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ACÞIUNEA ÎN CONTRAFACERE ÎN DREPTUL INTERN

Av. drd. SONIA FLOREA*)

ACTION EN CONTREFAÇON DANS LE DROIT INTERN

L’article analyse des aspects juridiques spécifiques à l’action en contrefaçon,
nécessitant des clarifications. On remet en discussion des aspects liés à la nature
juridique de l’action civile en contrefaçon et des questions imposant l’intervention
du législateur dans la matière des mesures provisoires pour la protection des
droits de propriété intellectuelle. On y décrit en détail les mesures, les procédures
et les sanctions appliquées pour la résolution au fond de l’action civile en
contrefaçon.

Mots-clés: la contrefaçon, le droit de propriété intellectuelle, le droit
procédural civil, des sanctions civiles de la contrefaçon

INFRINGEMENT ACTION IN THE DOMESTIC LAW

The article examines legal issues specific to the infringement action, which
requires clarifications. The issues related to the legal nature of the civil infringement
action are put into question again and questions requiring the intervention of the
legislator in the matter of the interim measures for the protection of intellectual
property rights. The measures, proceedings and sanctions applied for the
settlement on the merits of the civil infringement action, are described in detail.

Keywords: infringement, right of intellectual property, civil procedural
law, civil sanctions for infringement

Secþiunea 1
Precizãri privind natura juridicã a acþiunii în contrafacere

1. Fapta de contrafacere. Lipsa unei definiþii legale a faptei de contrafacere
ridicã probleme ºi conduce la ezitãri în interpretarea ºi aplicarea legii1).

Principala problemã este aceea dacã prin faptã de contrafacere se înþelege
orice faptã de încãlcare a dreptului de proprietate intelectualã sau numai o

*) Baroul Bucureºti, SCA Florea Gheorghe ºi Asociaþii.
1) L.-Z. Köroºi, Protecþia mãrcii notorii în conflict cu alte semne distinctive sau nedistinctive,

în RRDPI nr. 2/2006, p. 170 ºi urm.
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categorie restrânsã de fapte de încãlcare, care sunt sãvârºite în legãturã cu mãrfuri
contrafãcute sau mãrfuri-pirat.

Observãm cã noþiunea tehnico-juridicã de mãrfuri contrafãcute2) sau mãrfuri-
pirat3) aparþine sferei de reglementare a altor legi4) decât cele ce reglementeazã
materia drepturilor de proprietate intelectualã, respectiv cele privind asigurarea
respectãrii drepturilor de proprietate intelectualã în cadrul operaþiunilor de
vãmuire5).

2) „Mãrfurile contrafãcute” sunt definite prin art. 3 alin. 1 pct. 11 din L. nr. 344/2005 privind
unele mãsuri pentru asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate intelectualã în cadrul
operaþiunilor de vãmuire (M. Of. nr. 1093 din 5 dec. 2005, citatã în continuare L. nr. 344/2005) ca
fiind „orice marfã, inclusiv ambalajul sãu, care poartã, fãrã autorizare, o marcã identicã ori care
nu se deosebeºte în aspectele sale esenþiale de o marcã de produs sau de serviciu legal înregistratã
pentru acelaºi tip de marfã ºi care, din acest motiv, încalcã drepturile titularului acestei mãrci, b)
orice simbol al unei mãrci de produs sau de serviciu (inclusiv logo, etichetã, autoadeziv, broºurã,
instrucþiuni de utilizare sau document de garanþie care poartã un astfel de simbol), chiar dacã este
prezentat separat ºi care se aflã în aceeaºi situaþie cu mãrfurile prevãzute la lit. a), c) orice ambalaj
care poartã mãrci de produse contrafãcute, prezentate în mod separat, în aceleaºi condiþii ca ºi
mãrfurile definite la lit. a)”. Nu este inclusã în sfera noþiunii de „marfã contrafãcutã” ºi marfa care
încorporeazã, fãrã consimþãmântul titularului, un drept asupra unui brevet de invenþie sau un
drept asupra unui desen sau model industrial, deoarece legiuitorul distinge între mãrfurile
contrafãcute ºi mãrfurile care „aduc atingere drepturilor asupra unui brevet de invenþie...” [art. 3
alin. (1), pct. 13, lit. c) din L. nr. 344/2005] ºi nu face vorbire de mãrfuri ce încorporeazã un drept
asupra unui desen sau model industrial.

3) Mãrfurile-pirat sunt definite prin art. 3 alin. (1) pct. 12 din L. nr. 344/2005 ca fiind „toate
copiile fabricate fãrã consimþãmântul titularului dreptului ... ºi care sunt executate, direct ori indirect,
dupã un produs purtãtor al dreptului de autor sau al drepturilor conexe ori al unui drept asupra
modelelor ºi desenelor industriale, dacã realizarea de astfel de copii ar constitui o încãlcare a
dreptului de proprietate intelectualã respectiv.” O definiþie cvasiidenticã a mãrfurilor-pirat se
regãseºte în art. 139/6 alin. 8 din L. nr. 8/1996: „toate copiile, indiferent de suport, inclusiv copertele,
realizate fãrã consimþãmântul titularului de drepturi... ºi care sunt executate, direct ori indirect,
total ori parþial, de pe un produs purtãtor de drepturi de autor sau de drepturi conexe ori de pe
ambalajele sau copertele acestora”. Cele douã definiþii legale ale mãrfurilor-pirat nu se suprapun.
L. nr. 8/1996 constituie reglementarea cu caracter general în materia dreptului de autor, pe când
L. nr. 344/2005 este o reglementare cu caracter special, privind apãrarea drepturilor de autor în
cadrul operaþiunilor de vãmuire. Considerãm cã este de preferat utilizarea definiþiei datã
mãrfurilor-pirat prin L. nr. 8/1996 ºi consacrarea termenului „pirat” numai în domeniul dreptului
de autor, nu ºi în domeniul dreptului de proprietate industrialã asupra desenelor ºi modelelor,
având în vedere cã L. nr. 129/1992 desemneazã încãlcarea dreptului asupra desenului sau modelului
industrial prin termenul „contrafacere”.

4) L. nr. 344/2005 privind unele mãsuri pentru asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate
intelectualã în cadrul operaþiunilor de vãmuire, publicatã în M. Of. nr. 1093 din 5 decembrie
2005, prin care au fost reglementate în dreptul intern norme conforme Regulamentului Consiliului
(EC) nr. 1383/2003 din 22 iulie 2003 privind mãsurile vamale împotriva bunurilor suspectate a
încãlca drepturi de proprietate intelectualã. Regulamentul comunitar este în curs de modificare; a
se vedea propunerea Comisiei privind noul Regulament, COM (2011) 285 final, din data de 24 mai
2011.

5) Spre exemplu, L. nr. 344/2005 nu sancþioneazã încãlcãri alte drepturilor de proprietate
intelectualã care constau în importul pe piaþa U.E., fãrã consimþãmântul titularului dreptului, a
unor produse destinate pieþei extracomunitare (aºa-numitele importuri paralele) [art. 2 alin. (1)
din L. nr. 344/2005], nici încãlcãri ale drepturilor de proprietate intelectualã sãvârºite de cãtre
licenþiaþi, prin fabricarea produselor sau folosirea creaþiilor intelectuale protejate în alte condiþii
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În raport de reglementarea procedurilor, mãsurilor ºi sancþiunilor în scopul
asigurãrii respectãrii drepturilor de proprietate intelectualã6), reþinem cã sãvârºirea
faptelor de contrafacere poate consta în fabricarea de mãrfuri contrafãcute sau
mãrfuri-pirat, sau în desfãºurarea altor activitãþi comerciale în legãturã cu acestea,
dar cuprinde ºi efectuarea de activitãþi comerciale în legãturã cu alte mãrfuri
decât cele contrafãcute7) sau piratate, care sunt produse sau care sunt comercia-
lizate prin încãlcarea drepturilor de proprietate intelectualã reglementate de lege
ca drepturi exclusive8).

În opinia noastrã, prin faptã de contrafacere se înþelege orice faptã de încãlcare
a prerogativelor ce alcãtuiesc dreptul exclusiv de proprietate intelectualã9).

decât cele stabilite prin contractul de licenþã [art. 2 alin. (2) din L. nr. 344/2005]. Aceste fapte
constituie încãlcãri ale dreptului exclusiv de proprietate intelectualã potrivit reglementãrii prin
legile speciale edictate în materie ºi sunt sancþionate pe calea acþiunii în contrafacere (acþiune
care poate fi exercitatã de titularul dreptului împotriva licenþiatului care încalcã anumite condiþii
de folosire a dreptului de proprietate intelectualã, stabilite prin contractul de licenþã).

6) Art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005: [...] mãsurile, procedurile ºi repararea daunelor
prevãzute în prezenta ordonanþã de urgenþã se aplicã pentru orice fapte de încãlcare a unui drept
de proprietate industrialã, aºa cum sunt prevãzute prin legislaþia comunitarã ºi/sau naþionalã.
Prevederea legalã este o transpunere criticabilã a art. 2 alin. (2) din Directiva 2004/48/EC potrivit
cãruia: [...] the measures, procedures and remedies provided for by this Directive shall apply [...] to
any infringement of intellectual property rights as provided for by Community law and/or by the
national law of the Member State concerned; transpunerea prin O.U.G. nr. 100/2005 a restrâns
sfera de aplicabilitate a Directivei la drepturile de proprietate industrialã. În privinþa dreptului de
autor ºi drepturilor conexe, Directiva a fost transpusã prin modificarea L. nr. 8/1996.

7) În acelaºi sens, a se vedea concluziile studiului Trade Mark Reform in Europe, A. Kur,
prezentat în cadrul conferinþei Constructing European Intellectual Property. Achievements and New
Perspectives, Strasburg, 24 - 25 februarie 2011, accesibil la adresa www.ceipi.edu.

8) Potrivit Comunicãrii Comisiei privind sfera de aplicabilitate a art. 2 din Directiva 2004/48/
EC [(2005/295/EC), JOUE, L 94/34 din 13 apr. 2005], prin drepturi de proprietate intelectualã se
înþelege orice drept de proprietate intelectualã protejat ca drept exclusiv de proprietate în dreptul
naþional. Statele membre au dreptul de a extinde aplicabilitatea Directivei ºi altor drepturi de
proprietate intelectualã. Din legislaþia românã nu reiese o astfel de opþiune.

9) Drepturile de proprietate industrialã înregistrate, nãscute în temeiul unui titlu de proprietate
industrialã, dreptul de autor ºi dreptul conex conferã titularilor acestora un drept exclusiv de
exploatare economicã, corelativ obligaþiei terþilor de a nu face nimic de naturã a încãlca acest
drept [„înregistrarea mãrcii conferã titularului sãu un drept exclusiv asupra mãrcii...”, potrivit
art. 36 alin. (2) din L. nr. 84/1998; „brevetul de invenþie conferã titularului sãu un drept exclusiv de
exploatare a invenþiei”, potrivit art. 32 alin. (1) din L. nr. 64/1991; „...titularul are un drept exclusiv
de a utiliza” desenele sau modelele, potrivit art. 30 din L. nr. 129/1992; „autorul unei opere are
dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacã, în ce mod ºi când va fi utilizatã opera sa...”, potrivit
art. 12 din L. nr. 8/1996; „artistul interpret sau executant are dreptul patrimonial exclusiv de a
autoriza ori de a interzice urmãtoarele...”, potrivit art. 98 alin. (1) din L. nr. 8/1996]. Sfera actelor
de folosinþã care contureazã întinderea monopolului conferit titularului este legal determinatã în
cadrul fiecãrei legi speciale printr-o enumerare cu caracter exemplificativ. Tehnica legislativã este
aceeaºi în fiecare dintre legile speciale: legiuitorul prevede caracterul exclusiv al dreptului de
proprietate intelectualã ºi enumerã actele de folosinþã care pot fi interzise terþilor de cãtre titular
[art. 36 alin. (3) din L. nr. 84/1998, art. 32 alin. (2) din L. nr. 64/1991, art. 30, teza a II-a din
L. nr. 129/1992, art. 13 lit. a) - i), art. 14 - 16 din L. nr. 8/1996]. Fiecare din actele enumerate
necesitã consimþãmântul titularului dreptului, care, de regulã, se obþine prin încheierea de acte
juridice cu caracter oneros. Deoarece prin reglementarea drepturilor de proprietate intelectualã
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Nu sunt fapte de contrafacere fapte de încãlcare a drepturilor de proprietate
intelectualã care nu sunt protejate legal ca drepturi exclusive, cum sunt drepturile

legiuitorul nu a urmãrit crearea unor monopoluri de exploatare, ci încurajarea creaþiilor intelectuale
ºi facilitarea accesului publicului la beneficiile acestora, prin recompensarea materialã a creatorilor
ºi titularilor de drepturi, achiesãm la opinia cã prerogativa esenþialã a drepturilor de proprietate
intelectualã este jus fruendi – prerogativa de a culege fructele civile ale creaþiei intelectuale protejate
(R. Dincã, Protecþia secretului comercial în dreptul privat, Ed. Universul Juridic, Bucureºti, 2009,
p. 228). Din necesitatea de a echilibra exercitarea drepturilor de proprietate intelectualã cu exerciþiul
altor drepturi ºi interese economice ºi sociale, de ordin privat sau public, legiuitorul a conturat
limitele fiecãrui drept exclusiv de proprietate intelectualã, prin enumerarea unor fapte care exced
sfera prerogativelor titularului dreptului, astfel cã nu constituie fapte de contrafacere (art. 38 ºi 39
din L. nr. 84/1998, art. 34 din L. nr. 64/1991, art. 32 ºi 33 din L. nr. 129/1992, art. 33 - 38 din
L. nr. 8/1996). Limitele dreptului exclusiv de proprietate intelectualã pot fi analizate sub patru
aspecte. Sub un prim aspect, limitele drepturilor de proprietate intelectualã rezultã din
reglementarea acestora ca drepturi cu caracter teritorial ºi temporar. În principiu, aceste drepturi
sunt protejate numai pe teritoriul unui anumit stat, în conformitate cu legislaþia acestuia ºi numai
pentru o perioadã limitatã în timp, stabilitã prin lege. Sub al doilea aspect, limitele drepturilor de
proprietate industrialã sunt determinate în raport de conþinutul cererii de înregistrare [în cazul
dreptului asupra brevetului de invenþie, în raport de revendicãrile din cererea de eliberare a
brevetului de invenþie, potrivit art. 32 alin. (3) din L. nr. 64/1991; în cazul dreptului asupra mãrcii,
în raport de produsele sau serviciile indicate conform Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea
internaþionalã a produselor ºi serviciilor în vederea înregistrãrii mãrcilor din 15 iunie 1957, revizuit
la Stockholm la 14 iulie 1967 ºi la Geneva la 13 mai 1977 ºi modificat la 2 octombrie 1979, potrivit
art. 9 alin. (2) lit. d) rap. la art. 36 alin. (2) din L. nr. 84/1998; în cazul dreptului asupra desenului
sau modelului industrial, în raport de reprezentãrile grafice ale acestuia, potrivit disp. art. 31 din
L. nr. 129/1992, iar în cazul dreptului de autor, în raport de elementele de originalitate ale operei,
potrivit art. 7 din L. nr. 8/1996]. S-a conturat regula conform cãreia în afara conþinutului depozitului
cererii de înregistrare nu existã un drept exclusiv de proprietate industrialã (în materia dreptului
asupra mãrcii, regula specialitãþii acesteia). Sub al treilea aspect, limitele drepturilor de proprietate
intelectualã sunt stabilite de modul de exercitare a acestora. Sunt ocrotite legal numai acele acte
de exercitare a dreptului într-un mod care permite îndeplinirea funcþiei specifice, în vederea cãreia
s-a recunoscut protecþia legalã a drepturilor. Criteriul periclitãrii funcþiilor specifice ale drepturilor,
util pentru a se stabili dacã o anumitã faptã încalcã sau nu un drept de proprietate intelectualã,
este aplicat în raþionamentele ce stau la baza jurisprudenþei CJCE (denumitã CJUE, dupã intrarea
în vigoare a Tratatului de la Lisabona). În ce priveºte epuizarea drepturilor de proprietate
intelectualã, strâns legatã de problema încãlcãrii acestora, prin jurisprudenþa CJCE s-au conturat
funcþiile specifice fiecãrui drept de proprietate intelectualã: funcþia esenþialã a mãrcii este aceea
de a garanta consumatorului identitatea originii produsului sau a serviciului care poartã marca,
prin aceea cã îi permite sã distingã, fãrã confuzie, acel produs de alte produse, care au o altã
origine (C-102/77); funcþia esenþialã a dreptului de autor este aceea de a proteja drepturile morale
ºi de a asigura o recompensã pentru efortul creator (T-69/89) etc. Dacã terþul sãvârºeºte acte de
folosinþã care nu pericliteazã funcþiile drepturilor, acestea nu pot fi calificate ca acte de contrafacere
(C-235/09). Nu pericliteazã funcþii ale drepturilor decât actele de folosinþã sãvârºite în vederea
exploatãrii economice a drepturilor, nu ºi actele de folosinþã personalã, lipsite de caracter comercial,
astfel cum rezultã din art. 34 alin. (1) lit. c) din L. nr. 64/1991, art. 36 alin. (2) ºi art. 90 alin. (3) din
L. nr. 84/1998, art. 32 lit. a) din L. nr. 129/1992, art. 12, 13 ºi art. 34 alin. (1) din L. nr. 8/1996. Nu
poate fi interzis de cãtre titularul unui drept la marcã tranzitul mãrfurilor ce poartã un semn [cf.
CJCE, C-281/05, C-405/03, C-60/02, C-115/02, C-383/98; tranzitul este un regim vamal suspensiv,
care permite transportul de la un birou vamal la alt birou vamal al mãrfurilor strãine, fãrã ca
acestea sã fie supuse drepturilor de import sau mãsurilor de politicã comercialã, cf. art. 107 alin.
(1) lit. a), rap. la art. 113 alin. (1) lit. a) din C. vam.], dacã nu este dovedit cã [mãrfurile] sunt
destinate punerii în vânzare în Uniune, o astfel de dovadã fiind furnizatã în special atunci când se
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de proprietate industrialã protejate de lege fãrã condiþia parcurgerii unor proceduri
de examinare ºi de eliberare a unui titlu de proprietate industrialã de cãtre OSIM.
Drepturile de proprietate intelectualã fãrã caracter exclusiv10) sunt apãrate pe calea
acþiunii în concurenþã neloialã sau în rãspundere civilã delictualã11).

Drepturile de proprietate industrialã nãscute în urma parcurgerii unei
proceduri administrative de examinare în fond a condiþiilor cerute de lege ºi
eliberãrii unui titlu de proprietate industrialã de cãtre OSIM, dreptul de autor ºi
drepturile conexe sunt drepturi de proprietate intelectualã protejate prin lege ca
drepturi exclusive.

Aceste drepturi se bucurã de o protecþie juridicã deplinã, deoarece prerogativa
exclusivitãþii conferã titularului dreptul de a interzice terþilor exercitarea, în cadrul
unei activitãþi comerciale12), a unor acte sau fapte care dau conþinut dreptului de
proprietate intelectualã. În conþinutul dreptului la marcã înregistratã intrã
prerogativele enumerate la art. 36 alin. (2) ºi (3) din L. nr. 84/1998. Din înregistrarea
unui semn ca marcã nu se nasc în patrimoniul titularului alte drepturi13). La fel,

demonstreazã cã mãrfurile menþionate au fãcut obiectul unei vânzãri cãtre un client din Uniune
sau al unei oferte de vânzare ori al unei publicitãþi adresate consumatorilor din Uniune sau atunci
când rezultã din documente ori din corespondenþa privind mãrfurile respective cã este avutã în
vedere deturnarea acestora spre consumatorii din Uniune [CJUE, C-446/09 ºi C-495/09]. Sub al
patrulea aspect, limitele dreptului de proprietate intelectualã sunt determinate de obiectul specific
al protecþiei: exercitarea pentru prima datã a dreptului exclusiv de a pune în comerþ un bun material
ce incorporeazã dreptul de proprietate intelectualã protejat. Criteriul este folosit în cazurile privind
importurile paralele, pentru a se stabili dacã dreptul de proprietate industrialã a fost încãlcat,
importurile fiind fãcute fãrã consimþãmântul titularului, sau dacã drepturile de proprietate
industrialã s-au epuizat, printr-o primã comercializare la nivelul teritoriului U.E., cu
consimþãmântul titularului. Noþiunea tehnico-juridicã de obiect specific al fiecãrui drept de
proprietate intelectualã a fost stabilitã în jurisprudenþa CJCE în legãturã cu necesitatea de a garanta
dreptul titularului la recompensa bãneascã a efortului sãu creator ºi de a permite libera circulaþie
a produselor (CJCE, Centrafarm v. Sterling Drug ºi KeurCoop, apud A. Speruºi-Vlad, Influenþa
dreptului comunitar asupra drepturilor de proprietate industrialã – aplicarea regulilor generale ale
Tratatului de la Roma, în PR, supliment 2007, pp. 155 ºi 157).

10) Cum sunt drepturile nãscute în legãturã cu: mãrcile neînregistrate, desenele ºi modelele
neînregistrate, emblema, numele comercial, secretul comercial, concurenþa loialã etc.

11) Pentru analiza specificului acþiunii exercitate pentru apãrarea secretului comercial, a se
vedea R. Dincã, op. cit. Acþiunea în rãspundere civilã delictualã este o acþiune de drept comun,
care nu va fi analizatã în cadrul acestei lucrãri.

12) În privinþa caracterului comercial al exploatãrii unui drept pentru calificarea ca faptã de
contrafacere, art. 34 alin. (1) lit. c) din L. nr. 64/1991 prevede expres cã nu constituie încãlcarea
drepturilor prevãzute la art. 32 ºi 33 (...) efectuarea oricãruia dintre actele prevãzute la art. 32 alin.
(2) exclusiv în cadru privat ºi în scop necomercial ºi producerea sau, dupã caz, folosirea invenþiei
exclusiv în cadru privat ºi în scop necomercial. În mod similar, sunt reglementate art. 32 lit. a) din
L. nr. 129/1992 ºi art. 34 alin. (1) din L. nr. 8/1996. A se vedea C. Ap. Buc., s. a IX-a civ. propr. int.,
dec. civ. nr. 370/A din 27 oct. 2005, publicatã în O. Spineanu-Matei, Proprietate intelectualã. Practicã
judiciarã, Ed. Hamangiu, Bucureºti, 2006 – 2011 (citatã în continuare Practicã judiciarã), vol. 1,
p. 64 ºi C. Ap. Buc., s. a IX-a civ. propr. int., dec. civ. nr. 379/A din 3 noiembrie 2005, idem, p. 69.
A se vedea ºi CJUE, C-446/09 ºi C-495/09, n. 8.

