfeiters/

Procédures judiciaires devant les tribunaux civils et pénaux

Mettre en cause la responsabilité de nouveaux acteurs 

• Quelles voies d’actions possibles ?
• Qui peut agir ?
• Quelles sanctions possibles ?
• Quels délais pour agir ? 

Ø FOCUS - La procédure de blocage de sites internet 

https://www.incoproip.com/reports/how-and-why-search-engines-must-take-responsibility-for-tackling-counterfeiters/


3. AGIR
POUR ACTION



4. S’INFORMER

• Accords de coopérations volontaires entre différents acteurs économiques ;

• Signature de nouveaux Accords / Chartes, pour exemple :
• Charte sur le commerce électronique du 26 mars 2019 : 

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-
enjeux/competitivite/politique-industrielle/Dossier-de-presse-charte-acteurs-e-commerce.pdf

• Le Règlement sur les plateformes d’entreprises (P2B) 20 juin 2019 : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1150

• FOCUS – Le Projet Zéro d’Amazon : https://brandservices.amazon.fr/projectzero

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/competitivite/politique-industrielle/Dossier-de-presse-charte-acteurs-e-commerce.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/%3Furi=CELEX:32019R1150
https://brandservices.amazon.fr/projectzero


SE PROTÉGER ET LUTTER CONTRE LA CONTREFAÇON : 4 ÉTAPES CLÉS !

OUTIL N°6 : Pour aller 
plus loin… Rapports 
officiels récents



Merci de votre 
attention

Nous contacter : 

Anne-Marie Pecoraro
apecoraro@aturquoise.com

Vendredi 5 juin 2020

Société d’avocats – Attorneys at law
65 avenue Marceau Bvd Saint Michel,11  
75116 Paris – France 1040 Brussells - BELGIUM
Tel : +33 (0)1 53 76 81 70
Portable : +33 (0)6 14 09 71 71
www.aturquoise.com

http://aturquoise.com
http://www.aturquoise.com/


Des outils pour aller plus loin…

…mais n’oubliez jamais que ce ne sont que
des outils et que rien ne vaut l’assistance

d’un bon conseil en propriété intellectuelle !



OUTIL N°1 : Carnet d’adresses / Textes de lois

• Les Offices de propriété intellectuelle (les Offices nationaux autres que l’INPI ne sont 
pas indiqués ici) : 

https://www.inpi.fr/fr
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/web/observatory/home
https://www.wipo.int/portal/en/index.html

• Textes utiles : 
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414
(Code de la propriété intellectuelle)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570
(Codes des Douanes)

https://www.inpi.fr/fr
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/web/observatory/home
https://www.wipo.int/portal/en/index.html
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3FcidTexte=LEGITEXT000006071570


OUTIL N°1 : Carnet d’adresses / Textes de lois

• Les sites gouvernementaux, le CNAC :
http://www.cnac-contrefacon.fr/
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/boite-a-outils-des-pme
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/sensibilisation-a-la-lutte-

contre-la-contrefacon

• Les services du ministère de la justice :
http://www.justice.gouv.fr/

• La Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) :
https://www.douane.gouv.fr/

http://www.cnac-contrefacon.fr/
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/boite-a-outils-des-pme
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/sensibilisation-a-la-lutte-contre-la-contrefacon
http://www.justice.gouv.fr/
https://www.douane.gouv.fr/


OUTIL N°1 : Carnet d’adresses / Textes de lois

• La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (DGCCRF) :

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf

• AFNIC (noms de domaine) :
https://www.afnic.fr/

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf
https://www.afnic.fr/


OUTIL N°2 : Liste des principaux intervenants

• Offices de propriété intellectuelle (EUIPO, WIPO, INPI, Offices nationaux) ;

• Organisations telles que l’OMC, l’Organisation mondiale des douanes (OMD), Interpol
ou OCDE ;

• Agences qui mènent des actions de coopération avec les Etats pour démanteler les
filières criminelles : Europol, Eurojust, Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) ;

• Organisations internationales (REACT, Alibaba Anticounterfeiting Alliance etc.).

• Ministère de l’économie et des finances, Direction générale des entreprises (DGE) ;

• Services du ministère de la justice (direction des affaires civiles et du sceau (DACS)
et direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) ;

• Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) ;

• Police nationale et la gendarmerie nationale ;



OUTIL N°2 : Liste des principaux intervenants

• Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (DGCCRF) ; 

• HADOPI ;

• Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) ; 

• AFNIC ; 

• Organisations nationales telles que l’UNIFAB etc. 

• Associations et fédérations (Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique 
(CSPLA), Le Centre national du cinéma (CNC) etc. 



OUTIL N°3 : Surveillance douanière - Modèle type de formulaire et liens

• Formulaire de dépôt d’une demande 
d’intervention (Règlement (UE) No. 
608/2013)

https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploa
ds/files/DEMARCHES/DEMANDE%20D%27INTERVEN
TION/demande%20d%27intervention%20fond%C3%A
9e%20sur%20le%20R608%202013.pdf

• Formulaire de dépôt d’une demande 
d’intervention (fondée sur le CPI)

https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploa
ds/files/DEMARCHES/DEMANDE%20D%27INTERVEN
TION/demande-d-intervention-fondee-sur-le-cpi.pdf

https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/DEMARCHES/DEMANDE%2520D'INTERVENTION/demande%2520d'intervention%2520fond%25C3%25A9e%2520sur%2520le%2520R608%25202013.pdf
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/DEMARCHES/DEMANDE%2520D'INTERVENTION/demande-d-intervention-fondee-sur-le-cpi.pdf


OUTIL N°4 : Les différentes étapes de la collaboration avec les douanes



OUTIL N°5 : Modèles de lettres de mise en demeure (FR – droit des marques)



OUTIL N°5 : Modèles de lettres de mise en demeure (FR – droit d’auteurs)



OUTIL N°5 : Modèles de lettres de mise en demeure (ENG – droit des marques)



OUTIL N°5 : Modèles de lettres de mise en demeure (ENG – droit d’auteurs)



OUTIL N°6 : Pour aller plus loin… Rapports officiels récents

Cour des comptes – La lutte contre les contrefaçons, Une organisation et des outils pour 
mieux protéger les consommateurs et les droits de propriété industrielle février 2020
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-03/20200303-lutte-contre-les-
contrefacons_0.pdf

EUIPO - Status report on IPR infringement 2019 
https://www.oami.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_S
tatus_Report_on_IPR_infringement/2019_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-03/20200303-lutte-contre-les-contrefacons_0.pdf
https://www.oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_Status_Report_on_IPR_infringement/2019_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf



