
 
Violation de droits de propriété intellectuelle et détermination du 
préjudice : dommages-intérêts vs. remise du gain 
Réflexions sur les fondements possibles de la théorie de l’analogie à la licence 

Claudia Maradan 

Le recours à la théorie de l’analogie à la licence permet en principe à celui qui subit une 
violation de ses droits immatériels de surmonter l’exercice très difficile consistant à 
déterminer son préjudice financier. La présente contribution se propose de rechercher les 
fondements juridiques possibles de cette théorie à la lumière de la jurisprudence du Tribunal 
fédéral, en particulier des arrêts « Milchschäumer II » et « Rohrschelle ». 
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[Rz 1] S’il est un sujet difficile pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle et, par 
voie de conséquence pour leurs avocats, c’est certainement celui de savoir comment 
déterminer le préjudice financier subi consécutivement à la violation de leurs droits, et sur 
quels fondements juridiques le faire valoir. 
 
[Rz 2] En effet, toutes les lois suisses de propriété intellectuelle prévoient, outre les actions 
en constatation et en cessation, la possibilité pour le lésé d’intenter les actions qui tendent 
au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain 
en vertu des dispositions sur la gestion d’affaires1. 

 
[Rz 3] Au surplus, les dispositions du code des obligations relatives à l’enrichissement 
illégitime peuvent également entrer en lice, comme l’a affirmé le Tribunal fédéral dans un 
arrêt du 12 avril 20062. 

 
[Rz 4] La présente contribution se propose, après avoir brièvement passé en revue les 
actions pécuniaires à la disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle3, de 
rechercher si et dans quelle mesure la théorie de l’analogie à la licence peut trouver son 
fondement dans l’un ou l’autre de ces moyens de droit. 
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II. L’action en dommages-intérêts (art. 41 CO) ^ 

II.1 Les conditions de l’action en dommages-intérêts ^ 

[Rz 5] D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions d’obtention de dommages-
intérêts sont les mêmes pour la violation de droits immatériels que pour la violation d’autres 
droits4. 

 
[Rz 6] En conséquence, l’octroi de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le lésé du 
fait de la violation de ses droits de propriété intellectuelle est subordonné à la réalisation de 
quatre conditions : 

un acte illicite ; 
une faute ; 
un dommage ; 
un lien de causalité adéquate entre la faute et le dommage. 

[Rz 7] Si la condition de l’acte illicite est relativement facile à établir5, tel n’est pas toujours le 
cas de la faute6, et encore moins du dommage. 

 
II.2 La preuve du dommage et la théorie de l’analogie à la licence ^ 

[Rz 8] Ne peut faire valoir des prétentions en dommages-intérêts que celui qui peut prouver 
avoir subi un dommage, à savoir une diminution de son actif, une augmentation de son
passif ou un gain manqué. 
 
[Rz 9] En matière de biens immatériels, c’est principalement le gain manqué qui entre en 
considération7 : la violation de droits immatériels, en particulier l’utilisation sans droit de ceux-
ci, prive leur titulaire du gain qu’il aurait pu réaliser si le contrevenant n’avait pas violé ses 
droits ou s’il avait obtenu son autorisation pour l’utilisation de ses droits. 
 
[Rz 10] Autrement dit, le titulaire peut avoir subi un dommage direct, c’est-à-dire une baisse 
de son chiffre d’affaires en raison de la pénétration sur le marché de produits de contrefaçon, 
ou un dommage indirect, en étant privé de la redevance qu’aurait dû lui payer le 
contrefacteur pour pouvoir utiliser le droit immatériel en question (théorie de l’analogie à la 
licence). 
 