13) Protecþia prin drept exclusiv asupra mãrcii nu se justificã decât în mãsura în care marca
îndeplineºte funcþiile în vederea cãrora este protejatã juridic; apãrarea dreptului la marcã este
limitatã la ceea ce este strict necesar pentru îndeplinirea funcþiilor mãrcii, a se vedea A. Bouvel,



99SONIA FLOREARRDP  nr. 2/2012

în conþinutul dreptului la invenþie brevetatã intrã prerogativele enumerate la art.
32 alin. (2) din L. nr. 64/1991, iar în conþinutul dreptului la desen ºi model
înregistrat intrã numai prerogativele enumerate la art. 30 din L. nr. 129/1992.
Observãm cã aceste drepturi au un conþinut patrimonial. Dreptul la recunoaºterea
calitãþii de autor al creaþiei industriale (invenþie, desen ºi model) ºi dreptul la
apãrarea renumelui mãrcii sunt drepturi nepatrimoniale, care însã nu pot fi apãrate
în temeiul legii speciale decât cu condiþia ca drepturile patrimoniale sã fi fost
dobândite prin efectul înregistrãrii ºi eliberãrii unui titlu de protecþie.

În conþinutul dreptului de proprietate intelectualã exclusiv intrã prerogative
patrimoniale ºi nepatrimoniale, ceea ce permite analiza drepturilor de proprietate
intelectualã ca sumã de drepturi distincte14). Din aceastã perspectivã, se pot ivi
situaþii în care drepturile patrimoniale ºi nepatrimoniale sunt exercitate fie de
un titular unic al dreptului de proprietate intelectualã, fie de titulari diferiþi,
când, în temeiul contractelor de cesiune sau licenþã, terþii exploateazã drepturi
de proprietate intelectualã patrimoniale, iar autorul creaþiei intelectuale rãmâne
titular al drepturilor de proprietate intelectualã de naturã nepatrimonialã.

Încãlcarea unei drept de proprietate intelectualã presupune exercitarea în
fapt a unui drept patrimonial sau nepatrimonial ce intrã în sfera conþinutului
acestui drept. În planul încãlcãrii drepturilor de proprietate intelectualã ºi al
sancþionãrii faptelor de încãlcare, analiza distinctã a drepturilor patrimoniale ºi
nepatrimoniale se loveºte de dificultãþi, deoarece, de cele mai multe ori, fapta de
încãlcare a unui drept de proprietate intelectualã de naturã patrimonialã consti-
tuie, în acelaºi timp, faptã de încãlcare a unui drept de proprietate intelectualã
de naturã nepatrimonialã.

Dacã L. nr. 8/1996 privind dreptul de autor ºi conex reglementeazã, în mod
distinct, prerogativele patrimoniale15) ºi nepatrimoniale16), în planul sancþionãrii

Quinze années d’étude du droit des signes distinctifs. Essai d’appréciation critique de l’évolution de
la matière, în Droits de propriété intellectuelle, Liber amicorum Georges Bonnet, Litec, 2010, pp. 75
ºi urm. În ce priveºte dreptul la marcã, tendinþa este aceea de expansiune a protecþiei acordate,
spre exemplu, în cauza CJUE L’Oréal c. Bellure (18 iun. 2009), sunt protejate funcþiile mãrcii de
garantare a calitãþii produselor sau serviciilor, de comunicare ºi de publicitate.

14) A. Petrescu, L. Mihai, op. cit., pp. 122-123.
15) Art. 13 din L. nr. 8/1996: Utilizarea unei opere dã naºtere la drepturi patrimoniale, distincte

ºi exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice: a) reproducerea operei; b) distribuirea
operei; c) importul în vederea comercializãrii pe piaþa internã a copiilor realizate, cu consimþãmântul
autorului, dupã operã; d) închirierea operei; e) împrumutul operei; f) comunicarea publicã, direct
sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispoziþia publicului,
astfel încât sã poatã fi accesatã în orice loc ºi în orice moment ales, în mod individual, de cãtre
public; g) radiodifuzarea operei; h) retransmiterea prin cablu a operei; i) realizarea de opere derivate.

16) Art. 10 din L. nr. 8/1996: Autorul unei opere are urmãtoarele drepturi morale: a) dreptul de
a decide dacã, în ce mod ºi când va fi adusã opera la cunoºtinþã publicã; b) dreptul de a pretinde
recunoaºterea calitãþii de autor al operei; c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusã opera la
cunoºtinþã publicã; d) dreptul de a pretinde respectarea integritãþii operei ºi de a se opune oricãrei
modificãri, precum ºi oricãrei atingeri aduse operei, dacã prejudiciazã onoarea sau reputaþia sa;
e) dreptul de a retracta opera, despãgubind, dacã este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare,
prejudiciaþi prin exercitarea retractãrii.
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încãlcãrii drepturilor, art. 138/7 alin. (1) din Lege nu face nicio distincþie cu privire
la natura drepturilor: încãlcarea drepturilor recunoscute ºi protejate atrage
rãspunderea [...] dupã caz, potrivit legii. Dispoziþiile procedurale sunt cele prevãzute
în prezenta lege, care se completeazã cu cele de drept comun.

Reglementarea procedurilor ºi sancþiunilor aplicabile dreptului de autor ºi
conex permite adoptarea opiniei exprimate de Frederic Pollaud-Dulian17), în sensul
cã nu poate fi scindat dreptul de proprietate intelectualã de autor, pentru a se
sancþiona încãlcarea dreptului prin exercitarea acþiunii în contrafacere numai cu
privire la componentele sale patrimoniale18).

În doctrina italianã ºi francezã s-a reþinut cã protecþia în justiþie a monopolului
conferit titularului dreptului de autor este asiguratã pe calea acþiunii în contra-
facere19). În jurisdicþii precum Benelux, legiuitorul a reglementat expres cã orice
faptã de încãlcare a dreptului de autor sau a drepturilor conexe este faptã ilicitã
de contrafacere20).

Din perspectiva reglementãrii eficiente a mijloacelor de drept procesual civil
pentru apãrarea drepturilor de proprietate intelectualã, este corectã desemnarea
unitarã, prin termenul fapte de contrafacere, a tuturor faptelor21) prin care sunt
încãlcate prerogative conferite de dreptul exclusiv de proprietate industrialã nãscut
în patrimoniul titularului în temeiul unui titlu de proprietate industrialã, eliberat
de OSIM în urma parcurgerii procedurii administrative reglementate de lege ºi
faptele de încãlcare a dreptului exclusiv de autor ºi conex22), indiferent de natura
lor patrimonialã sau nepatrimonialã.

17) Le droit d’auteur, Ed. Economica, Paris, 2005, p. 730.
18) Idem, p. 731. Autorul citeazã, în acelaºi sens, Desbois, Traité, 3ème éd., nr. 743-745;

C. Colombet, Précis, nr. 388; D. Gaudel, Droit d’auteur et faux artistique, RIDA, ian. 1992, p. 109.
Teza a fost confirmatã de jurisprudenþa instanþelor franceze, a se vedea op. cit., p. 731.

19) M. Vincenti, op. cit., p. 7 ºi C. Simler, Droit d’auteur et droit commun des biens, Lexis
Nexis, Litec, Univ. de Strasbourg, 2010, p. 118. Potrivit lui M. Vincenti, în dreptul italian, termenul
faptã de contrafacere este utilizat cu referire la orice faptã de exercitare fãrã drept a dreptului de
autor, cu sau fãrã încãlcarea dreptului moral de a pretinde respectarea integritãþii operei, iar
termenul de plagiat se referã numai la încãlcarea dreptului moral de a pretinde recunoaºterea
calitãþii de autor al operei, op. cit., p. 7.

20) Art. 80 din Legea privind dreptul de autor ºi drepturile conexe din 30 iunie 1994. Potrivit
prevederilor legale, constituie faptã de contrafacere folosirea fãrã drept a numelui unui autor sau
a titularului unui drept conex, în legãturã cu opere în legãturã cu care acesta exercitã drepturi de
autor sau drepturi conexe. Obiectele produse prin sãvârºirea faptei de contrafacere sunt considerate
contrafãcute. Sãvârºeºte o faptã de contrafacere ºi cel care, în cunoºtinþã de cauzã, vinde, închiriazã,
depoziteazã în vederea vânzãrii sau importã obiecte contrafãcute.

21) În înþelesul sãu general, termenul contrafacere este folosit în dreptul francez ºi în dreptul
anglo-saxon, apud P. Veron (coord.), Saisie-contrefaçon, Dalloz, ed. a 2-a, Paris, 2005, p. 2.

22) Faptele ilicite care depãºesc sfera drepturilor de proprietate intelectualã, cum sunt faptele
de concurenþã neloialã, sunt sancþionate pe calea acþiunii în concurenþã neloialã. Alte fapte ilicite,
prin care sunt încalcate drepturi sau interese legitime ale titularului dreptului de proprietate
intelectualã care nu intrã în conþinutul dreptului exclusiv de proprietate intelectualã pot fi
sancþionate numai pe calea acþiunii în rãspundere civilã delictualã.
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De lege ferenda, considerãm necesarã reglementarea expresã23) în sensul cã
orice faptã de încãlcare a unui drept de proprietate intelectualã protejat prin lege
ca drept cu caracter exclusiv constituie faptã de contrafacere24).

Sãvârºirea faptei de contrafacere dã titularului dreptul la exercitarea acþiunii
în contrafacere25). Acþiunea în contrafacere cuprinde totalitatea mijloacelor
procesuale organizate de legea procesualã26) pentru protecþia dreptului exclusiv
de proprietate intelectualã, cum sunt: obþinerea ºi punerea în executare a unor
mãsuri temporare de interzicere a sãvârºirii de cãtre terþ a faptei suspectate a fi o
faptã de contrafacere, conþinutul acestor mãsuri, mãsurile de condiþionare a
continuãrii sãvârºirii faptei de constituirea unei garanþii de cãtre terþ, procedurile
de asigurare a probelor, sancþiuni precum retragerea din circuitul comercial sau
distrugerea mãrfurilor obþinute ºi/sau comercializate prin sãvârºirea unei fapte
de încãlcare a dreptului, cãile de atac etc.

Procedurile, mãsurile ºi sancþiunile reglementate pentru asigurarea apãrãrii
drepturilor de proprietate intelectualã trebuie sã se aplice cu respectarea dreptului
la un proces echitabil, a dreptului la viaþã privatã ºi a dreptului la libertatea de
expresie ºi a celorlalte drepturi fundamentale ale omului27).

O.U.G. nr. 100/2005 prevede, la art. 2 alin. (1), cã mãsurile, procedurile ºi
repararea daunelor prevãzute în prezenta ordonanþã de urgenþã se aplicã pentru
orice fapte de încãlcare a unui drept de proprietate industrialã, aºa cum sunt

23) J. Passa, Les divergences dans la définition de l’acte de contrefaçon dans les différentes
branches du droit de la propriété intellectuelle. Plaidoyer pour une clarification, în Propr. intell.,
oct. 2004, p. 513; F Pollaud-Dulian, op. cit., p. 730.

24) Un posibil model de reglementare poate fi Codul proprietãþii intelectuale francez, accesibil
la adresa www.legifrance.gouv.fr.

25) În limbajul juridic francez ºi englez existã o corespondenþã logicã între termenul
tehnico-juridic care desemneazã fapta de contrafacere ºi termenul tehnico-juridic care desemneazã
mijlocul procedural pus la îndemâna titularului pentru apãrarea dreptului încãlcat, respectiv:
contrefaçon - action en contrefaçon (fr.) ºi infringement - action for infringement (en.). Aºadar, nu
este de conceput cã ar exista o faptã de încãlcare (de atingere) a dreptului exclusiv de proprietate
intelectualã care sã nu fie în acelaºi timp o faptã de contrafacere.

26) Prevãzute prin C. pr. civ., legile speciale edictate ºi în materie ºi O.U.G. nr. 100/2005.
27) C. Geiger, Propriété intellectuelle et droits fondamentaux: une saine complementarité, în

Drois de propriété intellectuelle, Liber amicorum Georges Bonet, Paris, Litec, 2010, p. 249; C. Geiger,
The Constitutional Dimension of Intellectual Property, în Intellectual Property and Human Rights,
P. L. C. Torremans (coord.), ed. a 2-a, Ed. Wolters Kluwer, 2008, pp. 101 ºi urm. (citatã în continuare
Intellectual Property and Human Rights). Potrivit autorului, între drepturile de proprietate
intelectualã ºi drepturile fundamentale ale omului nu se stabileºte un raport conflictual, deoarece
acestea din urmã sunt însuºi fundamentul drepturilor de proprietate intelectualã. E. Derclaye,
Intellectual Property and Human Rights: Coinciding and Cooperating, în Intellectual Property and
Human Rights, op. cit., pp. 133 ºi urm. este de opinie cã drepturile de proprietate intelectualã ºi
drepturile omului coopereazã, deoarece au aceleaºi scopuri; drepturile de proprietate intelectualã
sunt drepturi ale omului. Numai echlibrul între cele douã categorii de drepturi, stabilit de la caz la
caz, poate fi soluþia corectã, nu limitarea întinderii protecþiei prin dreptul de proprietate intelectualã.
Drepturile de proprietate intelectualã pot deveni limite ale altor drepturi ale omului ºi, la rândul
lor, drepturile omului pot deveni limite ale drepturilor de proprietate intelectualã, dar numai în
cazurile în care acestea sunt exercitate în mod abuziv. Legea prevede mecanisme juridice apte a
preveni ºi sancþiona abuzul de drept.
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prevãzute prin legislaþia comunitarã ºi/sau naþionalã. O.U.G. nr. 100/2005 a fost
edictatã în vederea transpunerii prevederilor Directivei nr. 48/2004, care nu a
distins între drepturi de proprietate intelectualã patrimoniale ºi drepturi de
proprietate intelectualã nepatrimoniale sau între drepturile de proprietate indus-
trialã, cât ºi dreptul de autor ºi drepturile conexe28), astfel cã mijloacele procesuale
care alcãtuiesc acþiunea în contrafacere sunt aceleaºi29), indiferent dacã se
valorificã numai un drept de proprietate intelectualã cu conþinut patrimonial,
sau numai un drept de proprietate intelectualã cu conþinut nepatrimonial, sau
ambele drepturi, în cadrul aceleiaºi acþiuni.

Abordarea unitarã a reglementãrii normelor de drept procesual civil privind
apãrarea drepturilor evitã crearea unor regimuri juridice fragmentate, pentru
fiecare drept în parte, evitã discriminarea între drepturi de proprietate intelectualã
exclusive în planul acþiunii eficiente a titularului faþã de încãlcãrile drepturilor
sale, faciliteazã aplicarea coerentã a normelor de drept procesual civil.

2. Reglementarea acþiunii în contrafacere. Legile special edictate în materie
reglementeazã fapta de contrafacere ca infracþiune30), deºi în majoritatea cazurilor
apãrarea drepturilor de proprietate intelectualã se face prin mijloace procesuale
de drept civil31).

În planul dreptului civil, fapta de contrafacere este un delict civil. Reglementarea
conferã titularului dreptului de proprietate industrialã încãlcat posibilitatea de a
opta32) între a exercita acþiunea penalã în contrafacere, pentru pedepsirea

28) Comunicarea Comisiei Europene privind interpretarea prevederilor art. 2 din Dir. 48/2004,
OJEU L. 94/37 din 13 aprilie 2005.

29) P. Veron, op. cit., p. 2. Deºi în opinia autorului încãlcarea unui drept moral de autor nu
poate fi calificatã ca faptã de contrafacere, acesta observã cã legea permite titularului dreptului de
autor recursul la procedura saisie-contrefaçon, mijloc procedural special reglementat pentru
sancþionarea faptelor de contrafacere.

30) Încãlcãrile drepturilor de proprietate intelectualã pot fi calificate ca infracþiuni dacã sunt
comise la scarã profesionalã, sistematic, eventual în cadrul unor reþele de crimã organizatã, cf.
C. Heath, L. Petit, Patent Enforcement Worldwide, IIC Studies, vol. 23, Hart Publishing, 2005, p. 5.
Sacþionarea faptei de contrafacere în dreptul penal are un rol subsidiar în apãrarea eficientã a
dreptului de proprietate intelectualã atât în Franþa, cât ºi în alte jurisdicþii; fapta de contrafacere
este un delict de naturã economicã, esenþialmente privat; Ministerul Public nu poate acþiona decât
în mãsura în care sunt afectate interese care depãºesc sfera conflictului între drepturi private,
cum sunt cazurile de criminalitate organizatã sau de contrafacere a medicamentelor, apud P. Massot,
Les sanctions de la contrefaçon, IRPI, nr. 6/2005, pp. 5, 14 ºi 17; M. Vivant, La protection des droits
de propriété intellectuelle: une protection a géométrie variable, în La contrefaçon, L’entreprise face
à la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle, IRPI, Litec, 2003, p. 7.

31) Art. 42 din Acordul TRIPS prevede dreptul titularilor de a avea acces la proceduri civile,
ceea ce implicã faptul cã, iniþial, apãrarea drepturilor de proprietate intelectualã a fost înþeleasã ca
problemã legatã de soluþionarea unui conflict între persoane, ºi nu ca o problemã de interes public,
C. Heath, L. Petit, op. cit. supra. Pe data de 26 apr. 2006, Comisia Europeanã a adoptat ºi publicat
propunerea pentru adoptarea unei Directive privind instituirea mãsurilor penale pentru apãrarea
drepturilor de proprietate intelectualã COM (2006) 0168. Propunerea a fost retrasã pe data de 18
septembrie 2010, cf. JOUE C 252.

32) Fr. Deak, Opþiunea între instanþa penalã ºi cea civilã ºi între temeiul delictual ori contractual
al rãspunderii civile, în RRDP nr. 3/2011, p. 11 ºi urm.
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fãptuitorului, în cadrul cãreia sã exercite acþiunea civilã pentru repararea prejudi-
ciilor suferite sau a exercita, separat, acþiunea civilã în contrafacere.

Regimul juridic specific al acþiunii civile în contrafacere este o creaþie doctrinarã
ºi jurisprudenþialã, care se întemeiazã pe norme cuprinse în Codul civil, Codul de
procedurã civilã, Codul vamal ºi pe norme speciale ce reglementeazã fiecare drept
de proprietate intelectualã în parte, precum ºi asigurarea respectãrii drepturilor de
proprietate industrialã33) ºi asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate
intelectualã în cadrul operaþiunilor de vãmuire34).

În legislaþia specialã ce reglementeazã fiecare din drepturile de proprietate
intelectualã sunt relevante pentru configurarea regimului juridic al acþiunii în
contrafacere normele privind caracterul exclusiv al drepturilor de proprietate
intelectualã ºi limitele fiecãrui drept35), precum ºi normele privind mãsurile ºi
sancþiunile care pot fi solicitate de titularul dreptului pe calea acþiunii în instanþã36).

3. Natura juridicã a acþiunii în contrafacere. Pentru analiza acþiunii civile,
punctul de plecare este în mod necesar dreptul substanþial valorificat în litigiu,
deoarece acþiunea civilã dobândeºte din natura ºi caracteristicile dreptului
substanþial apãrat37).

În funcþie de teoria adoptatã cu privire la natura juridicã a dreptului de
proprietate intelectualã38), acþiunea în contrafacere poate fi analizatã ca acþiune
pentru apãrarea unui drept de creanþã, nãscut în patrimoniul titularului ca urmare
a sãvârºirii unei fapte ilicite, prin încãlcarea obligaþiei negative de a nu face, sau
ca acþiune pentru apãrarea unui drept real, altul decât dreptul de proprietate,
asupra unui bun incorporal, sau ca acþiune în revendicare, pentru apãrarea unui
drept de proprietate asupra unui bun incorporal, sau ca acþiune dualã, care permite
atât protecþia dreptului de proprietate intelectualã analizat ca drept real, cât
protecþia dreptului de creanþã nãscut din încãlcarea dreptului de proprietate
intelectualã, constând în mãsuri de reparare a prejudiciului suferit de titularul
dreptului încãlcat.

Dezbaterile cu privire la natura juridicã a drepturilor de proprietate intelec-
tualã, întinderea protecþiei juridice conferite ºi mijloacele procedurale adecvate

33) O.U.G. nr. 100/2005.
34) L. nr. 344/2005.
35) Art. 90, raportat la art. 36 din L. nr. 84/1998, art. 59, raportat la art. 32 din L. nr. 64/1991,

art. 52, raportat la art. 30 din L. nr. 129/1992, art. 12 - 16, art. 21, art. 33 - 38 din L. nr. 8/1996.
36) Art. 91 - 94 din L. nr. 84/1998, art. 59 alin. (3) - (5), art. 60, art. 61, art. 64 ºi art. 65 din

L. nr. 64/1991, art. 52 alin. (4), art. 53, art. 54 din L. nr. 129/1992, art. 138/7 ºi art. 139 din
L. nr. 8/1996.

37) V.M. Ciobanu, Consideraþii privind acþiunea civilã ºi dreptul la acþiune, în RRDP
nr. 3/2010, pp. 11 - 19.

38) Lucrarea analizeazã numai mijloacele procedurale pentru apãrarea unui drept de proprietate
intelectualã protejate în dreptul intern ca drept cu caracter exclusiv, care conferã titularului
prerogative de a interzice terþilor exploatarea dreptului.

39) A se vedea G. Luþescu, Teoria generalã a drepturilor reale, Bucureºti, 1947, p. 53 ºi urm. ºi
R. Dincã, op. cit., p. 182 ºi urm.
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pentru asigurarea respectãrii drepturilor au apãrut odatã cu edictarea drepturilor
de proprietate intelectualã39) ºi sunt în prezent de maximã actualitate40).

Percepþia asupra protecþiei drepturilor de proprietate intelectualã a oscilat în
timp41) între recunoaºterea ºi asigurarea exercitãrii de cãtre titular a dreptului cu
caracter de monopol, prin interzicerea exploatãrii creaþiei intelectuale de cãtre terþi,
apt a stimula investiþiile în sfera creaþiilor intelectuale, ºi asigurarea unei protecþii
minime, prin transformarea dreptului de proprietate intelectualã într-un drept de
a licenþia, prin participarea echitabilã a titularului la exploatarea creaþiei sale.

