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rell RÉSUMÉ
Lorsqu'une pièce utile aux opérations d'expertise contient des secrets d'affaires qu'une partie peut légitimement refuser de révéler à l'autre
partie, le respect du principe du contradictoire peut être assuré par la communication de la pièce aux seuls conseils de l'autre partie.

SU M MARY -

Where a document that is helpful in expert investigations contains business secrets or confidential information that one party can lawfully
refuse to disclose to the other part y, compilante with due process con be ensured by presenting the document only to the other party's
counsel.

par
une décision du 29 avril 2009,

le juge chargé du contrôle des ex-
pertises au tribunal de grande ins-

tance de Paris a statué sur la question de
la communication, en cours d'expertise,
d'un document contenant des secrets
d'affaires d'une partie, à l'autre partie.
Pour concilier le principe du contradic-
toire et la protection du secret des af-
faires, il a ordonné une communication
aux seuls conseils de l'autre partie, à l'ex-
clusion de cette partie elle-même.

Il convient de rappeler le contexte de l'or-
donnance du 29 avril 2009 (L), avant de
présenter ses enseignements (2.).

1, LE CONTEXTE

Titulaire d'un brevet, protégeant un
procédé d'évacuation sous vide d'eaux-
vannes sur les navires, une entreprise

assigne un concurrent en contrefaçon de
ce brevet devant le tribunal de grande ins-
tance de Paris.
Elle saisit ensuite le président de ce tribu-
nal d'une demande d'interdiction provi-
soire, fondée sur l'article L. 615-3 du Code
de la propriété intellectuelle, tendant à
empêcher la fourniture à un chantier
naval d'un dispositif mettant en uvre
son brevet. Par ordonnance du 22 jan-
vier 2008, le président du tribunal, après
avoir constaté que le défendeur offrait
d'apporter certaines modifications pour
exclure tout grief de contrefaçon, désigne
un constatant pour vérifier leur mise en
oeuvre.

Lors des opérations du constatant, le dé-
fendeur communique un plan de fabrica-
tion du nouveau matériel qu'il se propose
de mettre en oeuvre ; mais il ne
souhaite pas le communiquer au
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plaignant, son concurrent direct, pour ne
pas lui dévoiler ses secrets industriels. Le
défendeur adresse donc ce plan, sous le
sceau de la confidentialité, au constatant,
qui le présente seulement aux conseils du
plaignant. Celui-ci saisit alors le juge du
contrôle des expertises d'une demande
de production forcée du plan du nouveau
matériel. Adoptant l'avis du constatant
- selon lequel ce plan était susceptible de
contenir certains secrets de fabrique - le
juge chargé du contrôle des expertises re-
jette la demande
« Compte tenu du contexte très fortement

concurrentiel et de la nécessité de ne pas per-
mettre une violation du secret des affaires,
les conditions dans lesquelles il a été donné
connaissance [aux conseils du demandeur
demandeur] du plan de la pompe doivent
être considérées satisfactoires au regard
des prescriptions édictées par l'article 16 du
Code de procédure civile ». L'ordonnance



du 29 avril 2009 du juge du contrôle des
expertises permet ainsi de concilier le
principe du contradictoire et la protection
légitime qui est due aux secrets d'affaires
des parties.

2. LA CONCILIATION DU
PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
ET DE LA PROTECTION DUE AUX
SECRETS D'AFFAIRES

Selon l'article 16 du Code de procédure
civile
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire
observer et observer lui-même le principe de
la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les

moyens, les explications et les documents
invoqués ou produits par les parties que
si celles-ci ont été à même d'en débattre
contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens
de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au
préalable invité les parties à présenter leurs
observations. »

Il résulte de ce texte, pilier de notre sys-
tème procédural civil, applicable non seu-
lement au procès lui-même, mais aussi
aux opérations d'expertise, que toute
pièce produite par une partie au juge ou
à l'expert doit, en principe, être commu-
niquée à l'autre partie. Toutefois, la com-
munication d'une pièce ou d'un acte aux
seuls conseils des parties est pratiquée,
en procédure civile', dans les circons-
tances où la communication directe.-Se-
rait de nature à mettre en péril un intérêt
légitime. Ainsi, en matière d'assistance
éducative, l'article 1187 du Code de procé-
dure civile prévoit que seuls les conseils
ont libre accès au dossier et, notamment,
au rapport d'enquête sociale, les parties
pouvant voir leur accès à ce dossier res-
treint par le juge, par décision motivée, si
les circonstances l'exigent.

En expertise civile, des aménagements
au principe du contradictoire sont égale-
ment nécessaires. Ainsi, durant l'exper-
tise médicale, la dignité de la personne
humaine s'oppose à ce que l'examen de la
victime soit conduit par le médecin expert
sous l'oeil de l'auteur du dommage : le

caractère contradictoire est assuré par la
participation du médecin conseil aux opé-
rations de l'expert. Pareillement, la com-
munication aux seuls avocats et conseils
en propriété industrielle des parties, à
l'exclusion des parties elles-mêmes, est
pratiquée dans le cadre des expertises

judiciaires, pour préserver la confidentia-
lité des documents contenant des secrets
industriels sur lesquels l'expert doit se li-
vrer à des vérifications.

Cette protection est dictée par plusieurs
textes. Elle est notamment rendue obli-
gatoire par l'Accord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui tou-
chent au commerce (A DP IC, plus connus
sous leur acronyme anglais TRIPS)2. Cet
accord prévoit, en effet, en ses articles
39, 42 et 433, la nécessité d'identifier et
de protéger les renseignements confiden-
tiels, en autorisant leur production uni-
quement, dans les cas appropriés, et s'il
existe des conditions garantissant leur
protection. De même, l'article L. 615-5-1,
dernier alinéa, du Code de la propriété
intellectuelle prévoit la protection des se-
crets de fabrication et de commerce, lors

Pour concilier le
principe du contradictoire
et la protection du secret

des affaires, le juge
chargé du contrôle des

expertises a ordonné une
communication aux seuls
conseils de l'autre partie,

à l'exclusion de cette
partie elle-même.

de l'administration de la preuve contraire
requise du défendeur cherchant à échap-
per au grief de contrefaçon d'un brevet de
procédé4. Et l'article R. 615-4 du Code de
la propriété intellectuelle institue égale-
ment, dans le cadre d'une saisie-contre-
façon, la possibilité pour la partie saisie
de demander au président du tribunal
de « prendre toute mesure pour préserver la
confidentialité de certains éléments ».

La jurisprudence5 applique attentivement
ces textes. La question a été abordée, sans
doute pour la première fois, par une or-
donnance de référé du 24 novembre
19886 du président du tribunal de grande
instance de Lyon, désignant un expert
pour examiner des documents, objet
d'une saisie-contrefaçon, qui avait donné
lieu à l'appréhension d'informations esti-
mées secrètes par leur détenteur
« Attendu qu'il s'ensuit que la solution du
litige commande qu'il soit procédé,
sous le sceau de la confidentialité, à
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l'examen par un homme de l'art, tiers aux
débats, sous notre contrôle et avec l'assis-
tance des conseils en propriété industrielle
du choix des parties, de l'ensemble des pièces
et à la distinction consécutive des documents
nécessaires à la preuve d'avec ceux confiden-

tiels qui lui sont étrangers. »
Dans de tels cas, le secret est l'objet même
de l'expertise, dite « de tri », qui a pour
but de sélectionner les documents confi-
dentiels. Mais la restriction de l'accès
des seuls conseils aux informations est
également pratiquée dans les expertises
portant sur le fond de l'affaire. Ainsi, par
ordonnance du ii juillet 2,0037, le juge
de la mise en état du tribunal de grande
instance de Paris a décidé que l'examen
de documents confidentiels relatifs à la
preuve de la contrefaçon serait conduit
seulement en présence des conseils des
parties
« Disons que les opérations d'expertise se dé-
rouleront en la seule présence des avocats et
conseils en propriété industrielle des parties
et que les informations relatives aux procé-
dés de fabrication des produits litigieux ne
devront donc pas être remises à la société
D.... »
Pareillement, par ordonnance du i" dé-
cembre 2oo38, le juge de la mise en état
du même tribunal a estimé que des docu-
ments comptables contenant le détail de
la marge du défendeur seraient examinés
par les seuls conseils des parties
« Disons que les informations remises à l'ex-
pert par la société A... constituées de pièces
comptables détaillant le calcul de sa marge
sur coûts directs seront examinées par l'ex-
pert en la seule présence des avocats et des
conseils en propriété industrielle des par-
ties. »

Ces décisions cherchent prudemment à
éviter que, durant un procès, l'une des
parties, qui peut, en définitive, se voir
déboutée de ses prétentions, accède aux
secrets d'affaires de son concurrent.