[Rz 11] S’agissant plus particulièrement de la théorie de l’analogie à la licence, le Tribunal 
fédéral considère que cette théorie, en tant qu’elle est fondée sur l’art. 41 CO, ne peut être 
qu’une méthode de calcul du dommage, et qu’en conséquence elle ne libère pas le 
demandeur de l’obligation d’établir son dommage8. Ainsi, le demandeur ne doit pas se 
contenter d’alléguer le montant usuel de la redevance pour le secteur concerné ; il doit
d’abord démontrer qu’il aurait été en mesure de réaliser le gain manqué correspondant. Pour 
faire cette démonstration, deux possibilités s’offrent au demandeur, selon le Tribunal fédéral : 
soit il établit qu’un contrat de licence aurait été conclu avec le défendeur si celui-ci lui avait 
demandé l’autorisation d’utiliser le droit immatériel en question ; soit il apporte la preuve que 
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l’occasion de conclure un contrat de licence avec un tiers a été manquée en raison de la 
pénétration sur le marché des produits de contrefaçon du défendeur. 
 
[Rz 12] D’après le Tribunal fédéral, ce serait se substituer au législateur que de vouloir 
appliquer la théorie de l’analogie à la licence pour s’épargner la preuve du dommage. La 
théorie de l’analogie à la licence ne serait donc compatible avec les dispositions du droit 
positif que si on la comprend comme une méthode de calcul du dommage. 
 
[Rz 13] C’est ainsi que notre Haute Cour a admis le recours du défendeur dans l’arrêt 
« Milchschäumer II », au motif que le demandeur, contrairement à ce qu’avait admis 
l’instance inférieure, n’avait pas rapporté la preuve qu’un contrat de licence aurait été conclu 
avec le défendeur. Au contraire, celui-ci ayant refusé la conclusion d’un tel contrat, le 
demandeur n’aurait en réalité pas pu réaliser le gain auquel il prétendait.  
 
[Rz 14] Ce raisonnement est choquant, d’autant plus qu’en l’espèce le demandeur avait 
proposé au défendeur, avant l’ouverture du procès, la conclusion d’un contrat de licence afin 
précisément de « régulariser » la situation ; il suffirait donc à celui qui viole un brevet de 
refuser de conclure un contrat de licence avec le titulaire pour s’éviter d’avoir à indemniser 
celui-ci pour l’usage indu de son droit. 
 
[Rz 15] Mais l’arrêt « Milchschäumer » choque également pour une autre raison : en 
exigeant du titulaire du brevet qu’il apporte non seulement la preuve du montant usuel de la 
redevance dans le secteur concerné mais aussi qu’il démontre sa propre aptitude à réaliser 
le gain obtenu par le défendeur, il crée une inégalité de traitement entre les titulaires de 
biens immatériels suivant la nature de ce bien. En effet, lorsque le droit invoqué est un droit 
d’auteur, le Tribunal fédéral a déjà reconnu au demandeur, en application de la théorie de
l’analogie à la licence, le droit d’obtenir une indemnité correspondant au montant usuel des
honoraires pour l’utilisation concernée, sans exiger de l’auteur qu’il démontre avoir été en 
mesure de réaliser effectivement ces honoraires9. 

 
[Rz 16] Plus récemment, le Tribunal fédéral a encore nié tout lien de causalité entre la 
violation du droit à la marque du demandeur et le gain manqué auquel il prétendait, au motif 
qu’il n’avait pas rapporté la preuve qu’il aurait pu réaliser le même gain que le défendeur si la 
violation n’avait pas eu lieu10. 

 
[Rz 17] On le voit : les limites de l’action en dommages-intérêts sont vite atteintes lorsqu’il 
s’agit de faire valoir des prétentions financières fondées sur la violation d’un droit de 
propriété intellectuelle, vu les difficultés de preuve auxquelles est confronté le demandeur. 
Bien que réservée par les différentes lois de propriété intellectuelle, cette action ne présente 
finalement qu’un intérêt très restreint pour les titulaires de biens immatériels11. 

 
[Rz 18] Pourtant, d’autres moyens existent, en droit positif, de s’épargner la preuve du 
dommage : il s’agit de l’action en remise du gain fondée sur la gestion d’affaires imparfaite 
(art. 423 CO) et l’action en restitution de l’enrichissement illégitime (art. 62 CO). 
 