Ezitãrile doctrinale privind fundamentarea, justificarea ºi întinderea protecþiei
drepturilor de proprietate intelectualã se reflectã în planul apãrãrii eficiente a
acestora. Valoarea realã a drepturilor de proprietate intelectualã se mãsoarã în
eficienþa sancþiunilor care dau mãsura protecþiei juridice asigurate în procedurile
judiciare42).

Tendinþa actualã este de a admite cã valoarea economicã se situeazã în sfera
bunurilor incorporale, ceea ce ridicã problema reglementãrii unor mijloace de drept
procesual civil apte a le conferi protecþia juridicã la un standard cât mai ridicat43).

3.1. Analiza acþiunii în contrafacere ca specie a acþiunii în rãspundere civilã
delictualã. În jurisprudenþa românã actualã44), acþiunea în contrafacere este

40) Raportul Comisiei cãtre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic ºi Social ºi
Comitetul Regiunior privind aplicarea Directivei nr. 2004/48 privind asigurarea apãrãrii drepturilor
de proprietate intelectualã, din 22 decembrie 2010; J. Azéma, Marques, Brevets, dessins et modèles
- La défense des droits de propriété industrielle - La sanction de la contrefaçon (2010) 2429 Lamy dr.
comm. 1099; C. Geiger, J. Raynard, C. Roda, What developments for the European framework on
enforcement of intellectual property rights? A comment on the evaluation report dated December
22, 2010, în E.I.P.R. 2011, 33 (9), 543 - 549; J. Raynard, Intellectual Property Enforcement in Europe:
Acquis and Future Plans, lucrare prezentatã în cadrul Conferinþei CEIPI Construcþia drepturilor
europene de proprietate intelectualã: reuºite ºi noi perspective, Strasbourg, Parlamentul European,
25 februarie 2011 (în curs de publicare); A. Peukert, Intellectual Property as an End in Itself?,
E.I.P.R. 2011 67; C. Rodà, Les consequences civiles de la contrefaçon des droits de propriété
industrielle: droits français, belge, luxembourgeois, allemand, anglais, tezã de doctorat, CEIPI, Univ.
Strasbourg, dec. 2010 (în curs de publicare în colecþia CEIPI, Litec, 2011); Opinion of European
Academics on Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) 2011 2 JIPITEC 65; replica Comisiei
europene: Comments on the ‘Opinion of European Academics on Anti-Counterfeiting Trade
Agreement’ 27 apr. 2011, accesibilã la http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/april/
tradoc_147853.pdf (document accesat la 6 febr. 2012).

41) A. Kur ºi M. Levin (coord.), Intellectual Property Rights in a Fair World Trade System.
Proposals for a Reform of TRIPS, Edward Elgar, 2011, p. 45.

42) P. Massot, Les sanctions de la contrefaçon, IRPI nr. 6/2005, p. 3.
43) J.-C. Galloux, Qu’est ce la propriété intellectuelle?, în Droits de propriété intellectuelle,

Liber amicorum Georges Bonnet, Litec, 2010, p. 199 ºi urm.; C. Geiger, op. cit., p. 249.
44) Cas. civ. propr. int., dec. civ. nr. 2856/7 mai 2010, în O. Spineanu-Matei, Practicã judiciarã,

op. cit., vol. 5, 2011, p. 214, p. 242; Cas. civ. propr. int., dec. civ. nr. 969/15 feb. 2008, idem, vol. 3,
p. 109; Cas. civ. propr. int., dec. civ. nr. 2010/2 martie 2007, idem, vol. 2, p. 8 ºi urm.; Cas. civ.
propr. int., dec. civ. nr. 10408/15 dec. 2006, idem, vol. 2, p. 37 ºi urm.; C. Ap. Buc., s. a IX-a civ.
propr. int., dec. civ. nr. 192/A din 31 mai 2005, idem, vol. 1, p. 49 ºi urm.; C. Ap. Buc., s. a IX-a civ.
propr. int., dec. civ. nr. 212/A din 9 iun. 2005, idem, p. 74 ºi urm.; C. Ap. Buc., s. a IX-a civ. propr.
int., dec. civ. nr. 231/A din 16 iun. 2005, idem, p. 84; Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 2010 din
2 mar. 2007, idem, vol. 2, p. 3 ºi urm.
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analizatã ca specie a acþiunii în rãspundere civilã delictualã, cu un regim juridic
derogatoriu de la cel stabilit prin dreptul comun45).

Cu privire la condiþia existenþei unui prejudiciu s-au exprimat douã opinii:
fie în sensul cã prejudiciul nu este o condiþie pentru exercitare a acþiunii în
contrafacere, dacã reclamantul solicitã numai încetarea sãvârºirii faptei de
contrafacere, nu ºi obligarea pârâtului la plata de despãgubiri bãneºti46), fie în
sensul cã prejudiciul constituie o condiþie pentru exercitarea acþiunii, iar existenþa
sa rezultã ex re. În ce priveºte condiþia vinovãþiei, sunt douã interpretãri posibile:
fie cã atitudinea subiectivã a pârâtului nu are nicio relevanþã în acþiunea în
contrafacere47), fie cã vinovãþia este prezumatã48). Existenþa unei legãturi de
cauzalitate între faptã ºi prejudiciu se considerã a rezulta ex re.

În opinia noastrã, este exclusã analiza acþiunii în contrafacere ca acþiune în
rãspundere civilã delictualã. Modalitatea verificãrii condiþiilor pentru admiterea
acþiunii în contrafacere analizatã ca acþiune în rãspundere civilã delictualã relevã
incompatibilitatea dintre regimul juridic ale celor douã acþiuni civile. Singura
justificare pentru faptul cã dovada prejudiciului nu este necesarã pentru a stabili
sãvârºirea faptei de contrafacere, ci numai pentru calculul despãgubirilor acordate
reclamantului ºi pentru faptul cã atitudinea subiectivã a pârâtului nu are relevanþã,
iar acþiunea în contrafacere este admisã, chiar dacã pârâtul este de bunã-credinþã,
este aceea cã, în realitate, se protejeazã pe calea acþiunii în contrafacere simpla
atingere adusã monopolului de exploatare49), ceea ce este caracteristic unei acþiuni
reale50).

Legislaþia în vigoare în materia drepturilor de proprietate industrialã permite
aceastã interpretare greºitã cu privire la natura juridicã a acþiunii în contrafacere,
deoarece, în lipsa corelãrii cu prevederile O.U.G. nr. 100/2005, prevede, cu titlu
general, cã, pentru prejudiciile cauzate, titularul dreptului de proprietate indus-
trialã sau beneficiarul unei licenþe are dreptul la despãgubiri, potrivit dreptului
comun51). În mod similar, L. nr. 8/1996 prevede cã titularii pot solicita instanþelor

45) Situaþia este specificã ºi jurisdicþiei italiene; situaþia este criticatã în doctrinã de M. Vincenti,
op. cit., p. 114 ºi urm. Autorul aratã cã instanþele tind sã prezume vinovãþia, în condiþiile în care
la dispoziþia publicului sunt puse registre publice; este prezumatã ºi existenþa prejudiciului ºi, de
cele mai multe ori, întinderea acestuia.

46) C. Ap. Buc., s. a IX-a civ. propr. int., dec. civ. nr. 192/A din 31 mai 2005, în
O. Spineanu-Matei, idem, vol. 1, p. 50 ºi urm.

47) Cas. civ. propr. int., dec. civ. nr. 10408 din 15 decembrie 2006, idem, vol. 2, p. 41.
48) C. Ap. Buc., dec. civ. 134A din 27 iunie 2006, idem, vol. 2, p. 38.
49) J. Foyer, M. Vivant, Le droit des brevets d’invention, PUF, 1991, p. 288, apud C. Simler,

op. cit., p. 123.
50) J. Passa este de opinie cã acþiunea în contrafacere este o acþiune realã, dacã tinde la încetarea

sãvârºirii faptei de contrafacere, astfel cã mãsura interdicþiei poate fi aplicatã numai pe baza
constatãrii sãvârºirii faptei de contrafacere. Dacã reclamantul solicitã ºi obligarea pârâtului la
plata de daune-interese, el trebuie sã facã dovada vinovãþiei pârâtului, în Propr. int., nr. 10 din
ianuarie 2004, p. 513.

51) Art. 59 alin. (3) din L. nr. 64/1991; art. 52 alin. (4) din L. nr. 129/1992; art. 92 din
L. nr. 84/1998; art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005.
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de judecatã recunoaºterea drepturilor lor ºi constatarea încãlcãrii acestora ºi pot
pretinde acordarea de despãgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat52).

Legislaþia specialã în vigoare dã prioritate aplicãrii mãsurilor de reparaþie a
prejudiciului prin despãgubiri bãneºti. Potrivit art. 1.386 alin. (1) NCC: Repararea
prejudiciului se face în naturã, prin restabilirea situaþiei anterioare, iar dacã aceasta
nu este cu putinþã, ori dacã victima nu este interesatã de reparaþia în naturã, prin
plata de despãgubiri [...].

De lege ferenda, principiul aplicãrii cu prioritate a mãsurilor de reparaþie în
naturã a prejudiciului este necesar sã se regãseascã în legislaþia special edictatã în
materie, pentru a se asigura coerenþa reglementãrilor privind reparaþia prejudiciului.

Spre deosebire de dreptul comun, în materia drepturilor de proprietate intelec-
tualã, repararea în naturã a prejudiciului nu înlãturã, ci este însoþitã de mãsuri
reparatorii prin echivalent, prin acordarea despãgubirilor bãneºti.

Legea specialã în materie reglementeazã expres mãsurile de reparaþie în naturã
a prejudiciului53): redobândirea caracterului exclusiv al exercitãrii prerogativelor
conferite de dreptul încãlcat, retragerea din reþelele circuitelor comerciale a
mãrfurilor despre care se constatã cã aduc atingere dreptului sãu54), scoaterea
definitivã din circuitele comerciale a acestora, distrugerea acestora, distrugerea
materialelor ºi echipamentelor care au servit la crearea sau la fabricarea mãrfurilor.

Sunt reglementate distinct de dreptul comun55) reguli privind condiþiile
rãspunderii civile delictuale ºi determinarea cuantumului despãgubirilor
bãneºti56). Obligarea pârâtului la plata de despãgubiri bãneºti (limitate la preju-
diciul suferit în mod real de reclamant) este condiþionatã de sãvârºirea faptei de
contrafacere cu intenþie57). Sancþiunea nu poate fi dispusã împotriva unui pârât
care nu a avut cunoºtinþã cã sãvârºeºte o faptã de contrafacere, ceea ce a impus
adoptarea unei soluþii care sã permitã repararea prejudiciului prin echivalent,
constând în cuantumul beneficiului realizat injust58) de cãtre pârât.

Reglementãrile specifice materiei dreptului de proprietate intelectualã
îndepãrteazã acþiunea în contrafacere de sfera acþiunii în rãspundere civilã
delictualã de drept comun.

Analiza acþiunii în contrafacere ca acþiune în rãspundere civilã delictualã
ignorã conþinutul dreptului exclusiv de exploatare (drept de monopol) ºi situeazã

52) Art. 139 alin. (1) din Lege.
53) Atât prin legile special edictate în materia dreptului proprietãþii intelectuale, cât ºi prin

O.U.G. nr. 100/2005, art. 11.
54) Noþiune diferitã de noþiunile mãrfuri contrafãcute ºi mãrfuri-pirat, în înþelesul L. nr. 344/

2005.
55) Art. 1385 NCC.
56) Art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005.
57) Art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005.
58) Art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005.
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drepturile de proprietate intelectualã în sfera drepturilor de creanþã59). Sãvârºirea
unei fapte ilicite de exploatare a dreptului de proprietate intelectualã de cãtre un
terþ ar da naºtere numai obligaþiei terþului de platã a despãgubirilor echivalente
cu preþul unei licenþe60).

Or, drepturile de proprietate intelectualã intrã în sfera de aplicabilitate a
art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenþie61) ºi sunt protejate juridic în temeiul art.
17 alin. (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene62), în cadrul
reglementãrilor privind dreptul de proprietate.

Legiuitorul are obligaþia de a reglementa mijloace procedurale pentru a permite
exerciþiul ºi apãrarea eficientã a prerogativelor exclusive63) conferite titularului

59) P. de Conde, Projet de loi transposant la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au
respect des droits de propriété intellectuelle, în Propr. intell., avr. 2007, p. 156. În contextul
propunerilor de reformare a Acordului TRIPS în sensul prevederilor ACTA ºi a reacþiei puternic
negative faþã de conþinutul reglementãrilor ACTA, care extinde sfera drepturilor de proprietate
intelectualã, pentru a permite titularilor controlul comerþului cu produse originale care fac obiectul
importurilor paralele ºi instituie un regim juridic sancþionatoriu mai sever decât TRIPS, prin
asumarea obligaþiei statelor semnatare de a reglementa daunele-interese punitive (Opinion of
European Academics on Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) 2011 2 JIPITEC 65), A. Kur
ºi M. Levin (coord.), Intellectual Property Rights in a Fair World Trade System. Proposals for a
Reform of TRIPS, Edward Elgar, 2011, p. 11 ºi urm., sunt de opinie cã, în perspectivã, regulile
rãspunderii civile delictuale ar fi mai adecvate protecþiei drepturilor de proprietate intelectualã
decât regulile aplicabile unui drept de proprietate, deoarece astfel s-ar evita riscul creãrii unui
dezechilibru între interesele titularilor de drepturi de proprietate intelectualã ºi drepturile
fundamentale ale omului. Sistemul protecþiei drepturilor de proprietate intelectualã ar trebui sã
serveascã scopului pentru care a fost creat – acela de a maximiza beneficiile sale pentru public. În
acelaºi sens, C. Geiger, The Constitutional Dimension of Intellectual Property, în Intellectual Property
and Human Rights, op. cit., pp. 101 ºi urm. propune transformarea dreptului de proprietate
intelectualã într-un drept de a licenþia, astfel fiind asiguratã participarea echitabilã a titularului la
exploatarea creaþiei sale. Protecþia prin drept exclusiv ar fi limitatã la protecþia împotriva pirateriei.

60) Cf. art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005. Practic, titularul dreptului de proprietate
intelectualã ar fi forþat sã încheie contracte de licenþã cu terþul respectiv. Din perspectiva necesitãþii
de asigurare a progresului tehnic, reducerea protecþiei drepturilor de proprietate industrialã la
protecþia conferitã unor drepturi de creanþã ºi reducerea prerogativelor conferite de drepturi la
posibilitatea de a încheia contracte de licenþã pot avea consecinþe grave. Descurajarea brevetãrii
invenþiilor ºi opþiunea pentru protecþia prin secret comercial ar bloca, pe termen nelimitat, accesul
publicului la informaþii tehnice. Din perspectiva necesitãþii de organizare a unui mediu concurenþial
loial, descurajarea înregistrãrii mãrcilor poate avea ca rezultat confuzia consumatorilor cu privire
la originea produselor sau a serviciilor ºi limitarea investiþiilor în calitatea produselor sau a
serviciilor oferite.

61) CEDO, Dima c. României (nr. 58472/2000) ºi Bãlan c. Moldovei (nr. 19247/2003).
62) JOCE, C 364 din 18 dec. 2000.
63) E. Derclaye, Intellectual Property Rights and Human Rights: Coinciding and Cooperating,

în Intellectual Property and Human Rights, P. L. C. Torremans (coord.), ed. 2, Wolters Kluwer, 2008,
p. 133 ºi urm. Potrivit autoarei, monopolul de exploatare conferit în mod limitat în timp titularilor
drepturilor de proprietate intelectualã exclusive este cel care încurajeazã investiþiile în creaþii
intelectuale, asigurã un mediu concurenþial stabil ºi corect ºi face posibilã exercitarea dreptului la
sãnãtate, la educaþie ºi a altor drepturi fundamentale ale omului. Reducerea drepturilor de
proprietate intelectualã la drepturi de creanþã nu este în interesul progresului societãþii.
Sancþionarea exercitãrii abuzive a drepturilor de proprietate intelectualã poate fi asiguratã fãrã ca
prerogativele conferite de acestea sã fie limitate.
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cu titlu de monopol de exploatare, dar ºi pentru a sancþiona exercitarea abuzivã
a drepturilor de proprietate intelectualã64).

3.2. Analiza acþiunii în contrafacere ca acþiune în revendicare. Drepturile
de proprietate intelectualã exclusive beneficiazã de protecþie legalã printr-o acþiune
civilã reglementatã specific – acþiunea în contrafacere.

Acþiunea în contrafacere nu este asimilatã acþiunii în rãspundere civilã
delictualã, nici acþiunii în concurenþã neloialã, deoarece, spre deosebire de situaþia
acestor acþiuni, supuse regimului juridic de drept comun ºi fondate pe comporta-
mentul parazitar al pârâtului, acþiunea în contrafacere este fondatã pe un drept
cu caracter de monopol de exploatare, reglementat prin lege, deoarece constituie
o limitare a dreptului la liberã concurenþã65) ºi garanteazã stãpânirea unei valori
economice independent ºi indiferent faþã de atitudinea subiectivã a terþului care
încalcã dreptul.

Contrafacerea nu este o simplã folosinþã, protecþia juridicã fiind acordatã
numai contra acelei folosinþe care corespunde funcþiei în vederea cãreia dreptul
de proprietate intelectualã a fost recunoscut66).

De fiecare datã când un text de lege special instituie anumite condiþii pentru
repararea unui prejudiciu, acesta nu poate fi reparat în absenþa întrunirii condiþiilor
legale, chiar dacã principiile generale ale rãspunderii civile ar conduce la acordarea
de daune-interese67). Soluþia contrarã ar avea ca rezultat absorbirea reglementãrilor
juridice de cãtre principiul rãspunderii civile68).

Acþiunea în contrafacere se analizeazã ca acþiune în revendicare69), deoarece
permite reintegrarea titularului dreptului exclusiv de proprietate intelectualã în
integralitatea prerogativelor conferite de dreptul sãu.

64) Ch. Geiger, Intellectual ‘property’ after the Treaty of Lisbon: towards a different approach in
the new European legal order? în E.I.P.R. 2010, 32 (6), 255 - 258.

65) Y. Chaput, Concurrence deloyale et parasitisme: complement ou substitut a l’action en
contrefacon?, în La contrefacon. L’entreprise face a la contrefacon de droits de propriete intellectuelle,
Litec, 2003, p. 32.

66) M. M. Vivant, La protection des droits de propriete intellectuelle: des regimes a geometrie
variable, în La contrefacon. L’entreprise face a la contrefacon de droits de propriete intellectuelles,
Litec, 2003, p. 8. Sunt avute în vedere tezele lui Josserand privind finalitatea socialã a dreptului ºi
sunt amintite funcþiile brevetului de invenþie ºi funcþiile mãrcii, precum ºi obiectul specific al
fiecãrui drept, astfel cum a fost conturat în jurisprudenþa CJCE, în cazurile C-15/74, C-187/80,
C-19/84, p. 15 ºi urm; a se vedea ºi J. Passa, La contrefacon de marque et l’exigence d’une mise dans
le commerce, Pr. ind., mai 2008, pp. 14-17; B. Geoffray, La protection des marques renommees en
droit communautaire, Pr. ind., mai 2008, p. 17 ºi urm.

67) H. ºi L. Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile delictuelle et
contractuelle, t.1, Ed. Montchrestien, ed. 6, nr. 15.2., apud Y. Chaput, op. cit., p. 34.

68) H. Mazeaud, D. recueil hebdomadaire, 1935, nr. 3, chron., II, p. 5., apud Y. Chaput, op. cit.
supra.

69) J. Passa, Contrefacon et concurence deloyale, Litec, Paris, 1997, p. 38 ºi p. 44;
F. Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, coll. Domat, 1999, nr. 730;
J. Schmidt-Szalewski ºi J.-L. Pierre, op. cit., p. 213 ºi urm.
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Protecþia în justiþie a monopolului conferit titularului dreptului de autor se
realizeazã pe calea acþiunii în contrafacere, care este o acþiune în revendicare70),
formulatã împotriva celui care îl priveazã pe titular de exerciþiul exclusiv al
dreptului sãu ºi de redevenþele care rezultã din acesta.

În sprijinul tezei71) se argumenteazã cã noþiunea modernã de proprietate este
suficient de comprehensivã ºi nuanþatã pentru a îngloba forme foarte diferite.
În ciuda tuturor prejudecãþilor de ordin istoric, creaþiile intelectuale comportã o
apropriere exclusivã ºi opozabilã tuturor, aºadar, un fel de proprietate. Monopolul
exploatãrii oferã o analogie frapantã cu dreptul de proprietate asupra unui bun:
aceasta reprezintã o formã modernã de apropriere a bunurilor; cu alte cuvinte,
dacã drepturile de proprietate intelectualã nu sunt drepturi de proprietate asupra
bunurilor corporale, ele sunt o formã a dreptului de proprietate.

Analiza acþiunii în contrafacere ca acþiune în revendicare ignorã faptul cã,
dacã în cazul exercitãrii acþiunii în revendicare, mãsurile reparatorii constau în
restituirea bunului, iar obligarea pârâtului la plata de despãgubiri poate fi fãcutã
numai dacã bunul a pierit sau a fost înstrãinat72), în cazul acþiunii în contrafacere,
mãsurile reparatorii prin echivalent bãnesc pot fi obþinute în toate cazurile, pe
lângã mãsurile reparatorii în naturã, cu condiþia ca pârâtul sã fi sãvârºit fapta de
contrafacere cu intenþie73).

3.3. Analiza acþiunii în contrafacere ca acþiune realã în interzicerea sãvâr-
ºirii faptei de încãlcare a dreptului. Dreptul de proprietate intelectualã este un
drept real care poartã asupra unui bun incorporal ºi nu poate fi asimilat unui
drept de proprietate.

Asemãnãtor dreptului de proprietate, dreptul de proprietate intelectualã
conferã titularului sãu posibilitatea de a folosi în mod exclusiv dreptul ºi de a
interzice terþilor sãvârºirea oricãrui act care încalcã dreptul sãu.

Diferenþele74) dintre cele douã categorii de drepturi sunt însã relevante: titularul
dreptului de proprietate exercitã dreptul sãu prin stabilirea unui raport direct ºi
imediat cu bunul însuºi, deoarece bunul respectiv nu poate fi folosit concomitent
de mai mulþi subiecþi de drept. Prerogativa jus excludendi alios are funcþia de a
împiedica terþii sã intervinã în exercitarea directã a prerogativelor titularului cu
privire la bunul sãu. Dreptul de proprietate este aºadar protejat erga omnes.