Ces solutions ne sont pas spécifiques à
la France. La protection des documents
confidentiels est assurée aux États-Unis
par les protective orders9 que prennent,
dans des cas semblables, les tribunaux
américains sur le fondement de la Règle
26 (c) des règles fédérales de procédure
civile. Les documents sont alors classi-
fiés en fonction de leur degré de confi-
dentialité, l'accès aux documents les plus
confidentiels étant réservés aux seuls avo-
cats (attorneys' eyes only), ceux du niveau
suivant étant accessibles aux juristes de
l'entreprise, d'autres pouvant, ensuite,
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être de diffusion restreinte à certaines
personnes nommément désignées dans
l'entreprise.

Une pratique similaire (confidentiality
club)10 a été mise en place au Royaume-
Uni, comme un contrepoids à la procé-
dure de disclosure, qui oblige les parties
à communiquer tous les documents qui
concernent le litige, même ceux défavo-
rables à leur thèse ; la communication des
documents confidentiels peut ainsi être
limitée aux conseils des parties et, éven-
tuellement, à certains juristes de l'en-
treprise. De la même manière, dans les
pays d'Europe qui mettent en oeuvre pro-
gressivement des mesures de recherche
de la preuve des atteintes portées aux
droits de propriété industrielle, comme
l'Allemagne ou les Pays-Bas, la pratique
judiciaire pose des limites à l'accès des
plaignants eux-mêmes aux informations
obtenues par ces mesures.

L'ordonnance du 29 avril 2009 du juge
chargé du contrôle des expertises du tri-
bunal de grande Instance de Pans s'ins-
crit dans cette quête d'un équilibre entre
les droits des parties. Le droit du deman-
deur (avoir accès à la preuve de l'atteinte
qu'il allègue à ses droits) est préservé par
la communication du document à ses
conseils (avocats et conseils en propriété
industrielle) qui peuvent faire valoir en
son nom leurs observations techniques.
Le droit du défendeur (assurer le secret
industriel d'une nouvelle machine) est

-,,Faculté
Libre

de Droit

préservé parce que les conseils de la de-
manderesse ne pourront révéler à leur
client que les informations nécessaires
pour faire valoir ses droits.

Cette ordonnance illustre le souci des
juges de concilier, durant l'expertise, le
principe du contradictoire et la protection
du secret des affaires.

la Les auteurs ont représenté la société défen-

deresse dans cette affaire

NOTES

Elle est également connue en procjdure pénale : en vertu de l'article
562 du Code de procédure pénale, seul les conseib peuvent obtenir
communication vie l'intégralité du rapport d'expertise, les parties
n'ayant communication que des conclusions.

a Anne» IC de l'Accord de Marrakech, instituant l'Organisation mon-
diale dtt Commerce, Signé t Marrakech I e14 avnl 994, ratifié par la

lui n° 94-1137 du 27 déce bre '994-

s, Parade 39 édicte l'obligation, pour les États membres, d'assurer la
protection des « wnseignements non divulgués». L'article 42 Sur
les procédures loyales et équitables dispose in fine : La procé-
dure coroportera un moyen d'identifier et de protéger les ren-
seignements confidentiels, vi moins que cela ne soit contraire
aux prescriptions constitutionnelles OrISTOXICS. » L'article 43
sur les éléments de preuve précise in fine :es 4 Les autorités
judiciaires seront habilitées, dans les cas ce une partie aura
présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles
suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments
de preuve à l'appui doses allégations qui se trouvent sous le
contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de
preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve, dans
les sas appropriés, qu'il existe des conditions qui garantissent
la protection des renseignements confidentiels. »
Article L. 615-5-1 du Cade de la propriété Intel ectuelle : « Si le
brevet a pour objet un procede d obténtion d'un produit,
le tribunal pourra ordonner au défendeur de prouver que le
procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent
du procédé breveté. f .] Dons la production de la preuve
contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du
défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication et
de commerce.
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