III. L’action en remise du gain fondée sur la gestion d’affaires (art. 423 CO) ^ 
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[Rz 19] La réserve faite par les différentes lois de propriété intellectuelle en faveur des règles 
sur la gestion d’affaires vise le cas de la gestion d’affaires imparfaite au sens de l’art. 423 
CO12. 

 
[Rz 20] En d’autres termes, on considère que l’auteur de la violation du droit immatériel a 
utilisé le droit immatériel du titulaire dans son propre intérêt et qu’il doit donc en restituer les 
profits au titulaire. 
 
III.1 Les avantages de l’action en remise du gain fondée sur l’art. 423 CO ^ 

[Rz 21] L’action en remise du gain fondée sur la gestion d’affaires présente un avantage de 
taille par rapport à l’action en dommages-intérêts, en ce sens que le titulaire n’a pas à 
prouver qu’il a subi un dommage. Il lui suffit d’établir la violation de son droit exclusif ainsi 
que le lien de causalité entre la violation de ce droit et le gain réalisé par le défendeur ; il 
n’est pas nécessaire qu’à cette violation corresponde un appauvrissement ou une occasion 
manquée de réaliser un gain13. 

 
[Rz 22] En effet, la remise du gain au sens de l’art. 423 CO ne correspond pas à la 
réparation d’un dommage subi par le maître du fait de l’activité du gérant ; elle prescrit 
simplement la restitution au maître des avantages qu’a retiré le gérant de son activité. 
Autrement dit, on présume que le titulaire du droit de propriété intellectuelle violé aurait pu 
réaliser un gain équivalent à celui réalisé par l’auteur de la violation14. 

 
III.2 La détermination du gain réalisé par le défendeur et la théorie de l’analogie à la 
licence ^ 

[Rz 23] Deux méthodes s’offrent au demandeur pour déterminer le montant du gain réalisé
par le défendeur: selon une première méthode, le gain consiste dans le bénéfice net réalisé 
par le défendeur, soit le gain brut augmenté des intérêts moins les frais15. Selon une 
seconde méthode, le gain réside dans les redevances que le défendeur aurait eues à payer 
au demandeur s’il avait conclu avec lui un contrat de licence, comme il aurait dû le faire16. 
Pareille redevance correspond soit à la rétribution usuelle dans la branche17, soit – en 
l’absence d’usage – dans les royautés dont les parties seraient raisonnablement convenues
si elles avaient négocié un contrat de licence18.  

 
[Rz 24] Ainsi, et contrairement à ce que l’on pourrait déduire de l’arrêt « Milchschäumer II»19, 
la théorie de l’analogie à la licence permet également de déterminer le gain réalisé par le
défendeur et donc de déterminer la hauteur des prétentions du demandeur dans le cadre 
d’une action en remise du gain fondée sur la gestion d’affaires. 
 
III.3 Les inconvénients de l’action en remise du gain fondée sur l’art. 423 CO ^ 

[Rz 25] De jurisprudence maintenant constante20, l’application de l’article 423 CO 
présuppose que le défendeur soit de mauvaise foi, la preuve de la mauvaise foi de celui-ci 
incombant au demandeur en vertu des règles relatives au fardeau de la preuve (art. 8 CC). 
Si la mauvaise foi du défendeur semble relativement facile à démontrer lorsque le droit de 
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propriété intellectuelle violé a fait l’objet d’un enregistrement, tel ne sera pas forcément le cas 
en présence d’un droit d’auteur21, ou en présence d’une imitation non servile de la marque 
ou du design du demandeur.  
 
[Rz 26] En effet, dans toutes les situations où les circonstances sont difficiles à apprécier22, il 
sera toujours possible au défendeur de protester de sa bonne foi et ainsi d’échapper à la 
remise du gain, en faisant valoir que sa position – nier la violation du droit du demandeur –
est soutenable, même si en définitive elle devait s’avérer erronée23. 