Or, dreptul de proprietate intelectualã poartã asupra ideilor, cunoºtinþelor,
informaþiilor ºi oricãror astfel de bunuri, care, prin natura lor incorporalã pot fi
comunicate unui numãr nelimitat de persoane, aflate în oricare loc în spaþiu.

70) C. Simler, Droit d’auteur et droit commun des biens, Lexis Nexis, Litec, Univ. de Strasbourg,
2010, pp. 118-128.

71) J.-C. Galloux, op. cit., p. 205, care citeazã pe Josserand, 1938, Cours de droit civil français
ºi C. Simler, op. cit., pp. 118-128.

72) Art. 566 alin. (1) NCC.
73) Art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005.
74) P. Auteri, Le tutele reali, în L’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali

e processuali, L. Nivarra (coord.), Giuffrè Editore, Milano, 2005, p. 8 ºi urm.
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Comunicarea bunurilor incorporale nu diminueazã valoarea acestora pentru
persoana care le-a creat.

Bunurile incorporale sunt bunuri care aparþin proprietãþii publice, numai
intervenþia legiuitorului le transformã în bunuri proprietate privatã ºi rezervã
dreptul de utilizare a acestora numai unui anumit titular, care are prerogativa de
a-i exclude pe terþi. Intervenþia legiuitorului nu se limiteazã la atribuirea dreptului,
ci cuprinde naºterea dreptului de proprietate intelectualã. Protecþia juridicã astfel
conferitã constituie o limitare a libertãþii naturale a fiecãruia de a utiliza idei, o
limitare a libertãþii creative, a libertãþii economice, pentru care legiuitorul are
nevoie de justificãri de naturã geopoliticã.

În cazul drepturilor de proprietate intelectualã, prerogativa jus excludendi
alios are funcþia de a permite titularului producerea ºi distribuirea de bunuri ºi
de servicii, activitate care implicã stabilirea unui raport juridic cu terþii; exercitarea
dreptului se face în cadrul unui raport mediat cu bunul incorporal. Prerogativa
jus excludendi alios este însã o condiþie esenþialã pentru satisfacerea interesului
legal protejat ºi este apãratã nu numai contra unui numãr limitat de persoane,
care poate veni în contact direct cu bunul, ci împotriva unui numãr nelimitat de
subiecte de drept.

Normele de drept procesual trebuie sã permitã titularului interzicerea folosirii
fãrã consimþãmântul sãu a bunului protejat prin drept exclusiv de proprietate
intelectualã. Acþiunile civile care pot fi exercitate de titular sunt o acþiune
inhibitorie, de interzicere a încãlcãrii dreptului ºi o acþiune care are ca obiect
înlãturarea efectelor încãlcãrii dreptului, prin eliminarea de pe piaþã a produselor
contrafãcute75) (în sensul de produse obþinute prin încãlcarea dreptului – n.n.).

Eficienþa acþiunii civile pentru apãrarea dreptului de proprietate intelectualã
depinde de uºurinþa cu care dreptul poate fi încãlcat. Concurenþa pe care utilizãrile
private prin mijloace electronice o fac folosinþelor consimþite de titularul dreptului
ridicã problema dacã este justificatã reglementarea drepturilor de proprietate
intelectualã ca drepturi exclusive în raporturile cu persoanele private, sau dacã,
în aceste cazuri, dreptul de proprietate intelectualã nu este un simplu drept la
compensaþie pentru utilizãrile fãcute. În ciuda opiniei publice privind asigurarea
libertãþii difuzãrii operelor protejate prin drept de autor ºi/sau prin drept conex
în spaþiul internetului, legiuitorul european a optat pentru menþinerea prerogativei
jus excludendi alios sub forma dreptului exclusiv de comunicare publicã, inclusiv
în formã interactivã, în mediul digital. Reacþia legiuitorului faþã de încãlcãrile
dreptului s-a produs nu atât în plan juridic, cât în plan tehnic, prin sancþionarea
faptelor de eludare a mãsurilor tehnice de protecþie care controleazã ºi permit
accesul la opere.

În mãsura în care titularul dreptului de proprietate intelectualã nu poate
împiedica încãlcarea dreptului sãu, apãrarea dreptului poate fi fãcutã, post factum,
pe calea acþiunii în rãspundere civilã delictualã76).

75) P. Auteri, op. cit., p. 9.
76) Idem, p. 17.
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Mãsura ce constã în distrugerea produselor contrafãcute are funcþia de a
reintegra titularul în deplinãtatea exerciþiului dreptului de proprietate intelectualã,
prin restabilirea concordanþei între starea de fapt ºi starea de drept77).

Considerãm cã premisa raþionamentului – aceea cã dreptul de proprietate
intelectualã poartã asupra ideilor, cunoºtinþelor, informaþiilor, care fac parte din
proprietatea publicã – este greºitã78), deoarece obiectul protecþiei prin dreptul de
proprietate intelectualã sunt creaþiile intelectuale, ca rezultat al gândirii,
inteligenþei ºi efortului creativ ºi/sau al efortului de investiþie materialã al omului.
Legea în materie exclude expres de la protecþia prin drept exclusiv de proprietate
intelectualã ideile per se, sau informaþiile, chiar de naturã tehnicã, per se. În
realitate, intervenþia legiuitorului nu face decât sã consacre un drept privativ
asupra unui bun care este rezultat al unei activitãþi umane, care implicã un efort
creator. Drepturile de proprietate intelectualã, înþelese ca monopoluri legale, nu
fac decât sã îmbogãþeascã domeniul public, prin comunicarea creaþiilor de cãtre
titulari publicului, respectiv prin exploatarea acestora pe piaþã79).

Titularul dreptului de proprietate intelectualã, întocmai ca ºi titularul unui
drept de proprietate, poate decide sã nu exercite prerogativa jus fruendi80), fie prin
neexploatarea acestuia, fie prin refuzul de a culege fructele exploatãrii de cãtre un
terþ. Sunt rare excepþiile în care titularul este forþat sã exploateze dreptul sãu de
proprietate, iar acestea sunt justificate de protejarea unor drepturi ºi interese legitime
ale terþilor în contextul exploatãrii/neexploatãrii abuzive a dreptului de proprietate
intelectualã (acordarea de licenþe obligatorii de exploatare, împiedicarea abuzivã a
exploatãrii unei opere colective, înþelegerile anticoncurenþiale privind drepturile
de proprietate intelectualã, abuzul de poziþie dominantã etc.).

Opinãm cã sancþiunea care constã în retragere definitivã a produselor
contrafãcute de pe piaþã, în vederea distrugerii acestora, este echivalentã lui restitutio
in integrum81), care depãºeºte limitele unei acþiuni în interzicerea sãvârºirii unei
fapte ilicite ºi apropie acþiunea în contrafacere de acþiunea în revendicare.

Analiza acþiunii în contrafacere ca acþiune realã în interzicerea sãvârºirii
unei fapte ilicite este specificã sistemului de drept italian, în care acþiunea în
contrafacere poate fi întemeiatã ºi pe un drept de proprietate intelectualã

77) Idem, p. 20.
78) Potrivit opiniei lui F. Gurry, Objective arbitrability, antitrust disputes, intellectual property

disputes, p. 117, drepturile de proprietate intelectualã sunt monopoluri într-un sens foarte restrâns.
Ele nu sunt monopoluri asupra a ceva ce existã deja în domeniul public, ci constau în drepturi cu
caracter exclusiv conferite în schimbul comunicãrii cãtre public a creaþiei sale, care, prin ipotezã,
nu s-a aflat niciodatã în domeniul public; apud B. Hanotiau, L’arbitrabilité des litiges de propriété
intellectuelle, în La résolution des litiges en propriété intellectuelle, J. de Werra (ed.), Bruylant,
LGDJ, Schulthess, 2010.

79) X.A. de Mello, L’expérience des arbitres (ou l’espérence des arbitres) în Arbitrage et propriété
intellectuelle, IRPI, Litec, Librairies techniques, Paris, 1994, pp. 97-104.

80) C. Simler, Droit d’auteur et droit commun des biens, Lexis Nexis, Litec, Univ. de Strasbourg,
2010, p. 83.

81) M. Vincenti, op. cit., pp. 109 ºi 110.
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neînregistrat82). În dreptul italian, normele de procedurã aplicabile sunt aceleaºi,
pentru toate categoriile de drepturi de proprietate intelectualã, indiferent dacã
acestea au caracter exclusiv, fiind dobândite în urma înregistrãrii la autoritatea
administrativã competentã (care nu examineazã în fond cererile de eliberare a
titlului de protecþie), sau dacã acestea sunt dobândite printr-un alt fapt juridic
constitutiv de drepturi (cum este cazul concurenþei neloiale, a secretului comercial,
al emblemei sau al numelui comercial)83).

Aplicarea aceluiaºi regim juridic concurenþei neloiale ºi drepturilor de
proprietate industrialã cu caracter exclusiv conduce la confuzii între sfera acþiunii
în contrafacere ºi sfera acþiunii în concurenþã neloialã ºi denatureazã drepturile
de proprietate intelectualã, prin apropierea lor de regimul juridic aplicabil unei
obligaþii generale negative de a nu face.

Potrivit Comunicãrii Comisiei Europene84), protecþia prin concurenþã neloialã
ºi protecþia prin secret comercial sunt forme complementare ºi distincte faþã de
protecþia juridicã prin drept de proprietate intelectualã exclusiv. Ele nu intrã în
sfera de aplicabilitate a Directivei nr. 48/200485).

3.4. Analiza acþiunii în contrafacere ca acþiune dualã, cu aspect revendicativ
ºi reparatoriu. Acþiunile civile sunt exercitate în vederea restabilirii situaþiei de
fapt corespunzãtor situaþiei de drept, prin aplicarea unor mãsuri reparatorii în
naturã sau prin echivalent bãnesc.

În cazul exercitãrii acþiunii în revendicare, mãsurile reparatorii în naturã
constau în restituirea bunului. Mãsurile reparatorii prin echivalent bãnesc pot fi
obþinute numai dacã bunul a pierit sau a fost înstrãinat din culpa pârâtului.
Atitudinea subiectivã a pârâtului are relevanþã în planul obligãrii acestuia la
restituirea fructelor produse de bun pânã la data restituirii acestuia proprietarului.

În cazul exercitãrii acþiunii în contrafacere, mãsurile reparatorii în naturã
constau în reintegrarea titularului dreptului exclusiv de proprietate intelectualã
în plenitudinea prerogativelor conferite de dreptul exclusiv de proprietate intelec-
tualã, indiferent de natura sa patrimonialã sau nepatrimonialã.

Protecþia legalã a drepturilor de proprietate intelectualã are la bazã dreptul
titularului de a interzice terþilor exploatarea acestuia. Dreptul de a solicita
instanþelor obligarea pârâtului la interzicerea sãvârºirii faptei de contrafacere este
o protecþie caracteristicã drepturilor de proprietate intelectualã, care le deosebeºte
de protecþia prin acordarea de despãgubiri bãneºti – protecþie juridicã acordatã

82) A. Vanzetti, V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, ed. 5, Giuffre Editore, 2005,
p. 503.

83) A. Vanzetti, V. Di Cataldo, op. cit., p. 487.
84) COM (2011) 287 final, 24 mai 2011.
85) COM/2010/779, din iulie 2011, intitulat Sinteza comentariiilor asupra Raportului Comisiei

privind aplicarea Directivei nr. 48/2004, p. 7.
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potrivit dreptului comun al rãspunderii civile delictuale în cazul încãlcãrii
drepturilor civile86).

Legea prevede mãsuri reparatorii în naturã specifice acþiunii în contrafacere:
confiscarea, distrugerea, retragerea din comerþ a produselor obþinute prin
sãvârºirea faptei de contrafacere, precum ºi a materialelor ºi echipamentelor care
au servit nemijlocit la sãvârºirea faptelor de contrafacere87).

Acþiunea în contrafacere prezintã însã, pe lângã acest aspect revendicatoriu,
un aspect reparatoriu, având în vedere cã, în majoritatea cazurilor în care acþiunea
se soluþioneazã în fond, pe lângã redobândirea prerogativelor exclusive, titularul
obþine ºi despãgubiri bãneºti pentru prejudiciul material ºi/sau moral suferit. În
privinþa drepturilor de proprietate intelectualã, acordarea daunelor-interese nu
este suficientã pentru a compensa titularul pentru prejudiciul suferit88).

Contrafacerea nu este numai o faptã ilicitã, care genereazã rãspunderea civilã
a autorului ei, ci ºi o încãlcare a dreptului de proprietate, care impune reintegrarea
titularului în dreptul sãu89).

Din aceastã perspectivã, acþiunea în contrafacere poate fi caracterizatã ca
acþiune cu caracter dual90) sau hibrid91). Pentru viitor, acþiunea în contrafacere
tinde în mod obligatoriu ºi esenþial la redobândirea exclusivitãþii exercitãrii
prerogativelor dreptului de proprietate intelectualã (patrimoniale ºi/sau nepatri-
moniale) de cãtre titularul dreptului, prin interzicerea sãvârºirii faptei de
contrafacere. Pentru trecut, dacã prejudiciul efectiv suferit este dovedit, acþiunea
în contrafacere permite obligarea pârâtului la plata de despãgubiri.

3.5. Analiza pe care o reþinem cu privire la acþiunea în contrafacere. Dreptul
comun nu rãspunde întru totul cerinþelor apãrãrii eficiente a drepturilor de
proprietate intelectualã cu caracter exclusiv92).

86) D. Stauder, Enforcing Industrial Property Rights: Patent Protection From a Comparative
Viewpoint, în IIC Studies, vol. 25, New Frontiers of Intellectual Property Law, Hart Publishing, 2005,
p. 292.

87) Art. 59 alin. (3) din L. nr. 64/1991; art. 52 alin. (4) din L. nr. 129/1992; art. 11 alin. (1) din
O.U.G. nr. 100/2005.

88) D. Stauder, op. cit., p. 292.
89) J. Schmidt-Szalewski, La détermination des consequences civiles de la contrefaçon selon le

projet de loi de lutte contre la contrefaçon, în Propr. ind., nov. 2007, p. 12; P. Meier-Beck, Damages
for Patent Infringement According to German Law – Basic Principles, Assessment and Enforcement,
IIC, vol. 35, 2004, p. 113 ºi urm.

90) M.M. Vivant, op. cit. supra, p. 8 ºi urm.
91) Y. Chaput, op. cit. supra, p. 33; F. Pollaud-Dulian, op. cit. supra.
92) Convenþia Benelux în materia proprietãþii intelectuale din 25 februarie 2005, care conþine

dispoziþii legale comun aplicabile mãrcilor ºi desenelor sau modelelor, prevede, la art. 2.20: [...]
Fãrã a exclude posibila aplicare a dreptului comun în materia rãspunderii civile, dreptul exclusiv
[nãscut din înregistrarea mãrcii sau a desenului sau modelului – n.n.] permite titularului sã interzicã
terþului [...]. Aºadar, drepturile de proprietate intelectualã cu caracter exclusiv sunt supuse unui
regim juridic specific, distinct de cel reglementat prin dreptul comun.
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Natura lor particularã93) ºi interesele apãrate94) reclamã reglementarea unui
regim formal special, în ce priveºte condiþiile de exercitare, mãsurile, procedurile
ºi sancþiunile aplicate95). În cazul drepturilor de proprietate intelectualã exclusive
se poate spune cã reglementarea procedurilor, mãsurilor ºi sancþiunilor civile
aplicabile pentru încãlcarea drepturilor este definitorie pentru drepturile
substanþiale protejate96).

Reþinem cã acþiunea în contrafacere este o acþiune specialã, reglementatã
pentru apãrarea drepturilor de proprietate intelectualã cu caracter exclusiv, care
conþine mijloace procesuale organizate expres ºi distinct de lege97): obþinerea ºi
punerea în executare a unor mãsuri temporare de interzicere a sãvârºirii de cãtre
un terþ, strãin de acþiunea în contrafacere, a faptei suspectate a fi o faptã de
contrafacere, conþinutul acestor mãsuri, mãsurile de condiþionare a continuãrii
sãvârºirii faptei de constituirea unei garanþii de cãtre terþ, procedurile de asigurare
a probelor, sancþiuni precum retragerea din circuitul comercial sau distrugerea
mãrfurilor obþinute ºi/sau comercializate prin sãvârºirea unei fapte de încãlcare
a dreptului etc.

Determinarea naturii juridice a acþiunii în contrafacere se face în raport cu
dreptul originar din existenþa cãruia acþiunea îºi trage raþiunea (dreptul de
proprietate intelectualã exclusiv), ºi nu în raport cu dreptul derivat, afirmat într-o
pretenþie concretã (cum ar fi obligarea pârâtului la plata de despãgubiri bãneºti,
care este o transformare a dreptului încãlcat) ºi care se gãseºte întotdeauna într-un
raport de persoane (chiar ºi dreptul de proprietate)98).

Acþiunea în contrafacere prezintã naturi diferite ºi, în mãsura în care dreptul
de proprietate este conceput astfel încât sã poarte asupra unui bun necorporal99)

(prin raportare la limitele juridice ale prerogativelor conferite de dreptul de
proprietate intelectualã exclusiv), poate sã fie analizatã ca acþiune în
revendicare100).

Se poate distinge între acþiunea în contrafacere formulatã împotriva celui
care se comportã ca un veritabil titular al dreptului, prin exercitarea prerogativelor

93) Acelaºi drept conferã prerogative patrimoniale ºi nepatrimoniale, ceea ce permite analiza
naturii moniste sau dualiste a drepturilor.

94) În materia dreptului la marcã, legea apãrã titularul împotriva pierderii clientelei sau a
cotei de piaþã sau împotriva pierderii bunului renume pe piaþã, sau împotriva vulgarizãrii mãrcii
prin diminuarea puterii de atracþie, a caracterului de exclusivitate ºi de lux al acesteia [art. 36
alin. (2) lit. c) ºi art. 90 alin. (3) lit. c) din L. nr. 84/1998].

95) Directiva 48/2004, O.U.G. nr. 100/2005.
96) P. Spada, Concluzii, în L’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali

e processuali, L. Nivarra (coord.), Giuffré Editore, Milano, 2005.
97) Prevãzute prin C. pr. civ., legile speciale edictate ºi (în ???) materie ºi O.U.G. nr. 100/2005.
98) E. Herovanu, Principiile procedurii judiciare, Bucureºti, Institutul de Arte Grafice „Lupta”,

1932, p. 251.
99) S. Alma-Delettre, La nature juridique des droits de propriété intellectuelle, în „Propriété

intellectuelle et droit commun”, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2007, p. 28 ºi urm.
100) A. Saint-Martin, Les spécificités de l’action en contrefaçon au regard du droit commun, în

Propriété intellectuelle et droit commun, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2007, p. 70 ºi urm.
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exclusive conferite titularului dreptului de proprietate intelectualã, faþã de care
acþiunea în contrafacere prezintã aspecte juridice caracteristice unei acþiuni în
revendicare, ºi acþiunea în contrafacere formulatã împotriva celui care încalcã
condiþiile de exploatare stabilite prin contractul de licenþã, faþã de care acþiunea
în contrafacere are natura juridicã a unei acþiuni în rãspundere civilã contractualã.

Spre deosebire de acþiunea în revendicare, a cãrei exercitare permite
restabilirea situaþiei anterioare prin aplicarea cu prioritate a principiului reparaþiei
în naturã, în cazul acþiunii în contrafacere, restabilirea situaþiei anterioare se
face, în majoritatea cazurilor, concomitent, prin mãsuri reparatorii în naturã (câtã
vreme este posibilã sãvârºirea faptei de contrafacere în viitor), prin redobândirea
de cãtre titular a exerciþiului exclusiv al prerogativelor conferite (jus possidendi,
jus utendi, jus fruendi ºi jus abutendi) ºi prin distrugerea, retragerea din comerþ a
bunurilor obþinute prin sãvârºirea faptei de contrafacere ºi prin echivalent bãnesc,
dacã fapta de contrafacere a fost sãvârºitã cu vinovãþie de cãtre pârât.

Reþinem cã acþiunea în contrafacere prezintã, concomitent, un caracter
revendicativ ºi unul reparatoriu101).

Caracterul revendicativ poate fi reþinut în raport de garantarea dreptului de
proprietate intelectualã ca drept de proprietate, potrivit jurisprudenþei Curþii
Constituþionale: dispoziþiile constituþionale ale art. 44 alin. (1), reglementând
garantarea dreptului de proprietate, se referã implicit ºi la garantarea dreptului
de proprietate intelectualã, care include dreptul de autor ºi drepturile conexe,
precum ºi proprietatea industrialã102), atingerile aduse dreptului titularului mãrcii
echivaleazã cu încãlcarea dreptului sãu de proprietate103), stabilirea unor raporturi
procentuale fixe în ceea ce priveºte remuneraþiile negociate pentru drepturile
conexe care nu pot depãºi o treime din remuneraþiile negociate pentru drepturile
de autor cu aceeaºi categorie de utilizatori restrânge în mod nejustificat exerciþiul
de proprietate prevãzut de art. 44 din Constituþie104).

Avem în vedere ºi jurisprudenþa CJUE105), potrivit cãreia protecþia dreptului
fundamental de proprietate, din care fac parte drepturile legate de proprietatea
intelectualã, trebuie apreciatã comparativ cu protecþia celorlalte drepturi
fundamentale. Art. 17 alin. (2) din Carta drepturilor fundamentale a U.E. consacrã
protecþia drepturilor de proprietate intelectualã în cadrul dreptului de proprietate.

Reglementãrile NCC privind dobândirea dreptului de proprietate [art. 557 alin.
(2) NCC106)], definiþia dreptului de proprietate privatã [art. 555 alin. (1) NCC],

101) P. Roubier, Traité de droit de la propriété industrielle, Recueil Sirey, 1952, p. 456, apud
P. Massot, Les sanctions de la contrefaçon, IRPI, nr. 6/2005, p. 67.

102) Dec. CC nr. 541 din 7 decembrie 2004, M. Of. nr. 81 din 25 ianuarie 2005.
103) Dec. CC nr. 688 din 31 mai 2011, referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a

prevederilor art. 36 din L. nr. 84/1998 (respinsã), M. Of. nr. 537 din 29 iulie 2011.
104) Dec. CC nr. 571 din 29 aprilie 2010, referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a

dispoziþiilor art. 121 alin. (2) ºi ale art. 134 alin. (2) lit. g) din L. nr. 8/1996, M. Of. nr. 430 din 28
iunie 2010.

105) Cazul C-275/06 Promusicae ºi C-360/10 SABAM c. Netlog.
106) Potrivit cãruia: În cazurile prevãzute de lege, proprietatea se poate dobândi prin efectul

unui act administrativ, respectiv prin efectul titlului de protecþie eliberat de OSIM în urma admiterii
cererii de înregistrare a dreptului de proprietate intelectualã.
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obiectul acþiunii în revendicare, definiþia posesiei [art. 563 alin. (1) ºi art. 916 alin.
(1) NCC], efectele admiterii acþiunii în revendicare [art. 566 alin. (1) ºi (2) NCC]
permit conturarea caracterului revendicativ al acþiunii în contrafacere, ca acþiune
în revendicarea unui bun mobil necorporal de la cel care exercitã în fapt prerogativele
conferite de dreptul de proprietate intelectualã exclusiv titularului107).

Observãm cã prerogativele conferite potrivit art. 555 alin. (1) NCC titularului
dreptului de proprietate, de a poseda, folosi ºi dispune de un bun în mod exclusiv
ºi perpetuu, în limitele stabilite de lege, corespund prerogativelor dreptului de
proprietate intelectualã108).

Potrivit art. 535 NCC, bunurile sunt [...] lucrurile, corporale sau necorporale,
care constituie obiectul unui drept patrimonial. Noþiunea tehnico-juridicã de bun
nu desemneazã numai dreptul asupra unui lucru, ci tot ceea ce compune patrimoniul
unei persoane – drepturi reale ºi drepturi personale; bunul este o valoare
economicã109). Drepturile de proprietate intelectualã sunt calificate ca bunuri care
intrã sub incidenþa prevederilor art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenþie110).

107) Evoluþia economiei industriale spre o economie a cunoaºterii ºi creativitãþii inteligenþei
umane determinã îndepãrtarea de la concepþia clasicã, conform cãreia dacã pentru lumea materialã,
lucrurile care sunt în comerþ nu au valoare ºi utilitate practicã decât dacã pot fi materialmente
apropriate... pe când opera unui autor sau invenþia unui inventator nu prezintã interes decât atunci
când a fost împãrtãºitã publicului. Din acel moment, însã, opera nu mai aparþine creatorului ei,
stãpân devine întreg publicul care a luat cunoºtinþã de ea ºi vrea sã-i tragã foloasele pe care i le
oferã, cf. G. Luþescu, op. cit., pp. 58-59. Dacã recunoaºterea juridicã a protecþiei drepturilor de
proprietate intelectualã a fost fãcutã în secolul al XIX-lea, în contextul economiei industriale, în
contextul economic prezent este necesar ca reglementarea drepturilor de proprietate intelectualã
sã nu adopte concepþia conform cãreia în adevãratul sens al cuvântului, proprietatea nu se înþelege
decât pentru lucrurile corporale ºi aceea cã denumirea drepturi de proprietate intelectualã constituie
metafore, cãci toate drepturile corespunzãtoare lor sunt simple adaptãri sau forme atenuate ale
dreptului de proprietate, cu care nu se pot confunda (A.M. Dragomirescu, Revendicarea în dreptul
român, Bucureºti, Imprimeria Curierul Judiciar SA, 1936, p. 14 ºi urm.).

108) Atributele jus utendi, jus fruendi, jus abutendi, care caracterizeazã atât dreptul real de
proprietate, cât ºi dreptul de proprietate intelectualã, au suferit, datoritã evoluþiei vieþii sociale ºi
economice, multe retuºãri, impuse, în primul rând, de conflictul necesar izvorât din liberul exerciþiu
al dreptului de proprietate, de necesitatea respectãrii mutuale a facultãþilor sale, dar, mai presus,
de interesul public. În însãºi definiþia proprietãþii se aflã sediul legitimitãþii unor astfel de retuºãri
(A. M. Dragomirescu, op. cit., p.14 ºi urm.). Lipsa caracterului perpetuu al drepturilor de proprietate
intelectualã nu este aptã a schimba însãºi natura dreptului. Legea prevede caracterul temporar al
dreptului ºi excepteazã anumite fapte de exercitare a dreptului exclusiv de proprietate intelectualã
de la necesitatea dobândirii consimþãmântului titularului din necesitatea de a echilibra interesele
private ale titularului cu interesele generale ale societãþii, care þin de asigurarea progresului tehnic,
accesul la culturã ºi educaþie, accesul la informaþie, asigurarea libertãþii comerþului ºi a liberei
concurenþe. Echilibrul este atins în cadrul reglementãrii drepturilor de proprietate intelectualã,
astfel încât sã fie evitate conflictele între drepturile de proprietate intelectualã, drepturile
fundamentale ale omului ºi dreptul concurenþei. Titularul dreptului exclusiv de proprietate
intelectualã are posibilitatea, legal recunoscutã ºi sancþionatã, de a nu exercita dreptul sãu ºi de a
nu profita economic de pe urma exercitãrii dreptului sãu. Per a contrario, reglementarea unui
drept de monopol ar avea ca scop încheierea de licenþe obligatorii.

109) C. Simler, op. cit., p. 19.
110) CEDO, Anheuser Busch c. Portugaliei (nr. 73049/2001), Dima c. României (nr. 58472/2000),

Bãlan c. Moldovei (nr. 19247/2003). Conflictul între drepturile de proprietate intelectualã ºi
drepturile omului este un conflict între drepturi ale omului (aºa cum dreptul la libertatea de
exprimare poate intra în conflict cu dreptul la viaþã privatã), care nu poate fi corect soluþionat
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Art. 563 alin. (1) NCC, potrivit cãruia Proprietarul unui bun are dreptul de a-l
revendica de la posesor sau de la o altã persoanã care îl deþine fãrã drept. El are,
de asemenea, dreptul la despãgubiri, dacã este cazul nu distinge între bunuri
corporale sau necorporale. Într-un înþeles larg al dreptului de proprietate, sunt
obiecte ale dreptului toate elementele care compun activul patrimonial111), nu
numai bunurile corporale.

Posesorul este cel care se comportã ca un proprietar ºi care exercitã în fapt
prerogativele dreptului de proprietate asupra unui bun, în raport de definiþia
noþiunii de posesie datã de art. 916 alin. (1) NCC: exercitarea în fapt a prerogativelor
dreptului de proprietate asupra unui bun (fãrã a distinge între bunuri corporale
sau necorporale) de cãtre persoana care îl stãpâneºte ºi care se comportã ca un
proprietar. Prerogativele dreptului de proprietate sunt cele prevãzute de art. 555
alin. (1) NCC: dreptul titularului de a poseda, folosi ºi dispune de un bun.

Ca efect al exercitãrii acþiunii în revendicare, potrivit prevederilor art. 566
NCC, alin. (1): Pârâtul va fi obligat la restituirea bunului sau la despãgubiri dacã
bunul a pierit din culpa sa ori a fost înstrãinat. În aceleaºi condiþii, pârâtul va fi
obligat la restituirea productelor sau a contravalorii acestora. În toate cazurile,
despãgubirile vor fi evaluate în raport cu momentul restituirii ºi alin. (2): Posesorul
de rea-credinþã sau detentorul precar va fi obligat, la cerere, ºi la restituirea fructelor
produse de bun pânã la înapoierea acestuia cãtre proprietar.

Din punct de vedere juridic, exercitarea acþiunii în revendicare vizeazã
redobândirea prerogativelor juridice conferite de dreptul de proprietate cu privire
la bunul revendicat112). Revendicarea unui bun mobil incorporal presupune
redobândirea prerogativelor dreptului de proprietate intelectualã (prerogative care
pot fi conferite de un drept de naturã patrimonialã sau nepatrimonialã113)) de la
orice terþ care le exercitã în fapt, fãrã consimþãmântul titularului dreptului.

Acþiunea în contrafacere nu poate fi asimilatã unei acþiuni în revendicare,
având în vedere cã, potrivit art. 556 alin. (1) NCC, dreptul de proprietate poate fi
exercitat în limitele materiale ale obiectului sãu [...]. Opþiunea legiuitorului a fost
aceea de a exclude bunurile nemateriale din sfera dreptului de proprietate.

Asemãnãtor acþiunii în revendicare, acþiunea în contrafacere poate fi exercitatã
de titularul unui drept de proprietate industrialã afectat de o condiþie rezolu-
torie114), deoarece, pânã la îndeplinirea condiþiei, dreptul constituie un element

decât prin asigurarea unui just echilibru între interesele protejate, în funcþie de situaþia de fapt
concretã, fãrã restrângerea sferei de protecþie a drepturilor de proprietate intelectualã, prin
reglementãri rigide.

111) C. Simler, op. cit., p. 24. Autoarea analizeazã dreptul de autor ca drept de proprietate
clasic.

112) Shu Zhang, De l’O.M.P.I. au G.A.T.T., Ed. Litec, Paris, 1994, p. 29.
113) F. Pollaud-Dulian, op. cit., p. 716, par. 1211 ºi 1212.
114) Pe când creditorul unei obligaþii condiþionale nu poate cere nimic debitorului sãu.



118 DOCTRINÃ – Studii, articole, comentarii RRDP  nr. 2/2012

activ al patrimoniului solicitantului înregistrãrii unui drept de proprietate indus-
trialã, susceptibil de un exerciþiu deplin115).

Acþiunea în contrafacere poate fi introdusã împotriva oricui exercitã fãrã drept
prerogative ale titularului dreptului de proprietate intelectualã, dacã reclamantul
face dovada existenþei dreptului sãu de proprietate intelectualã în patrimoniul sãu116).

Acþiunea în contrafacere poate fi exercitatã ca acþiune în constatare pozitivã
numai atunci când sãvârºirea faptei de contrafacere nu mai este posibilã în
viitor117). Reclamantul în acþiunea în constatare nu pretinde ca pârâtul sã fie obligat
la altceva decât la recunoaºterea celor constatate de cãtre instanþã.

Acþiunea în contrafacere este exercitatã de cele mai multe ori ca acþiune în
realizare, care are ca obiect constrângerea debitorului la executarea prestaþiilor.
Pretenþiile cu caracter real formeazã cererea principalã, iar pretenþiile cu caracter
personal formeazã cererea accesorie, astfel cã acþiunea în contrafacere nu poate
fi analizatã ca acþiune mixtã118).

Secþiunea 2
Aspecte procedurale privind acþiunea în contrafacere

1. Competenþa. Problemele ridicate de dimensiunea tehnicã a drepturilor de
proprietate industrialã au impus formarea profesionalã a judecãtorilor ºi înfiinþarea
în cadrul instanþelor judecãtoreºti a secþiilor specializate119) sã soluþioneze litigiile

115) De exemplu, L. nr. 64/1991, art. 32, alin. (1) prevede: Brevetul de invenþie conferã titularului
sãu un drept exclusiv de exploatare a invenþiei pe întreaga sa duratã, iar potrivit art. 33 din aceeaºi
Lege: Cu începere de la data publicãrii cererii de brevet, în conformitate cu prevederile art. 23
alin. (1)-(3), cererea asigurã solicitantului, în mod provizoriu, protecþia conferitã potrivit dispoziþiilor
art. 32.

116) Pentru o analizã monograficã a acþiunii în revendicare, a se vedea E. Marin, Acþiunea în
revendicare ºi regimurile ei juridice, Ed. Hamangiu, Bucureºti, 2009.

117) În practicã, prevederile art. 111 C. pr. civ. sunt nesocotite. Reclamantul solicitã instanþei
constatarea încãlcãrii dreptului de proprietate intelectualã ºi, ca o consecinþã a acestei constatãri,
obligarea pârâtului la încetarea sãvârºirii faptei de contrafacere ºi la plata de despãgubiri bãneºti.
Instanþele calificã aceste cereri ca fiind cereri în realizare, însã prin dispozitivul hotãrârii
judecãtoreºti constatã încãlcarea dreptului ºi ulterior obligã pârâtul la încetarea sãvârºirii faptei ºi
la plata de despãgubiri. Sunt soluþionate astfel, concomitent, o cerere în constatare ºi o cerere în
realizare; a se vedea C. Ap. Buc., s. civ. pr. int., dec. civ. nr. 341/A din 6 oct. 2005, în
O. Spineanu-Matei, Practicã judiciarã..., op. cit., vol. 1, p. 95 ºi urm.

118) E. Herovanu, op. cit., p. 247.
119) L. nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã în M. Of. nr. 827 din 13

septembrie 2005, modificatã prin L. nr. 71/2011, art. 35 alin. (2) ºi 36 alin. (3), prevede: În cadrul
tribunalelor ºi al curþilor de apel funcþioneazã secþii sau, dupã caz, complete specializate pentru
cauze civile, cauze penale, cauze cu minori ºi de familie, cauze de contencios administrativ ºi
fiscal, cauze privind conflicte de muncã ºi asigurãri sociale, societãþi comerciale, registrul comerþului,
insolvenþã, concurenþã neloialã sau pentru alte materii, precum ºi, în raport cu natura ºi numãrul
cauzelor, secþii maritime ºi fluviale. Potrivit dispoziþiilor art. 19 alin. (2) din aceeaºi Lege, Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie este organizatã în 4 secþii - Secþia I civilã, Secþia a II-a civilã, Secþia
penalã ºi Secþia de contencios administrativ ºi fiscal, 4 complete de 5 judecãtori ºi Secþiile Unite, cu
competenþã proprie.
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cu privire la aceste drepturi, considerate ca fiind incluse în sfera raporturilor
juridice de drept civil120).

Din punct de vedere material, competenþa soluþionãrii în primã instanþã a
acþiunii în contrafacere revine tribunalului, potrivit art. 2 pct. 1 lit. e) C. pr. civ. ºi
art. 93 pct. 1 lit. d) NCPC.

Din punct de vedere teritorial, instanþa competentã este fie cea de la domiciliul
pârâtului, potrivit art. 5 C. pr. civ., respectiv art. 105 alin. (1) NCPC, fie cea de la
locul în care s-a sãvârºit fapta ilicitã de contrafacere, potrivit art. 10 pct. 8
C. pr. civ., respectiv art. 111 alin. (1) pct. 9 NCPC121).

Reclamantul are alegerea între mai multe instanþe deopotrivã competente122).
Locul sãvârºirii faptei ilicite de contrafacere este determinat prin raportare

la locul unde produsele contrafãcute au fost fabricate, folosite, oferite spre vânzare,
comercializate, deþinute în scopul comercializãrii etc.

Locul unde s-a produs prejudiciul coincide cu locul sãvârºirii faptei de
contrafacere ºi nu poate fi asimilat cu locul unde s-a produs fiecare din
consecinþele financiare ale faptei ilicite123). Totuºi, în jurisprudenþa francezã, au
fost cazuri în care competenþa teritorialã a instanþei a fost determinatã prin
raportare la locul unde s-a produs prejudiciul, diferit de locul sãvârºirii faptei de
contrafacere (care coincidea cu locul domiciliului pârâtului)124). Locul sãvârºirii

120) Problema a fost controversatã. S-a impus soluþia pe care o considerãm corectã, în sensul
stabilirii naturii civile a litigiilor din domeniul drepturilor de proprietate intelectualã, a se vedea
G. Boroi, O. Spineanu-Matei, Codul de procedurã civilã adnotat, ed. a II-a, Ed. Hamangiu, Bucureºti,
2007, p. 25 ºi C.R. Romiþan, Competenþa de judecatã a litigiilor din domeniul mãrcilor ºi indicaþiilor
geografice, în RRDPI nr. 1/2008, p. 99 ºi urm. În practicã s-au formulat apãrãri în sensul cã litigiile
privind drepturile de proprietate industrialã, în care pãrþile sunt societãþi comerciale, sunt de
naturã comercialã, deoarece poartã asupra unor drepturi care fac parte din fondul de comerþ, iar
subiectele raportului juridic beneficiazã de prezumþia de comercialitate; a se vedea în acest sens
C. Ap. Buc., s. a IX-a civ. propr. int., dec. civ. nr. 192/A din 31 mai 2005, în O. Spineanu-Matei,
Practicã judiciarã, op. cit., vol. 1, p. 52 ºi urm. O opinie similarã s-a exprimat ºi în doctrinã, a se
vedea L. Dãnilã, Consideraþii privind competenþa instanþelor de judecatã în soluþionarea litigiilor
de drept de proprietate intelectualã, în RRDPI nr. 1/2007, p. 34 ºi urm. Art. 3 alin. (1) NCC pune
capãt tuturor controverselor, prin reglementarea regulii aplicãrii generale a Codului civil raporturilor
dintre profesioniºti ºi dintre aceºtia ºi orice alte subiecte de drept civil. Comercianþii sunt subiecte
de drept civil, incluºi în sfera categoriei de profesioniºti, potrivit prevederilor art. 8 din
L. nr. 71/2011.

121) În materia dreptului la marcã, prevederile art. 88 alin. (3) din L. nr. 84/1998, potrivit
cãrora Sentinþele Tribunalului Bucureºti pronunþate în cazurile prevãzute la art. 36 [...] pot fi atacate
cu apel la Curtea de Apel Bucureºti, în termen de 15 zile de la comunicare pot ridica întrebarea
dacã legiuitorul a stabilit competenþa teritorialã exclusivã a Tribunalului Bucureºti pentru
soluþionarea acþiunilor în contrafacerea unei mãrci. Opinãm cã nu s-a reuºit adoptarea aceastei
soluþii, fiind doar o inadvertenþã în redactarea legii.

122) Art. 113 NCPC ºi, sub actualul C. pr. civ., art. 12; a se vedea ºi C. Ap. Buc., s. a IX-a civ.
propr. int., dec. civ. nr. 244/R din 23 iunie 2005, în O. Spineanu-Matei, Practicã judiciarã, op. cit.,
vol. 1, p. 44 ºi urm.

123) Cass. com., 8 feb. 2000; Cass. com., 2 mar. 2000, apud S. Guinchard, Droit et pratique de
la procédure civile, Dalloz, 2004, p. 163.

124) Într-o acþiune în contrafacerea mãrcii, reclamanta societate comercialã cu sediul în Paris
a formulat cerere de chemare în judecatã a societãþii pârâte domiciliatã în Marsilia în faþa instanþei
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faptei de contrafacere în cazurile de intervenþie vamalã se determinã potrivit L.
nr. 344/2005 ºi C. vam.125).

Este discutabil dacã, în temeiul prevederilor art. 17 C. pr. civ. ºi art. 119
NCPC126), instanþa sesizatã cu soluþionarea unei cereri principale în contrafacere
îºi poate proroga competenþa pentru a soluþiona cererile incidentale formulate de
pârât, având ca obiect anularea sau decãderea din dreptul pe care se întemeiazã
acþiunea. Apãrarea care tinde la stingerea dreptului reclamantului este formulatã
de pârât în majoritatea acþiunilor în contrafacere.

Pentru soluþionarea cererilor în anulare ºi în decãdere, care ridicã problema
valabilitãþii dreptului de proprietate industrialã înregistrat la OSIM, este competent
exclusiv Tribunalul Bucureºti. Competenþa Tribunalului Bucureºti este stabilitã
prin legile special edictate în materie.

De principiu, prorogarea de competenþã opereazã în toate cazurile în care
consideraþii de ordin practic impun ca litigiul sã fie soluþionat de o singurã
instanþã, chiar dacã s-ar încãlca norme de competenþã materialã sau de competenþã
teritorialã exclusivã stabilite prin Codul de procedurã civilã, iar dacã sunt stabilite
prin legi speciale, numai dacã acestea permit în mod expres prorogarea127).

În jurisprudenþã, prevederile art. 17 C. pr. civ. au fost interpretate în sensul
cã, deoarece sunt situate în titlul Dispoziþii speciale din C. pr. civ., dupã cele
privitoare la competenþã, acestea instituie o regulã derogatorie de la normele
cuprinse în art. 1-16 C. pr. civ., dar nu ºi de la cele prevãzute în alte acte
normative128). Interpretarea respectã principiul specialia generalibus derogant ºi
principiul conform cãruia norma generalã nu poate, fãrã o dispoziþie expresã a
legiuitorului, sã afecteze o normã specialã129).

În consecinþã, potrivit art. 1591 alin. (2) C. pr. civ., în cazul în care pãrþile sau
instanþa invocã, la prima zi de înfãþiºare, dar nu mai târziu de începerea
dezbaterilor asupra fondului, excepþia de necompetenþã teritorialã de ordine
publicã a instanþei sesizate concomitent cu cerere principalã în contrafacere ºi
cu cerere incidentalã în anulare sau în decãdere pentru a soluþiona cererea
incidentalã, de competenþa exclusivã a Tribunalului Bucureºti, instanþa ar urma
sã disjungã cererea reconvenþionalã în anulare sau în decãdere ºi sã cerceteze

din Paris, pe motivul cã serviciul oferit de aceastã societate putea fi accesat din Paris, astfel cã
prejudiciul s-a produs în Paris, cf. Cass. com., 7 mar. 2000 ºi CA Paris, 1 mar. 2000, apud
S. Guinchard, op. cit., p. 163.

125) C. Ap. Buc., s. a IX-a civ. propr. int., dec. civ. nr. 192/A din 31 mai 2005; C. Ap. Buc.,
s. a IX-a civ. propr. int., dec. civ. nr. 244/R din 23 iunie 2005, în O. Spineanu-Matei, Practicã
judiciarã, op. cit., vol. 1.

126) Art. 119 alin. (1) NCPC prevede: Cererile accesorii, adiþionale, precum ºi cele incidentale
se judecã de instanþa competentã pentru cererea principalã, chiar dacã ar fi de competenþa materialã
sau teritorialã a altei instanþe judecãtoreºti, cu excepþia cererilor prevãzute la art. 117.

127) V.M. Ciobanu, G. Boroi, T.C. Briciu, Curs selectiv..., op. cit., p. 163.
128) Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 313 din 22 ianuarie 2010, publicatã pe site-ul www.scj.ro.
129) cf. V. M. Ciobanu, Tratat..., op. cit., vol. I, p. 170; C. C. Dinu, op. cit., p. 53 ºi urm.;

V. M. Ciobanu, G. Boroi, T.C. Briciu, Curs selectiv..., op. cit., p. 163. Normelor generale li se suprimã
eficacitatea în faþa celor speciale, cf. I. Deleanu, Tratat..., op. cit., vol. I, p. 47.
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aparenþa temeiniciei cererii reconvenþionale, pentru a stabili dacã este necesar sã
continue judecarea acþiunii în contrafacere sau sã suspende soluþionarea acesteia,
în temeiul art. 244 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ.