 
[Rz 27] Tel ne sera pas le cas si le demandeur fonde ses prétentions financières sur les 
dispositions relative à l’enrichissement illégitime (art. 62 CO). 
 
IV. L’action en restitution de l’enrichissement illégitime (art. 62 CO) ^ 

IV.1 Les avantages de l’action en restitution de l’enrichissement illégitime ^ 

[Rz 28] Contrairement à l’action en remise du gain de l’art. 423 CO, l’action en restitution de 
l’enrichissement illégitime n’est pas subordonnée à la mauvaise foi de l’enrichi, ni à une 
quelconque faute de celui-ci. 
 
[Rz 29] Par ailleurs, comme pour l’action en remise du gain de l’art. 423 CO, il n’est pas 
nécessaire qu’à l’enrichissement de l’auteur de la violation corresponde un appauvrissement 
du lésé. En effet, selon la jurisprudence la plus récente, celui qui subit une atteinte dans ses 
droits absolus peut faire valoir contre l’auteur de l’atteinte des prétentions en enrichissement 
illégitime sans égard au point de savoir s’il existe un déplacement direct de patrimoine entre 
lui et l’auteur de l’atteinte24. 

 
IV.2 Application reconnue de l’art. 62 CO à la violation de droits immatériels ^ 

[Rz 30] Bien qu’aucune loi de propriété intellectuelle ne réserve expressément l’application 
des art. 62 ss CO, la doctrine l’admet unanimement depuis longtemps25. Comme l’indique 
l’adverbe « en particulier » à l’alinéa 2 de l’art. 62 CO, l’énumération n’est pas exhaustive : 
cette disposition est notamment applicable à la restitution de ce qui a été acquis d’une 
manière répréhensible26, par exemple grâce à la violation d’un droit de propriété 
intellectuelle. 
 
[Rz 31] C’est ce qu’a décidé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 12 avril 200627, où le 
demandeur, qui concluait à la constatation de la nullité du brevet du défendeur, s’est vu 
refuser la possibilité de protester de sa bonne foi pour échapper à la production des pièces 
permettant de calculer son gain dans le cadre de l’action reconventionnelle du défendeur. 
 
[Rz 32] Il s’agit-là de la première décision du Tribunal fédéral déclarant les art. 62 ss CO 
applicables à la violation d’un droit de propriété intellectuelle28. Auparavant, on ne 
connaissait en effet qu’un seul précédent cantonal, où le titulaire d’un droit d’auteur s’était vu 
reconnaître par le tribunal du canton de St-Gall un droit à restitution fondé sur les règles de 
l’enrichissement illégitime pour l’usage illicite d’un logo dont il était l’auteur29. 
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[Rz 33] C’est un pas décisif en direction des titulaires de droits immatériels, auxquels le
Tribunal fédéral reconnaît – enfin – un droit à la restitution indépendant de toute perte 
financière effective et de toute faute (ou mauvaise foi) de l’auteur de la violation : si le lésé a 
droit à la restitution du gain réalisé par le défendeur, c’est tout simplement parce qu’en sa 
qualité de titulaire d’un bien immatériel, c’est précisément lui, et lui seul, qui a le droit exclusif 
d’exploiter ce bien30. 

 
IV.3 La détermination de l’enrichissement à restituer et la théorie de l’analogie à la 
licence ^ 

[Rz 34] Pour déterminer l’enrichissement à restituer, il faut s’intéresser à la situation de 
l’auteur de la violation : en réalité, par son acte de violation, le contrevenant a au minimum 
échappé au paiement d’une redevance d’utilisation pour le droit de propriété intellectuelle 
considéré. C’est cette utilisation sans droit qui représente son enrichissement31. A défaut de 
pouvoir restituer le droit d’usage en nature, il doit en restituer la contre-valeur, à savoir le 
montant qu’il a pu épargner en ne demandant pas de licence à l’ayant-droit32. Ce montant 
correspond soit à la rétribution usuelle dans la branche33, soit – en l’absence d’usage – dans 
les royautés dont les parties seraient raisonnablement convenues si elles avaient négocié un 
contrat de licence34. 

 
[Rz 35] L’auteur de la violation peut-il bénéficier de l’exception prévue à l’art. 64 CO, qui 
prévoit que celui qui a reçu indûment n’est pas tenu à restitution s’il établit qu’il n’est plus 
enrichi lors de la répétition ? La doctrine n’est pas unanime à ce sujet35; à notre avis, l’auteur 
de la violation du droit ne devrait pas être autorisé à exciper du fait qu’il n’est plus enrichi au 
moment de la répétition vu que ce qu’il doit restituer correspond à une épargne qu’il a pu 
réaliser36. Celle-ci étant définitivement acquise, l’application de l’art. 64 CO devrait être 
exclue en matière de violation de biens immatériels37. 

 
V. Conclusion ^ 

 
[Rz 36] En conclusion, on se rend compte que l’action en dommages-intérêts ainsi que, dans 
une bien moindre mesure, l’action en remise du gain fondée sur la gestion d’affaires sont 
difficiles à mettre en œuvre. En effet, le fardeau de la preuve sera le plus souvent trop lourd
pour le demandeur, qu’il s’agisse d’établir son préjudice ou de prouver la faute ou la 
mauvaise foi du défendeur. 
 
[Rz 37] C’est pourquoi il faut saluer l’arrêt « Rohrschelle » qui, quatre mois seulement après 
l’arrêt « Milchschäumer » et sans se substituer au législateur, a su utiliser les moyens du 
droit positif afin que les titulaires de biens immatériels puissent au minimum recevoir une 
juste rémunération pour l’usage indu qui a été fait de leurs droits exclusifs. 
 
[Rz 38] Malheureusement, le Tribunal fédéral n’a pas saisi cette occasion pour indiquer de 
quelle manière devait être calculé le gain à restituer lorsque la demande se fonde sur les 
dispositions relatives à l’enrichissement illégitime. Espérons qu’il suivra les auteurs récents 
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et acceptera de considérer que le montant dont le défendeur est enrichi pour avoir utilisé 
indûment et sans bourse délier le bien immatériel du demandeur correspond à une 
redevance de licence équitable. Autrement dit, espérons que le Tribunal fédéral acceptera 
de considérer l’art. 62 CO comme l’un des fondements possibles, avec l’art. 423 CO, de la 
théorie de l’analogie à la licence, au lieu de considérer celle-ci uniquement comme une 
méthode de calcul du dommage dans le cadre de l’action en dommages-intérêts de l’art. 41 
CO. 
 
 

 
Claudia Maradan, dr. en droit, avocate, est collaboratrice au sein de l’étude Kasser Schlosser

avocats à Lausanne. 
Cette contribution fait suite à une conférence donnée lors du séminaire « Développements 
récents en droit des marques » organisé conjointement par l’Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle et le LES Suisse le 9 mai 2007 à Genève. 
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32 Ibidem, n° 592. 
33 Ibidem, n° 600. 
34 Ibidem, n° 602. 
35 Ibidem, n° 659 à 666 et références citées. 
36 DESSEMONTET, note 25, p. 213 ; plus nuancé : Jenny, note 11, n° 664, qui préconise le 

remboursement d’une redevance de licence plus basse que la redevance équitable pour le bien 
immatériel considéré, si le défendeur peut établir que s’il avait su que ce bien n’était pas libre 
d’utilisation, il aurait renoncé à l’utiliser ou aurait utilisé un autre bien immatériel moins cher. 

37 F. LOCHER, Zu den vermögensrechtlichen Fragen von Immaterialgüterrechtsverletzungen nach 
schweizerischem Recht vor dem Hintergrund neuerer Gerichtsentscheide, GRUR Int. 2007, p. 
275ss (283). 
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