Dacã pãrþile sau instanþa nu invocã, în condiþiile art. 1591 alin. (2) C. pr. civ.,
excepþia de necompetenþã teritorialã pentru soluþionarea cererii incidentale,
instanþa sesizatã cu soluþionarea acþiunii în contrafacere poate reþine spre
competentã soluþionare cererea incidentalã în anulare sau în decãdere.

Nu poate fi reþinutã ca soluþie de principiu soluþia de respingere a cererii de
suspendare130), cu argumentul cã întreruperea cursului judecãþii acþiunii în
contrafacere pânã la soluþionarea irevocabilã a litigiului având ca obiect anularea/
decãderea din drept este incompatibilã cu o protecþie eficientã a dreptului nãscut
dintr-un titlu care beneficiazã de prezumþia de valabilitate. Suspendarea
soluþionãrii acþiunii în contrafacere pânã la soluþionarea acþiunii în anulare sau
în decãdere nu echivaleazã cu rãsturnarea prezumþiei de valabilitate a titlului de
protecþie pe care se întemeiazã cererea reclamantului131. Reclamantul în acþiunea
în contrafacere poate solicita interzicerea provizorie a sãvârºirii faptei de
contrafacere, pânã la soluþionarea în fond a acþiunii, pe calea procedurii ordonanþei
preºedinþiale.

Nu considerãm corectã soluþia conexãrii în faþa Tribunalului Bucureºti a
acþiunii în contrafacere introdusã la un alt tribunal competent cu acþiunea în
anulare sau în decãdere, în temeiul prevederilor art. 164 alin. (4) C. pr. civ.132),
respectiv art. 134 alin. (4) NCPC, deoarece s-ar eluda de cãtre pârât regulile generale
privind stabilirea competenþei ºi s-ar crea riscul ca Tribunalul Bucureºti sã devinã
instanþã general competentã sã soluþioneze acþiunile în contrafacere, deºi nu este
cel mai bine situat pentru a cerceta probele în litigiul nãscut ca urmare a sãvârºirii
unei fapte juridice ilicite. Aceeaºi este soluþia adoptatã în jurisprudenþa francezã,
potrivit cãreia acþiunile conexe, dar divizibile, sunt disjunse133).

În raport de prevederile art. 77 lit. j) PLPA a NCPC, potrivit cãrora la data
intrãrii în vigoare a NCPC se abrogã orice alte dispoziþii contrare, opinãm cã
dispoziþiile art. 119 alin. (1) NCPC permit înlãturarea regulilor stabilite prin legi
speciale, cu consecinþa cã instanþa competentã pentru soluþionarea cererii
principale în contrafacere este competentã sã soluþioneze ºi cererea incidentalã
privind valabilitatea dreptului de proprietate industrialã înregistrat, chiar dacã
legile speciale instituie competenþa teritorialã exclusivã a Tribunalului Bucureºti.

130) C. Ap. Bucureºti, s. a III-a civilã, dec. civ. nr. 1320 din 8 dec. 2004, publicatã în
O. Spineanu-Matei, op. cit., vol. 1, p. 110 ºi urm.

131) Cas, s. civ. propr. int., încheiere din 21 noiembrie 2008, în O. Spineanu-Matei, Practicã
judiciarã, vol. 4, p. 190 ºi urm.

132) Conform cãruia: (1) Pãrþile vor putea cere întrunirea mai multor pricini ce se aflã înaintea
aceleiaºi instanþe sau instanþe deosebite, de acelaºi grad, în care sunt aceleaºi pãrþi sau chiar
împreunã cu alte pãrþi ºi al cãror obiect ºi cauzã au între dânsele o strânsã legãturã [...] (4) Când
una din pricini este de competenþa unei instanþe, ºi pãrþile nu o pot înlãtura, întrunirea se va face
la acea instanþã.

133) Versailles, 9 mai 1995, apud S. Guinchard, F. Ferrand, Procédure civile. Droit interne et
communautaire, ed. 28, Dalloz, 2006, p. 351.
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Aceeaºi este reglementarea în Codul judiciar belgian, potrivit cãruia, regulile
de competenþã teritorialã, chiar cele privind competenþa exclusivã ºi de ordine
publicã, nu împiedicã conexitatea, litispendenþa ºi prorogarea de competenþã cu
privire la cererea reconvenþionalã ºi de intervenþie în interes propriu134). Preve-
derile permit ca, deºi Tribunalul de comerþ din Bruxelles este exclusiv competent
sã soluþioneze acþiunile în materia drepturilor de proprietate intelectualã135), o
acþiune formulatã pe cale incidentalã sã fie soluþionatã de instanþa sesizatã cu
cererea principalã, deoarece singura raþiune de a fi a cererii reconvenþionale este
existenþa cererii principale136). Deoarece competenþa teritorialã exclusivã sau de
ordine publicã nu împiedicã prorogarea competenþei instanþei sesizate iniþial,
soluþia nu permite pârâtului în acþiunea în contrafacere sã provoace manevre
dilatorii, prin simpla depunere a unei cereri reconvenþionale.

Interpretarea permite desfãºurarea cu celeritate a procedurilor privind acþiunile
în contrafacere în faþa unui singur tribunal competent ºi evitarea aplicãrii mãsurilor
precum disjungerea cererilor incidentale, trimiterea lor spre competentã soluþionare
Tribunalului Bucureºti, dar, mai ales, suspendarea soluþionãrii acþiunii în
contrafacere pânã la pronunþarea unei hotãrâri definitive cu privire la cererea
incidentalã.

În Franþa, legiuitorul a optat pentru o reglementare rigidã a materiei competenþei
teritoriale exclusive a instanþelor pentru soluþionarea acþiunilor în anularea titlului
de proprietate industrialã sau în decãderea titularului din dreptul conferit. Regulile
de competenþã teritorialã exclusivã, cum sunt cele stabilite prin lege în materia
brevetelor de invenþie, sunt de ordine publicã137), iar orice clauzã atributivã de
competenþã este nulã138). Prorogarea tacitã de competenþã, în temeiul voinþei
pârâtului, care, în deplinã cunoºtinþã de cauzã, acceptã ca litigiul sã fie soluþionat
de o altã instanþã nu produce efecte în cazul competenþei de ordine publicã. Instanþa
poate ridica din oficiu excepþia de necompetenþã de ordine publicã139).

Soluþionarea de cãtre aceeaºi instanþã a cererii principale în contrafacere ºi a
cererilor incidentale care pun în discuþie valabilitatea dreptului de proprietate
industrialã înregistrat permite ca cererile incidentale sã fie asimilate unor apãrãri
ale pârâtului în contrafacere, în strânsã legãturã cu acþiunea în contrafacere140).

134) Potrivit prevederilor art. 634 din Codul judiciar belgian.
135) Potrivit art. 633 quinquies din Codul judiciar belgian.
136) G. Closset-Marchal, La compétence en droit judiciaire privé, Larcier, 2009, p. 56.
137) CA Grenoble, 23 martie 1971, S. Guinchard, op. cit., p. 176.
138) CA Caen, 17 septembrie 1982, S. Guinchard, op. cit., p. 176.
139) S. Guinchard, op. cit., p. 189.
140) Aceasta este interpretarea în legislaþia ºi jurisprudenþa francezã, care admite formularea

cererii reconvenþionale în anulare pentru prima datã în faþa instanþei de apel, dacã cererea este
consecinþa unui mijloc de apãrare a pârâtului în raport cu acþiunea în contrafacere, care a fost
invocat în primã instanþã, Com. 29 noiembrie 1994. Soluþia este permisã în mod expres de art. 566
C. pr. civ. fr.: Les parties peuvent ajouter aux prétentions virtuellement comprises dans les demandes
et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence
ou le complément ºi 567 C. pr. civ. fr.: Les demandes reconventionnelles sont également recevables
en appel. NCPC nu a adoptat aceastã soluþie flexibilã, ci a prevãzut obligaþia depunerii cererii
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În alte jurisdicþii141), contrafacerea ºi valabilitatea titlurilor de protecþie sunt
interpretate ca fiind probleme distincte, iar problema valabilitãþii titlului nu are
prioritate de soluþionare142). Acþiunile în contrafacere pot fi formulate în faþa
oricãrei instanþe de district sau de canton, care nu este competentã sã examineze
problema valabilitãþii brevetului de invenþie143), dar se poate pronunþa în privinþa
valabilitãþii dreptului la marcã sau la desene ºi modele. Instanþa sesizatã cu acþiune
în contrafacere nu este obligatã sã suspende soluþionarea litigiului144) ºi, de cele
mai multe ori, continuã judecarea acþiunii în contrafacere. Numai pentru motive
justificate, dacã, prima facie, cererea reconvenþionalã este evident fondatã, instanþa
poate decide se suspende soluþionarea acþiunii în contrafacere.

Sunt jurisdicþii145) în care competenþa de soluþionare a acþiunii în contrafacere
se stabileºte în funcþie de dreptul de proprietate intelectualã apãrat, iar competenþa
de soluþionare a acþiunilor privind valabilitatea drepturilor este distinct
reglementatã ºi aparþine exclusiv instanþelor prevãzute de lege.

Soluþia adoptatã de legiuitorul român evitã crearea situaþiilor în care pârâtul
sancþionat în acþiunea în contrafacere ar anula ulterior titlul de protecþie al
reclamantului, dreptul acestuia fiind stins în mod retroactiv, de la data de depozit
a cererii146) ºi s-ar pune problema repunerii în situaþia anterioarã a acestuia, pe
calea acþiunii în rãspundere civilã delictualã de drept comun.

Din perspectiva necesitãþii formãrii judecãtorilor specializaþi în dreptul
proprietãþii intelectuale, opinãm cã este necesarã pãstrarea competenþei exclusive

reconvenþionale odatã cu întîmpinarea sau, numai dacã pârâtul nu este obligat sã depunã
întâmpinare, cel mai târziu la primul termen de judecatã, sub sancþiunea decãderii [art. 204 alin.
(4) NCPC]. Orice act de procedurã fãcut peste termenul legal stabilit sub sancþiunea decãderii este
un act nul [art. 180 alin. (1) ºi art. 172 alin. (2) NCPC].

141) Germania, Elveþia, Austria.
142) Argumentele Guvernului german în cazul CJUE, C-4/03, în care a fost examinatã problema

din perspectiva stabilirii jurisdicþiei potrivit Regulamentului nr. 44/2001.
143) În Germania, competenþa de soluþionare a cererii de anulare a brevetului de invenþie

aparþine exclusiv Tribunalului de Brevete din München, ale cãrui decizii pot face obiect al apelului,
de competenþa Curþii Supreme Federale. Instanþele sunt specializate, au cunoºtinþe tehnice, fiind
compuse din cinci judecãtori, dintre care trei au pegãtire tehnicã (sunt recrutaþi dintre examinatorii
Oficiului German de Brevete ºi Mãrci), iar doi au pregãtire juridicã; apud Th. Wegerich, op. cit.,
p. 289. În Elveþia, noua lege privind Codul de procedurã civilã a înlãturat competenþa Tribunalelor
de canton de a soluþiona problema valabilitãþii brevetelor de invenþie. S-a reglementat exclusiv
competenþa Tribunalului Federal de Brevete, pentru a rãspunde necesitãþii formãrii unor judecãtori
specializaþi în materia dreptului brevetelor. Completele de judecatã sunt formate din judecãtori
de formaþie juridicã, dar ºi din judecãtori cu pregãtire tehnicã de specialitate (absolvenþi ai
facultãþilor de chimie, de fizicã, de farmacie etc.); apud J. Bertholet, P.-A. Killias, La création de
juridictions spécialisées: L’exemple du Tribunal fédéral des brevets, în La résolution des litiges de
propriété intellectuelle, J. de Werra (ed.), Bruylant, LGDJ, Schulthess, 2010, p. 107.

144) C. Heath, L. Petit, op. cit., pp. 32-33.
145) În Marea Britanie; a se vedea L. Bentley, B. Sherman, Intellectual Property Law, ed. a II-a,

O.U.P., 2004, infra.
146) V. Roº, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan, Dreptul mãrcilor...., op. cit., p. 388.
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a Tribunalului Bucureºti de a se pronunþa în probleme privind valabilitatea
drepturilor de proprietate industrialã, cel puþin în materia brevetelor de invenþie,
fãrã posibilitatea prorogãrii competenþei teritoriale a instanþei sesizate cu acþiunea
în contrafacere.

De lege ferenda, legile speciale ar putea fi modificate în sensul cã Tribunalul
Bucureºti este singurul competent sã soluþioneze acþiuni privind valabilitatea
brevetului de invenþie. În ce priveºte acþiunile întemeiate pe drept la desene ºi
modele sau pe drept la marcã, se poate reglementa posibilitatea ca tribunalul
sesizat cu acþiune principalã în contrafacere sã fie competent sã soluþioneze
cererile incidentale privind nevalabilitatea titlului de protecþie al reclamantului,
dar riscul este acela al insuficientei specializãri a instanþelor în materia drepturilor
de proprietate intelectualã147).

2. Timbraj. Legislaþia în vigoare nu instituie o soluþie unitarã privind timbrajul
cererilor în materia drepturilor de proprietate intelectualã.

Numai în materia brevetului de invenþie, art. 67 alin. (2) din L. nr. 64/1991
instituie regula, aparent cu caracter general, conform cãreia cererile în justiþie în
domeniul drepturilor de proprietate industrialã sunt scutite de taxe judiciare.

Potrivit prevederilor art. 5 din L. nr. 147/1997148): Cererile formulate în
domeniul drepturilor de autor ºi de inventator se taxeazã cu taxã fixã de 39 de lei.
Lit. a) ºi b)149) ale art. 5 enumerã, incomplet, anumite cereri formulate în materia
dreptului de autor ºi dreptului la brevet de invenþie.

De lege ferenda, considerãm necesarã intervenþia legiuitorului pentru a adopta
o soluþie aplicabilã unitar tuturor categoriilor de drepturi de proprietate
intelectualã150) ºi pentru a clarifica dacã cererile pentru repararea prejudiciilor
(materiale sau morale) se taxeazã sau nu în cuantum fix.

3. Calitatea procesualã. Potrivit prevederilor art. 351 NCPC, modificat prin
PLPA a NCPC, Calitatea procesualã rezultã din identitatea dintre pãrþi ºi subiectele
raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecãþii. Existenþa sau
inexistenþa drepturilor ºi a obligaþiilor afirmate constituie o chestiune de fond.

147) În Franþa ºi Italia, legiuitorul a enumerat strict tribunalele competente din punct de vedere
teritorial sã soluþioneze acþiuni în materia drepturilor de proprietate intelectualã.

148) Legea privind taxele judiciare de timbru, publicatã în M. Of. nr. 173 din 29 iulie 1997.
149) Cererile pentru recunoaºterea dreptului de autor ºi a celor conexe, pentru constatarea

încãlcãrii acestora ºi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor ºi a sumelor cuvenite
pentru opere de artã, precum ºi pentru luarea de mãsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube
iminente sau pentru asigurarea reparãrii acestora, pentru recunoaºterea calitãþii de inventator, de
titular de brevet, a drepturilor nãscute din brevetul de invenþie, din contractele de cesiune ºi licenþã,
inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului.

150) În acelaºi sens, L. Dãnilã, Taxarea în justiþie a cererilor formulate în domeniul dreptului de
proprietate intelectualã, în RRDPI nr. 1/2008, p. 39 ºi urm.
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3.1. Calitatea procesualã activã. Titularul151) dreptului de proprietate
industrialã dobândit prin înregistrare la OSIM152), al dreptului de autor sau al
dreptului conex ºi al oricãrui drept de proprietate intelectualã protejat prin lege
ca drept exclusiv are calitatea procesualã activã în acþiunea în contrafacere.

Legea nu împiedicã exercitarea de cãtre titular a mijloacelor procesuale de
drept comun pentru apãrarea drepturilor sale (acþiunea în rãspundere civilã
delictualã), în condiþiile aplicãrii principiului electa una via, non datur recursum
ad alteram.

Titularul unei mãrci notorii153) neînregistrate poate avea calitate procesualã
activã în acþiunea în contrafacere154), deoarece marca notorie este protejatã legal
fãrã a fi necesarã înregistrarea acesteia155). Art. 36 alin. (2) lit. c) din L. nr. 84/1998
reglementeazã protecþia caracterului distinctiv ºi a renumelui156) mãrcii prin
recunoaºterea prerogativei titularului unei mãrci a interzice sãvârºirea unor acte
de folosinþã în detrimentul acestora, iar art. 90 alin. (3) lit. c) din L. nr. 84/1998
defineºte un astfel de act de folosinþã ca act de contrafacere. Soluþia este corectã
în raport de prevederile art. 6 bis din Convenþia de la Paris pentru protecþia
proprietãþii industriale, care prevede obligaþia statelor semnatare de a interzice
folosirea unei mãrci care constituie reproducerea, imitaþia sau traducerea unei
mãrci pe care autoritatea competentã a þãrii de înregistrare sau de folosire o
considerã cã este notoriu cunoscutã.

Cotitularul dreptului de proprietate industrialã înregistrat sau al dreptului de
autor sau al dreptului conex are calitatea procesualã activã în acþiunea în
contrafacere.

În materia brevetului de invenþie, art. 84 din H.G. nr. 547/2008 reglementeazã
coproprietatea asupra brevetului de invenþie în sensul cã fiecare dintre cotitulari
are calitate procesualã activã în acþiunea în contrafacere, acþioneazã în propriul
sãu profit ºi este obligat sã notifice acþiunea celorlalþi cotitulari.

151) Noþiunea de titular este definitã diferit în legislaþia specialã, deºi ar putea primi o
reglementare unitarã; aceeaºi diferenþã de reglementare se constatã ºi în cazul noþiunii de solicitant:
art. 3 lit. i), rap. la art. 36 din L. nr. 84/1998, art. 2 lit. o), rap. la art. 32 ºi la art. 59 alin. (3) din
L. nr. 64/1991, art. 2 lit. l), rap. la art. 30 din L. nr. 129/1992, art. 3 din L. nr. 8/1996, art. 94 din
L. nr. 8/1996.

152) Inclusiv titularul unui drept de proprietate industrialã asupra unei mãrci notorii, nesupusã
cerinþei înregistrãrii, sau asupra unui desen sau model industrial neînregistrat.

153) Referitor la înþelesul noþiunilor marcã de renume ºi marcã notorie, a se vedea P.G. Buta,
RRDPI nr. 4/2007, p. 112 ºi urm.

154) Soluþia este prevãzutã expres în Convenþia Benelux; a se vedea infra.
155) Pentru opinia contrarã, a se vedea V. Roº, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan, Mãrcile...,

op. cit., p. 466.
156) Marca notorie este definitã prin art. 3 lit. d) ca fiind marca larg cunoscutã în România, în

cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cãrora aceasta se aplicã, fãrã a
fi necesarã înregistrarea sau utilizarea mãrcii în România pentru a fi opusã. Noþiunea marcã de
renume nu este definitã. Apreciem utilã asimilarea celor douã noþiuni, soluþie adoptatã în Codul
de proprietate intelectualã francez, art. L. 713-5. Soluþia este în conformitate cu prevederile art. 6
bis ale Convenþiei de la Paris pentru protecþia proprietãþii industriale din 20 martie 1883.
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În materia desenelor ºi modelelor, art. 44 alin. (4) din H.G. nr. 211/2008 conþine
o reglementarea identicã cu privire la coproprietatea unui certificat de înregistrare.

În materia dreptului la marcã nu este reglementat regimul juridic aplicabil
coproprietãþii.

Dupã intrarea în vigoare a NCC, prevederile legislaþiei speciale au fost
abrogate, potrivit art. 230 lit. bb) din L. nr. 71/2011: La data intrãrii în vigoare a
Codului civil se abrogã (...) orice alte dispoziþii contrare, chiar dacã acestea sunt
cuprinse în legi speciale.

Sunt aplicabile dispoziþiile art. 643 NCC potrivit cãrora poate exercita acþiunea
în contrafacere fiecare coproprietar, fãrã ca acesta sã acþioneze în propriul sãu
profit. Hotãrârile judecãtoreºti pronunþate în folosul coproprietãþii profitã tuturor
coproprietarilor, iar cele potrivnice nu sunt opozabile celorlalþi coproprietari.

Potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) ºi (2) NCPC, actele de procedurã, apãrãrile
ºi concluziile unuia dintre reclamanþi sau pârâþi nu le pot profita celorlalþi ºi nici
nu îi pot prejudicia. Dacã prin natura raportului juridic sau în temeiul unei
dispoziþii a legii, efectele hotãrârii se întind asupra tuturor reclamanþilor ori
pârâþilor, actele de procedurã îndeplinite numai de unii dintre ei sau termenele
încuviinþate numai unora dintre ei pentru îndeplinirea actelor de procedurã profitã
ºi celorlalþi. Când actele de procedurã ale unora sunt potrivnice celor fãcute de
ceilalþi, se va þine seama de actele cele mai favorabile.

Pârâtul poate cere introducerea în cauzã a celorlalþi coproprietari, în calitate
de reclamanþi. Judecãtorul poate pune în discuþia pãrþilor necesitatea introducerii
în cauzã a altor persoane157).

Solicitantul cererii de eliberare a titlului de proprietate industrialã158) poate
avea calitate procesualã activã dupã publicarea cererii sale în BOPI, sau anterior
publicãrii cererii de înregistrare, dacã a adus la cunoºtinþa terþului existenþa
depozitului cererii, prin notificare. Aceastã din urmã soluþie este reglementatã
expres numai în materia brevetului de invenþie. Considerãm necesarã adoptarea
ei ºi în celelalte legi speciale, pentru identitate de raþiune.

De la data publicãrii cererii, legea recunoaºte solicitantului un drept
provizoriu de exploatare, care conþine aceleaºi prerogative conferite de un drept
de proprietate industrialã înregistrat159), astfel cã solicitantul poate cere obligarea
pârâtului la încetarea sãvârºirii faptei de contrafacere ºi la plata de despãgubiri
pentru prejudiciile cauzate. Acþiunea în contrafacere nu se suspendã pânã la
pronunþarea hotãrârii definitive de admitere a cererii de înregistrare de cãtre OSIM,

157) Art. 77 alin. (2) NCPC.
158) Art. 3 lit. h), rap. la art. 37 din L. nr. 84/1998, art. 2 lit. l), rap. la art. 33 ºi la art. 59 alin.

(5) din L. nr. 64/1991, art. 2 lit. k), rap. la art. 34 din L. nr. 129/1992.
159) Art. 37 ºi art. 90 alin. (5) din L. nr. 84/1998, art. 33, art. 59 alin. (5) ºi art. 60 din

L. nr. 64/1991, art. 34 din L. nr. 129/1992.
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ci se soluþioneazã pe fond160). Dacã acþiunea în contrafacere este admisã, hotãrârea
judecãtoreascã obþinutã poate fi pusã în executare numai dupã data admiterii
cererii de înregistrare.

Licenþiatul exclusiv poate avea calitate procesualã activã în acþiunea în
contrafacere.

Legislaþia actualã reglementeazã diferit calitatea procesualã activã a
licenþiaþilor.

În materia dreptului la brevet, art. 59 alin. (3) din L. nr. 64/1991 nu face
distincþie între diferitele categorii de licenþiaþi ºi prevede cã, pentru prejudiciile
cauzate, titularul ori beneficiarul unei licenþe are dreptul la despãgubiri. Art. 81
alin. (10) ºi (11) din H.G. nr. 547/2008 restrânge dreptul licenþiatului de a introduce
acþiune în contrafacere. Potrivit alin. (10), exercitarea acþiunii de cãtre licenþiat
este condiþionatã de clauzele contractului de licenþã sau de consimþãmântul expres
al titularului brevetului, iar potrivit alin. (11), prin excepþie de la alin. (10), numai
beneficiarul licenþei exclusive poate exercita acþiunea chiar în lipsa acordului
titularului, dacã acesta a luat cunoºtinþã de sãvârºirea actelor de contrafacere,
dar a rãmas în pasivitate în termenul solicitat de licenþiatul exclusiv.

În materia dreptului la desene ºi modele, L. nr. 129/1992 nu conþine dispoziþii
privind dreptul licenþiaþilor de a formula acþiune în contrafacere.

În materia dreptului la marcã, art. 44 alin. (1) ºi (2) din L. nr. 84/1998 instituie
soluþia normativã identicã celei adoptate în materia brevetului. Se prevede expres
cã îndeplinirea sau neîndeplinirea formalitãþii înscrierii licenþei în Registrul
mãrcilor161) nu afecteazã dreptul licenþiatului de a obþine daune-interese în cadrul
acþiunii în contrafacere.

De lege ferenda, apreciem cã este utilã adoptarea unor soluþii legislative
unitare, deoarece nu sunt raþiuni apte a justifica diversitatea soluþiilor legislative
ºi fragmentarea regimului juridic al apãrãrii drepturilor de proprietate intelectualã.

Licenþiatul exclusiv poate solicita obligarea pârâtului la repararea propriului
prejudiciu suferit. Este posibil ca, prin acþiune în contrafacere separatã, titularul
dreptului sã cearã la rândul sãu repararea prejudiciului de cãtre acelaºi pârât,
ceea ce poate ridica probleme sub aspectul unei eventuale duble reparaþii a
prejudiciului cauzat de fapta de contrafacere.

Pentru a se evita astfel de situaþii, în alte jurisdicþii, licenþiatul exclusiv ºi
titularul dreptului formuleazã acþiunile în contrafacere împreunã sau instanþa ia
mãsurile necesare pentru a asigura coparticiparea procesualã activã a acestora162).

160) Soluþia este reglementatã ºi în legislaþia francezã. În alte state, precum Franþa, Benelux,
Italia ºi Germania, instanþa este obligatã sã suspende acþiunea în contrafacere formulatã de
solicitant, pânã la soluþionarea cererii de eliberare a titlului de proprietate industrialã. Pentru
perioada cuprinsã între data publicãrii cererii de înregistrare ºi data admiterii acesteia, solicitantul
nu poate obþine decât o indemnizaþie rezonabilã; a se vedea infra.

161) Art. 44 alin. (4) lit. b) din L. nr. 84/1998. În dreptul francez calitatea procesualã activã în
acþiunea în contrafacere este condiþionatã de înscrierea în Registrele naþionale a titlului în baza
cãruia se exercitã dreptul la acþiune.

162) În Marea Britanie; a se vedea infra.
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Art. 67 alin. (3) NCPC permite pârâtului în acþiunea în contrafacere formulatã de
licenþiat sã solicite chemarea în judecatã a titularului dreptului. Instanþa nu poate
decât sã punã în discuþia pãrþilor necesitatea introducerii în cauzã a titularului
dreptului, în temeiul art. 77 alin. (2) NCPC.

Licenþiatul neexclusiv poate avea calitatea procesualã pentru a formula acþiune
în contrafacere, dacã dreptul îi este acordat expres prin contractul de licenþã.

Licenþiatul beneficiar al unei licenþe obligatorii de exploatare a unui brevet
de invenþie este asimilat unui licenþiat neexclusiv, dar, având în vedere cã dreptul
de exploatare nu este conferit de cãtre titularul dreptului, ci de cãtre instanþa
judecãtoreascã, legea prevede expres cã licenþiatul beneficiar al licenþei obligatorii
nu are calitate procesualã activã în acþiunea în contrafacere163).

Cesionarul poate avea calitatea procesualã activã într-o acþiune în contrafacere
pentru sancþionarea unor acte de contrafacere sãvârºite ulterior cesiunii, dar ºi
pentru sancþionarea unor acte sãvârºite anterior cesiunii, dacã existã o clauzã
contractualã prin care pãrþile prevãd expres cesiunea creanþei pentru plata
despãgubirilor izvorâte din fapta ilicitã de contrafacere ºi dacã sunt îndeplinite
formalitãþile de publicitate, prin înscrierea cesiunii la OSIM164).

Condiþia îndeplinirii formalitãþilor de publicitate pentru ca cesionarul sã se
poatã prevala de drepturile transmise este reglementatã expres numai în materia
dreptului la marcã165). De lege ferenda, considerãm necesarã adoptarea unor
reglementãri identice în materia dreptului la brevet ºi a dreptului la desene ºi
modele.

În cazul în care contractul de cesiune se încheie în timp ce era în curs de
soluþionare o acþiune în contrafacere, introdusã de cãtre cedent, pãrþile trebuie
sã prevadã expres în contract transmisiunea drepturilor ori a situaþiilor juridice
deduse judecãþii, pentru a se produce efectul transmiterii calitãþii procesuale active
a cedentului166), de la data înscrierii cesiunii în registrele OSIM.

În acest caz, judecata va continua între pãrþile iniþiale. Cesionarul este obligat
sã intervinã în proces sau poate fi introdus în cauzã, din oficiu. Instanþa va decide
dacã cedentul va rãmâne sau va fi scos din proces, judecata urmând a continua
între pârât ºi cesionar, care va lua procedura în stadiul în care s-a aflat la momentul
introducerii sale în cauzã167). Dacã cedentul rãmâne în proces, în calitate de
reclamant, hotãrârea pronunþatã produce efecte juridice opozabile cesionarului168)

(care, în acest caz, are calitatea de intervenient accesoriu).
Titularul dreptului de proprietate industrialã are calitate procesualã activã în

acþiunea în contrafacere introdusã împotriva licenþiatului care a încãlcat clauze

163) Art. 82 alin. (4) din H.G. nr. 547/2008.
164) Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 2685 din 27 martie 2007, publicatã în RRDPI

nr. 4/2007, p. 164 ºi urm.
165) Art. 34 alin. (5) din H.G. nr. 1134/2010.
166) Art. 1653 alin. (3) NCC ºi art. 37 NCPC.
167) Art. 38 alin. (2) NCPC.
168) Art. 38 alin. (3) NCPC.
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ale contractului de licenþã în ceea ce priveºte durata folosirii, aspectul mãrcii ºi
natura produselor sau a serviciilor pentru care licenþa a fost acordatã, teritoriul
pe care marca poate fi folositã, calitatea produselor fabricate sau a serviciilor
furnizate de licenþiat sub marca pentru care s-a acordat licenþa169).

Soluþia este reglementatã numai în materia mãrcilor170), dar este util sã fie
adoptatã, cu modificãrile corespunzãtoare, ºi în privinþa celorlalte drepturi de
proprietate industrialã înregistrate.

Organismele de gestiune colectivã ºi asociaþiile de combatere a pirateriei171)

au calitate procesualã activã pentru a formula acþiune în contrafacerea unui drept
de autor sau a unui drept conex172).

În materia dreptului la marcã, nu este reglementatã calitatea procesualã activã
în acþiunea în contrafacere a asociaþiilor de combatere a contrafacerii.

Art. 36 NCPC prevede cã, în cazurile ºi condiþiile prevãzute exclusiv prin
lege, se pot introduce cereri [...] ºi de persoane, organizaþii, instituþii sau autoritãþi,
care, fãrã a justifica un interes personal, acþioneazã în scopul ocrotirii unui interes
de grup ori general.

În mãsura în care sunt identificate interese de grup ori generale în legãturã
cu combaterea contrafacerii, sunt create premisele pentru adoptarea
reglementãrilor privind cazurile ºi condiþiile în care, în materia drepturilor de
proprietate industrialã, asociaþiile de combatere a contrafacerii sã poatã exercita
acþiunea în contrafacere.

Însã, dacã avem în vedere faptul cã art. 59 alin. (2) din L. nr. 64/1991 prevede
cã Acþiunea penalã (în contrafacere – n.n.) se pune în miºcare din oficiu, art. 52
alin. (3) din L. nr. 129/1992 prevede competenþa organelor de cercetare penalã de
a dispune din oficiu mãsurile necesare indisponibilizãrii produselor ce poartã
desene sau modele contrafãcute, iar art. 90 din L. nr. 84/1998 reglementeazã fapta
de contrafacere a mãrcii ca infracþiune, considerãm cã interesul procesual
depãºeºte sfera interesului de grup ori general, ceea ce determinã ca numai
Ministerul Public sã poatã acþiona pentru apãrarea ordinii de drept, a drepturilor
ºi intereselor cetãþenilor.

Art. 90 alin. (1) NCPC prevede necesitatea adoptãrii unor reglementãri legale
exprese, în temeiul cãrora Ministerul Public sã poatã exercita acþiunea în
contrafacerea drepturilor de proprietate industrialã.

Legiuitorul italian a reglementat expres legitimarea procesualã activã a
Procurorului Republicii173) în cazul sãvârºirii actelor de piraterie174) (definite ca

169) Art. 43 alin. (2) din L. nr. 84/1998.
170) O reglementare identicã existã în Convenþia Benelux.
171) Art. 139 alin. (1) din L. nr. 8/1996.
172) Art. 123, art. 123/1, art. 139 alin. (1) din L. nr. 8/1996; Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr.

8626 din 23 octombrie 2009, p. 295; Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 220 din 16 ianuarie 2009,
p. 307; Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 5881 din 22 mai 2009, p. 312; Cas, s. civ. propr. int., dec.
civ. nr. 2194 din 27 februarie 2009, p. 318.

173) Art. 146 CPI it.
174) Art. 144 CPI it.
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acte de contrafacere evidentã a mãrcii, a desenelor ºi modelelor ºi de încãlcare a
altor drepturi de proprietate industrialã, sãvârºite cu rea-credinþã ºi în mod
sistematic).

3.2. Calitatea procesualã pasivã. Orice persoanã care exercitã, în activitãþi
comerciale, prerogative conferite de un drept exclusiv de proprietate intelectualã,
fãrã consimþãmântul titularului, poate avea calitatea procesualã pasivã în acþiunea
în contrafacere.

Exercitarea prerogativelor conferite titularului se face prin sãvârºirea actelor
sau faptelor enumerate cu titlu exemplificativ în fiecare din legile speciale în
materie175).

În privinþa acþiunii în contrafacere care are ca obiect încetarea sãvârºirii faptei
de contrafacere, legile speciale nu disting între calitatea procesualã pasivã a
persoanelor care desfãºoarã activitãþi de fabricare a unor bunuri suspectate a
încãlca drepturile de proprietate intelectualã, care sãvârºesc faptele de contrafacere
cu intenþie ºi calitatea procesualã pasivã a celor care desfãºoarã în legãturã cu
aceste bunuri servicii de oferire, comercializare, utilizare, import, export, care de
cele mai multe ori nu au cunoºtinþã cã sunt implicaþi în sãvârºirea unor fapte de
contrafacere.

Poate fi obligat la încetarea sãvârºirii faptei de contrafacere pârâtul care a
fost implicat în sãvârºirea faptelor de contrafacere în calitate de intermediar176),
ale cãrui servicii au fost folosite în acest scop ilicit.

Sancþiunea obligãrii la plata de despãgubiri bãneºti nu poate fi aplicatã
pârâtului care a acþionat în calitate de intermediar, decât dacã acesta a ºtiut cã
serviciile sale sunt folosite pentru sãvârºirea faptelor de contrafacere177).

CJUE a statuat cã poate avea calitate procesualã pasivã în acþiunea în
contrafacere intermediarul, furnizor de servicii de internet, „dacã a avut cunoºtinþã
despre activitatea sau informaþia ilicitã” sau, în ceea ce priveºte o cerere de
daune-interese, dacã a luat „cunoºtinþã de fapte sau circumstanþe din care sã
rezulte cã activitatea sau informaþia este vãdit ilicitã”, iar, dupã ce a luat cunoºtinþã
despre acestea, nu a acþionat prompt pentru a elimina informaþiile sau pentru a
bloca accesul la acestea178).

Deoarece calificarea ca intermediar în sensul Directivei nr. 31/2000 limiteazã
rãspunderea furnizorilor de servicii electronice pentru informaþiile stocate la
cererea unui destinatar al serviciului179), s-a ridicat problema dacã beneficiazã

175) Art. 32 alin. (2) din L. nr. 64/1991, art. 30 teza a II-a din L. nr. 129/1992, art. 36 alin. (3) din
L. nr. 84/1998, art. 10, 11, 13 ºi urm. din L. nr. 8/1996, art. 98 alin. (1) din L. nr. 8/1996.

176) Art. 12 este aplicabil intermediarilor, cf. Raportul Comisiei privind aplicarea Directivei
nr. 48/2004, p. 7.

177) Condiþia sãvârºirii faptei cu intenþie este prevãzutã la art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005.
178) C-324/09, L’Oréal c. eBay.
179) Potrivit art. 14 din Directiva nr. 31/2000: (1) Statele membre vegheazã ca atunci când un

serviciu al societãþii informaþionale constã în stocarea informaþiilor furnizate de un destinatar al
serviciului, furnizorul acelui serviciu sã nu fie responsabil pentru informaþiile stocate la cererea
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de prevederile normei legale reþelele peer-to-peer, care pot fi uºor folosite pentru
a încãlca drepturile de autor, prin schimbul de fiºiere ce conþin reproduceri ale
operei, fãrã consimþãmântul titularului dreptului de autor, ºi s-a propus ca aceste
reþele sã nu se poatã prevala de limitarea rãspunderii, ca furnizori care nu au
cunoºtinþã de faptul cã serviciile lor sunt utilizate pentru sãvârºirea faptelor de
contrafacere180).

Instanþele române au reþinut calitatea procesualã pasivã a agentului expediþio-
narului, cãruia îi revine obligaþia de organizare a transportului produselor, în
numele ºi pe seama beneficiarului181).

Principiul specialitãþii mãrcii nu limiteazã sfera pârâþilor în contrafacere la
concurenþii titularului mãrcii182. Avem în vedere faptul cã principiul specialitãþii
mãrcii limiteazã protecþia acordatã mãrcii la anumite clase de produse sau servicii,
iar clasele au rolul de a facilita înregistrarea ºi administrarea depozitelor cererilor
de marcã. Ele nu sunt repere absolute în stabilirea întinderii protecþiei în cazul
conflictelor între drepturi, ci trebuie avute în vedere circumstanþele concrete în
care sunt comercializate bunurile cu privire la care este înregistratã o marcã.

Oficiului Naþional al Registrului Comerþului poate fi obligat, în cadrul acþiunii
în contrafacere, la radierea din Registrul comerþului a numelui comercial aflat în
conflict cu marca înregistratã183).

Institutul Naþional de Cercetare ºi Dezvoltare în Informaticã poate fi citat
numai pentru opozabilitatea hotãrârii judecãtoreºti pronunþate în soluþionarea
acþiunii în contrafacere184), prin folosirea numelui de domeniu astfel încât sã se
producã un risc de confuzie între acesta ºi o marcã înregistratã.

În legislaþia italianã, este reglementatã posibilitatea instanþelor de a dispune,
pe cale de ordonanþã preºedinþialã, interzicerea folosirii numelui de domeniu în
activitãþi comerciale, sau chiar transferul temporar al acestuia, pânã la soluþionarea
în fond a acþiunii în contrafacere formulat împotriva titularului numelui de
domeniu185).

unui destinatar al serviciului, cu condiþia ca: (a) furnizorul sã nu aibã cunoºtinþã despre activitatea
sau informaþia ilicitã, iar în ceea ce priveºte acþiunile în daune, sã nu aibã cunoºtinþã de fapte sau
circumstanþe din care sã rezulte cã activitatea sau informaþia este vãdit ilicitã sau (b) furnizorul,
din momentul în care ia cunoºtinþã despre acestea, acþioneazã prompt pentru a elimina informaþiile
sau pentru a bloca accesul la acestea.

180) În privinþa reþelelor peer-to-peer se preconizeazã instituirea unei prezumþii privind
cunoaºterea implicãrii în sãvârºirea faptelor de contrafacere, cf. Sinteza comentariilor cu privire
la Raportul Comisiei privind aplicarea Directivei 2004/48/EC (COM/2010/779 final), din iulie 2011.

181) C. Ap. Buc., s. a III-a civ., dec. civ. nr. 1996 din 8 dec. 2004, publicatã în O. Spineanu-Matei,
Practicã judiciarã, op. cit., vol. 1, p. 56 ºi p. 62.

182) Contra V. Roº, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan, Mãrcile..., op. cit., p. 462.
183) Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 9702 din 27 noiembrie 2009, publicatã în

O. Spineanu-Matei, Practicã judiciarã, op. cit., vol. 4, p. 188 ºi urm.
184) C. Ap. Bucureºti, s. a IX-a civilã ºi pentru cauze privind proprietatea intelectualã, dec.

civ. nr. 142/A din 31 mai 2007, publicatã în O. Spineanu-Matei, op. cit., vol. 3, p. 128.
185) Art. 133 CPI it.
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3.3. Intervenienþii. Prevederile art. 49 - 66 C. pr. civ., respectiv ale art. 60 - 78
NCPC sunt aplicabile. Licenþiatul, exclusiv sau neexclusiv, poate solicita repararea
propriului sãu prejudiciu pe calea cererii de intervenþie în interes propriu în
acþiunea în contrafacere.

Lipsa calitãþii procesuale active la data formulãrii acþiunii în contrafacere nu
poate fi acoperitã prin formularea de cãtre cesionar a unei cereri de intervenþie în
interes propriu sau în interesul cedentului186).

3.4. Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci nu dobândeºte calitatea de parte
în litigiile privind drepturile de proprietate industrialã înregistrate. La solicitarea
instanþei, acesta este obligat sã înfãþiºeze actele, documentele ºi informaþiile
necesare soluþionãrii pricinii187).

4. Obiectul cererii de chemare în judecatã. Sancþiuni aplicabile în cazul
sãvârºirii faptei de contrafacere. Acþiunea în contrafacere are ca finalitate
restabilirea situaþiei de fapt corespunzãtor situaþiei de drept (restitutio in integrum),
prin interzicerea exercitãrii în fapt de cãtre pârât a prerogativelor dreptului de
proprietate intelectualã exclusiv (analizatã în dreptul francez ca mãsurã de
restituire în naturã a bunului necorporal188)) ºi, cumulativ, prin acordarea de
despãgubiri bãneºti189) (în cuantumul limitat la prejudiciul efectiv suferit de
reclamant), dacã pârâtul a sãvârºit fapta de contrafacere cu intenþie.

O.U.G. nr. 100/2005 ºi L. nr. 8/1996 reglementeazã distinct mãsurile,
procedurile ºi sancþiunile care contureazã regimul juridic specific al acþiunii în
contrafacere.

Pârâtul poate fi obligat, în unele cazuri, în mod cumulativ, la încetarea
sãvârºirii faptei de contrafacere190), plata de despãgubiri bãneºti191), retragerea
din reþelele circuitelor comerciale, scoaterea definitivã din circuitele comerciale,
distrugerea mãrfurilor despre care se constatã cã aduc atingere drepturilor de
proprietate intelectualã protejate ca drepturi exclusive, distrugerea materialelor
ºi a instrumentelor care au servit, în principal, la fabricarea mãrfurilor192), plata

186) Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 2685 din 27 martie 2007, publicatã în RRDPI
nr. 4/2007, p. 164 ºi urm.

187) Art. 89 alin. (1) din L. nr. 84/1998, art. 67 alin. (1) din L. nr. 64/1991, art. 56 alin. (1) din
L. nr. 129/1992.

188) Acþiunea în contrafacere nu este decât o acþiune în rei vindicatio prin care se restabileºte
dreptul de proprietate asupra unui bun, cf. J. Foyer, M. Vivant, Le droit des brevets, PUF, 1991,
p. 330 ºi p. 354, apud P. Massot, op. cit., p. 67. Încãlcarea dreptului nu se realizeazã prin deposedare,
ci prin exercitarea dreptului fãrã consimþãmântul titularului, cf. F. Zenati, T. Revet, Les biens, PUF,
2001, apud P. Massot, op. cit., p. 67.

189) Acþiunea în contrafacere are, pe lângã natura restitutorie, care o apropie de acþiunea în
revendicare, o naturã reparatorie, caracteristicã unei acþiuni în rãspundere civilã delictualã.
Distingem sancþiuni cu caracter repartoriu ºi sancþiuni cu caracter restitutoriu; P. Roubier, Traité
de droit de la propriété industrielle, Recueil Sirey, 1952, p. 456, apud P. Massot, op. cit., p. 67.

190) Art. 12 ºi 13 din O.U.G. nr. 100/2005.
191) Art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005.
192) Art. 11 ºi 13 din O.U.G. nr. 100/2005.
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cheltuielilor de judecatã193), efectuarea publicitãþii cu privire la hotãrârea
judecãtoreascã pronunþatã194).

Instanþa judecãtoreascã este obligatã sã aplice sancþiunile cu respectarea art. 3
alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, care impune asigurarea echilibrului ºi a
proporþionalitãþii între gravitatea faptei de contrafacere ºi sancþiunile aplicate,
evitarea de obstacole în calea comerþului legitim ºi protejarea intereselor pârâtului
împotriva exercitãrii abuzive a drepturilor reclamantului.

Mãsurile ºi sancþiunile aplicate trebuie sã asigure atât respectarea drepturilor
de proprietate intelectualã exclusive, cât ºi a celorlalte drepturi fundamentale
ale omului195).

4.1. Obligarea pârâtului la încetarea sãvârºirii faptei de contrafacere196)

poate fi dispusã indiferent de atitudinea subiectivã a acestuia ºi indiferent dacã
a acþionat în calitate de intermediar197), sau dacã a avut cunoºtinþã de faptul cã

193) Art. 15 din O.U.G. nr. 100/2005.
194) Art. 16 din O.U.G. nr. 100/2005.
195) C. Geiger, J. Raynard, C. Roda, Observations du CEIPI..., op. cit., p. 4 ºi J. Raynard Intellectual

Property Enforcement in Europe..., op. cit. CJUE a statuat în repetate rânduri în jurisprudenþa
privitoare la interpretarea normelor Directivei nr. 48/2004 cu privire la necesitatea de a se asigura
un just echilibru între diferite drepturi ºi interese legitime identificate în cadrul litigiului, a se
vedea C-275/06 Promusicae, C-324/09, L’Oréal c. eBay ºi C-70/10 Scarlet c. SEBAM.

196) Art. 36 alin. (1) ºi (2) din L. nr. 84/1998, art. 32 alin. (1) ºi (2), rap. la art. 34 alin. (1) lit. c)
ºi e) din L. nr. 64/1991, art. 30 ºi 32 lit. a) ºi b) din L. nr. 129/1992, art. 12 ºi urm., art. 33 alin. (1),
(2) ºi (3), art. 34 din L. nr. 8/1996.

197) În cazul C-324/09 (L’Oréal c. eBay), High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division a sesizat CJUE cu o întrebare preliminarã privind întinderea efectelor hotãrârii de
interzicere a sãvârºirii faptei de contrafacere pronunþatã împotriva intermediarului, respectiv dacã
aceasta este limitatã la o anumitã faptã de încãlcare sau poate avea ca efect obligarea intermediarului
de a preveni orice alte fapte de încãlcare care pot fi sãvârºite în viitor. În cauzã, L’Oréal a comunicat
eBay bãnuielile sale referitoare la existenþa unor tranzacþii la scarã comercialã care încalcã drepturile
sale de proprietate intelectualã, realizate prin intermediul site-urilor europene ale eBay. Întrucât
L’Oréal nu a fost mulþumitã de rãspunsul primit, a formulat mai multe acþiuni împotriva eBay în
mai multe state membre, inclusiv o acþiune la High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division. High Court of Justice a constatat cã eBay a utilizat filtre în vederea identificãrii anunþurilor
care ar putea contraveni condiþiilor de utilizare a site-ului, cã prin intermediul unui program
denumit „VeRO” („Verified Rights Owner”), eBay a dezvoltat un sistem de notificare ºi de retragere
destinat asistãrii titularilor unor drepturi de proprietate intelectualã în vederea retragerii de pe
piaþã a anunþurilor care contravin condiþiilor site-ului, cã a aplicat sancþiuni, precum suspendarea
temporarã ºi chiar suspendarea permanentã a conturilor vânzãtorilor care au încãlcat condiþiile
de utilizare a pieþei online. High Court of Justice a considerat cã eBay poate sã adopte mai multe
mãsuri în vederea reducerii numãrului de vânzãri realizate prin intermediul pieþei sale online
care încalcã drepturile de proprietate intelectualã, precum: utilizarea unor filtre suplimentare,
includerea în regulamentele sale a interdicþiei vânzãrii fãrã consimþãmântul titularilor mãrcilor a
produselor provenite din afara teritoriului U.E., impunerea unor limitãri suplimentare a volumelor
de produse care pot face obiectul unor anunþuri simultane ºi aplicarea sancþiunilor cu mai multã
rigoare. High Court of Justice a precizat însã cã legea nu obligã eBay sã adopte astfel de mãsuri.
eBay s-a apãrat în sensul cã o hotãrâre judecãtoreascã pronunþatã împotriva sa nu poate viza decât
încãlcãri concrete ºi clar identificate ale unui anumit drept de proprietate intelectualã. CJUE a
statuat cã, în situaþia în care acest furnizor de servicii s-a limitat la o prelucrare pur tehnicã ºi
automatã a datelor comunicate de terþi, îi este aplicabilã norma prevãzutã la art. 14 alin. (1) din
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serviciile sale sunt folosite pentru sãvârºirea faptelor de contrafacere198).
În legãturã cu intermediarii care oferã servicii de tip peer-to-peer, ezitãrile

doctrinale privind fundamentul drepturilor de proprietate intelectualã ºi limitele

Directiva nr. 31/2000, care limiteazã rãspunderea sa faþã de titularul dreptului de proprietate
intelectualã încãlcat, dar numai în condiþiile în care nu are „cunoºtinþã despre activitatea sau
informaþia ilicitã” sau nu a luat „cunoºtinþã de fapte sau circumstanþe din care sã rezulte cã
activitatea sau informaþia este vãdit ilicitã”. Dupã ce ia cunoºtinþã despre sãvârºirea faptelor de
încãlcare a drepturilor, furnizorul de servicii online este obligat sã acþioneze prompt pentru a
elimina informaþiile sau pentru a bloca accesul la acestea. Art. 15 alin. (1) din Directiva nr. 31/2000
coroborat cu art. 2 alin. (3) din Directiva nr. 48/2004 conduc la concluzia cã mãsurile impuse
furnizorului serviciului online vizat nu pot consta într-o supraveghere activã a tuturor datelor
fiecãruia dintre clienþii sãi cu scopul de a preveni orice atingere viitoare adusã drepturilor de
proprietate intelectualã prin intermediul site-ului acestui furnizor de servicii. O astfel de obligaþie
de supraveghere generalã ar fi incompatibilã cu art. 3 din Directiva nr. 48/2004, potrivi cãruia
mãsurile aplicate trebuie sã fie echitabile ºi proporþionale ºi nu trebuie sã fie excesiv de costisitoare.
Art. 3 din Directiva nr. 48/2004 obligã instanþa care pronunþã ordinul judecãtoresc sã se asigure cã
mãsurile dispuse nu creeazã obstacole în calea comerþului legal. În consecinþã, într-o cauzã care
vizeazã eventuale atingeri aduse unor mãrci în cadrul serviciului furnizat de operatorul unei
pieþe online, ordinul judecãtoresc adresat acestui operator nu poate avea drept obiect sau drept
efect instituirea unei interdicþii generale ºi permanente de vânzare pe piaþa respectivã a produselor
cu mãrcile amintite. În cazul în care operatorul pieþei online nu decide din proprie iniþiativã sã
suspende contul autorului încãlcãrii drepturilor de proprietate intelectualã, în scopul de a evita
noi încãlcãri de aceastã naturã sãvârºite de acelaºi comerciant în raport cu aceleaºi mãrci, operatorul
amintit poate fi constrâns în acest sens prin intermediul unui ordin judecãtoresc. În scopul
garantãrii dreptului la o cale de atac efectivã împotriva celor care au utilizat un serviciu online
pentru a aduce atingere unor drepturi de proprietate intelectualã, operatorului unei pieþe online
îi poate fi adresat un ordin judecãtoresc privind luarea unor mãsuri care permit facilitarea
identificãrii în mod clar a clienþilor sãi vânzãtori care îºi desfãºoarã activitatea la scarã comercialã,
iar nu într-un cadru privat. Mãsurile sunt enumerate cu titlu exemplificativ. Orice altã mãsurã
care poate fi impusã sub forma unui ordin judecãtoresc, în sensul art. 11 din Directiva nr. 48/2004,
trebuie sã asigure un just echilibru între diferitele drepturi ºi interese evocate mai sus, conform
hotãrârii pronunþate în cazul C-275/06 Promusicae.

198) T. Roma a obligat Yahoo! Italia SRL la încetarea sãvârºirii faptei de încãlcare a dreptului
de autor, prin dezactivarea legãturilor cãtre site-uri cu conþinut ilegal. Motorul de cãutare permitea
afiºarea link-urilor cãtre site-uri care permiteau vizionarea sau descãrcarea filmului Abou Elly, cu
privire la care PFA Films exercita drepturile de autor în calitate de licenþiat exclusiv pe teritoriul
Italiei. Pârâta s-a apãrat invocând faptul cã motorul de cãutare nu îndeplineºte niciun rol activ în
momentul în care utilizatorii de internet introduc un cuvânt-cheie cãutat ºi afiºeazã rezultatele
cãutãrii, respectiv legãturile cãtre site-uri ce pot conþine materiale cãutate ºi, mai ales, nu poate
înlãtura conþinutul site-ului. Instanþa a respins apãrãrile, deoarece, în cazul în care furnizorul de
servicii de motoare de cãutare este informat cu privire la conþinutul ilegitim al anumitor site-uri,
acesta este în mãsurã sã exercite controlul asupra rezultatelor afiºate, sã stopeze afiºarea lor, sau
sã interzicã accesul la conþinutul site-urilor. Deºi furnizorii de motoare de cãutare nu au obligaþia
generalã de a monitoriza informaþia pe care o transmit sau o stocheazã, aceºtia au obligaþia de a
informa prompt autoritãþile competente despre orice activitate ilegalã a beneficiarilor serviciului
oferit, cu care furnizorul are încheiate contracte. La solicitarea autoritãþilor competente, furnizorul
de servicii internet este obligat sã comunice informaþii care sã permitã identificarea beneficiarilor;
cf. JILP (2011) 6 (8) 521-523, cu comentariu de E. Rosati.
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acestora în raport cu drepturile omului s-au reflectat în jurisprudenþa ezitantã a
instanþelor franceze199) ºi belgiene200).

Deoarece fapta ilicitã prejudiciabilã se compune din acte succesive de
folosinþã, încetarea sãvârºirii actelor de contrafacere în timpul soluþionãrii acþiunii
în contrafacere nu are ca efect rãmânerea cererii fãrã obiect201).

La cererea pârâtului, dacã, în mod cumulativ, acesta a acþionat fãrã intenþie
ºi din imprudenþã, executarea mãsurilor i-ar produce un prejudiciu disproporþionat
în raport cu fapta sãvârºitã, iar plata unor despãgubiri este o mãsurã satisfãcãtoare
pentru reclamant, instanþa poate sã nu aplice sancþiunea interzicerii continuãrii
sãvârºirii faptei ºi sã o înlocuiascã cu sancþiunea constând în obligarea pârâtului
la plata de despãgubiri bãneºti202).

4.2. Obligarea pârâtului la repararea prejudiciului prin plata de despãgubiri
bãneºti este condiþionatã de dovada cã pârâtul a sãvârºit fapta de contrafacere cu
intenþie: [...] instanþa...va ordona persoanei care cu intenþie a desfãºurat o activitate
de contrafacere sã plãteascã... daune-interese [...]203). Legea nu limiteazã sfera
persoanelor care pot fi obligate la plata de despãgubiri bãneºti.

Intenþia poate fi doveditã prin prezumþii din care sã reiasã dacã pârâtul a
ºtiut sau ar fi trebuit sã ºtie cã sãvârºeºte o faptã de contrafacere sau cã serviciile
oferite cãtre terþi sunt folosite pentru sãvârºirea faptelor de contrafacere.

Directiva nr. 48/2004 a reglementat acordarea despãgubirilor bãneºti în scopul
de a repune titularul în situaþia în care ar fi fost dacã nu s-ar fi sãvârºit fapta de
contrafacere, limita despãgubirilor fiind limita prejudiciului efectiv suferit de
reclamant (daunele-interese au caracter reparatoriu)204).

Art. 1.385 NCC consacrã caracterul reparatoriu al despãgubirilor bãneºti:
prejudiciul se reparã integral.

Daunele-interese cu caracter punitiv nu sunt însã strãine dreptului românesc,
deºi nu sunt reglementate ca atare. Existã în reglementarea actualã a drepturilor

199) P. Massot, op. cit., p. 26. Unele instanþe au înlãturat apãrarea bazatã pe utilizarea privatã
ºi au statuat cã fapta de a pune la dispoziþia altor utilizatori de internet propriul stoc de opere
piratate, prin intermediul programului KaZaA, constituie o încãlcare a drepturilor de reproducere
ºi de comunicare, exercitate fãrã consimþãmântul titularului (TGI Vannes, 29 aprilie 2004; TGI
Pontoise, 2 februarie 2005; TGI de Meaux, 21 aprilie 2005), altele au considerat cã un astfel de
schimb de fiºiere constituie o utilizare în scop personal (TGI Rodez, 13 octombrie 2004).

200) În cazul C-70/10 (Scarlet c. SABAM), Curtea de Apel Bruxelles a sesizat CJUE cu o întrebare
preliminarã privind posibilitatea ca intermediarii ale cãror servicii sunt utilizate pentru încãlcarea
drepturilor de autor prin intermediul internetului sã fie obligaþi sã instituie un sistem de filtrare
generalã a informaþiilor stocate pe serverele sale de cãtre toþi utilizatorii, pentru a preveni utilizarea
ilicitã a operelor muzicale ºi audiovizuale, pe cheltuiala sa exclusivã ºi pentru o perioadã nelimitatã
de timp.

201) C. Ap. Bucureºti, s. a IX-a civ. ºi pentru cauze privind proprietatea intelectualã, dec. nr.
278 A din 7 noiembrie 2006, în RRDPI nr. 3/2007, p. 213 ºi urm.

202) Art. 13 din O.U.G. nr. 100/2005.
203) Art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005.
204) Raportul Comisiei privind aplicarea Directivei nr. 48/2004, p. 8.
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de proprietate intelectualã o discrepanþã între prevederile art. 14 alin. (1) din
O.U.G. nr. 100/2005, care limiteazã cuantumul daunelor-interese la prejudiciul
pe care reclamantul l-a suferit, în mod real, ca urmare a încãlcãrii sãvârºite,
prevederile art. 139 alin. (14)205) din L. nr. 8/1996, potrivit cãruia acoperirea
prejudiciilor suferite se face prin remiterea încasãrilor realizate de pârât prin actul
ilicit (fãrã legãturã cu prejudiciul efectiv suferit de reclamant) ºi prevederile art.
139 alin. (2) lit. b) din L. nr. 8/1996, care permit acordarea despãgubirilor calculate
ca triplul sumelor care ar fi fost legal datorate (daune-interese cu caracter punitiv).

De lege ferenda, considerãm necesarã adoptarea unui regim juridic unitar
privind limitarea întinderii despãgubirilor în cazul prejudiciilor cauzate de fapte
de contrafacere ºi corelarea acestuia cu principiul reparãrii integrale a
prejudiciului stabilit prin NCC.

Art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 instituie criterii206) pe care instanþa
le poate lua în considerare în vederea stabilirii întinderii reparaþiei prin
despãgubiri bãneºti, diferite207) de cele prevãzute prin art. 1.385 alin. (2)208), (3)209)

ºi (4)210) NCC.
Este discutabil dacã determinarea criteriilor legale aplicabile pentru calculul

despãgubirilor acordate reclamantului în acþiunea în contrafacere trebuie sã aibã
în vedere dispoziþiile art. 230 lit. bb) din L. nr. 71/2011, potrivit cãrora La data
intrãrii în vigoare a Codului civil se abrogã [...] orice alte dispoziþii contrare, chiar
dacã acestea sunt cuprinse în legi speciale, deoarece, potrivit art. 5 NCC [...]
normele dreptului Uniunii Europene se aplicã în mod prioritar [...]. O.U.G. nr.
100/2005 a transpus în dreptul intern prevederile Directivei nr. 48/2004 în vederea

205) Devenit alin. (10) dupã modificarea art. 139 prin art. 27 din PLPA a NCPC.
206) La stabilirea daunelor-interese instanþa judecãtoreascã va lua în considerare: a) toate

aspectele corespunzãtoare, cum ar fi consecinþele economice negative, în special, pierderea câºtigului
suferitã de partea vãtãmatã, beneficiile realizate în mod injust de cãtre persoana care a încãlcat un
drept de proprietate industrialã protejat ºi, dupã caz, elemente, altele decât factorii economici, cum
ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încãlcat; sau b) cu titlu de alternativã, atunci
când este cazul, fixarea unei sume forfetare pentru daunele-interese, pe baza unor elemente cum
ar fi cel puþin suma redevenþelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, dacã persoana
care a încãlcat un drept de proprietate industrialã protejat ar fi cerut autorizaþia de a utiliza dreptul
de proprietate în cauzã.

207) În acelaºi sens, raportat la legislaþia italianã, A. Plaia, Il risarcimento del danno e la
restituzione degli utili nel nuovo sistema italiano ed éuropeo di tutela della proprietà intellettuale,
în L’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali, L. Nivarra
(coord.), Giuffré Editore, Milano, 2005, p. 25.

208) Se vor putea acorda despãgubiri ºi pentru un prejudiciu viitor dacã producerea lui este
neîndoielnicã.

209) Despãgubirea trebuie sã cuprindã pierderea suferitã de cel prejudiciat, câºtigul pe care în
condiþii obiºnuite el ar fi putut sã îl realizeze ºi de care a fost lipsit, precum ºi cheltuielile pe care
le-a fãcut pentru evitarea sau limitarea prejudiciului.

210) Dacã fapta ilicitã a determinat ºi pierderea ºansei de a obþine un avantaj sau de a evita o
pagubã, reparaþia va fi proporþionalã cu probabilitatea obþinerii avantajului ori, dupã caz, a evitãrii
pagubei, þinând cont de împrejurãri ºi de situaþia concretã a victimei.
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respectãrii de cãtre România a art. 53 din Tratatul de aderare la Uniunea Europeanã,
astfel cã se aplicã în mod prioritar în litigiile care au ca obiect asigurarea respectãrii
drepturilor de proprietate intelectualã reglementate de legea internã ca drepturi
exclusive211).

ACTA, semnat de România, instituie noi criterii212) de calcul al despãgubirilor,
de inspiraþie anglo-saxonã, care, în cazul în care Acordul va intra în vigoare, ar
necesita adoptarea unor reglementãri corespunzãtoare privind daunele-interese
punitive213).

În privinþa criteriilor de calcul al cuantumului despãgubirilor, prevederile
art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 necesitã clarificãri din partea legiuitorului214).

O posibilã interpretare literalã a art. 14 alin. (2) lit. a) permite concluzia cã
instanþa poate determina cuantumul despãgubirilor având în vedere, în mod
cumulativ: pierderea câºtigului suferitã de partea vãtãmatã, beneficiile realizate
în mod injust de cãtre persoana care a încãlcat un drept de proprietate industrialã
protejat ºi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încãlcat.

Interpretarea este contrarã principiului indemnitar al reparaþiei prin
echivalent, deoarece permite acestuia sã obþinã despãgubiri care depãºesc
prejudiciul suferit, în mod real, ca urmare a încãlcãrii sãvârºite.

Interpretarea sistematicã ºi teleologicã a textului conduce la concluzia potrivit
cãreia criteriile enumerate sunt alternative, nu cumulative ºi nu pot fi combinate215).

Avem în vedere prevederile par. 26 din Preambulul Directivei nr. 48/2004
care au o redactare mai clarã, în sensul cã instanþa ar trebui sã ia în considerare
câºtigul nerealizat sau beneficiile fãrã justã cauzã realizate de contravenient ºi,

211) Comunicarea Comisiei privind interpretarea disp. art. 2 din Directiva nr. 48/2004, JOUE,
L 94/37 din 13 aprilie 2005.

212) Art. 9 din ACTA.
213) În ipoteza în care ACTA va intra în vigoare, legiuitorul român va fi pus în situaþia de a

reglementa în dreptul intern daunele-interese punitive. Spre exemplu, potrivit art. 9 alin. (1) ºi (2)
din ACTA, beneficiile acordate reclamantului pot depãºi limitele a ceea ce este necesar pentru
compensarea prejudiciului: Cel puþin în cazurile de încãlcare a drepturilor de autor sau a drepturilor
conexe ºi în cazurile de contrafacere a mãrcilor de comerþ, fiecare parte prevede ca, în cadrul
procedurilor civile, autoritãþile sale judiciare sã poatã ordona plata cãtre titular a profiturilor
contravenientului care pot fi atribuite încãlcãrii. O parte poate presupune cã aceste beneficii
corespund valorii daunelor-interese acordate în scopul de a compensa prejudiciul suferit de titular.
Sfera de aplicabilitate a reglementãrilor edictate pentru respectarea obligaþiilor asumate de statul
român prin ACTA va trebui clar definitã, având în vedere susþinerile Comisiei Europene în sensul
cã ACTA nu impune modificarea acquis-ului comunitar sau a instrumentelor legale naþionale de
implementare a dreptului comunitar; a se vedea Comentariile Comisiei cu privire la Opinion of
European Academics on Anti-Counterfeiting Trade Agreement, din 27 aprilie 2011. A se vedea ºi
Sinteza comentariilor asupra Raportului Comisiei privind aplicarea Directivei nr. 48/2004, p. 16,
prin care se respinge adoptarea în cadrul legislaþiei U.E. a reglementãrilor privind daunele-interese
punitive.

214) Redactarea art. 13 din Directiva nr. 48/2004 este echivocã, ceea ce a avut drept consecinþã
divergenþe semnificative între legile naþionale ale Statelor membre, agravate de interpretãri
jurisprudenþiale diferite. A se vedea ºi C. Geiger, J. Raynard, C. Roda, op. cit., p. 9 ºi 10.

215) J. Schmidt-Szalewski, op. cit., p. 11; A. Plaia, op. cit., p. 25, pp. 31-33.
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dacã este cazul, orice prejudiciu moral cauzat titularului dreptului. În jurisdicþiile
naþionale care au constituit sursa de inspiraþie a prevederilor Directivei nr. 48/2004,
acordarea despãgubirilor cu titlu de daune-interese compensatorii nu se cumuleazã
cu acordarea beneficiilor realizate injust de pârât. Reclamantul are dreptul de a
opta între mai multe modalitãþi de calcul al despãgubirilor potrivit legislaþiei
Marii Britanii216), legislaþiei Germaniei217) ºi Olandei218). Aceeaºi este soluþia
adoptatã în legislaþia Elveþiei219).

Reclamantul are dreptul de a alege între aceste criterii de calcul al despãgu-
birilor, fie prin raportare la pierderea câºtigului suferit de acesta în mod real, fie
prin raportare la beneficiile realizate injust de cãtre pârât, dacã beneficiile realizate
de pârât depãºesc pierderea suferitã în mod efectiv220). O a treia alternativã pentru
calculul despãgubirilor este raportatã la prejudiciul moral suferit de reclamant,
dacã prejudiciul material nu poate fi cuantificat, în lipsa datelor necesare pentru
efectuarea calculului.

Interpretarea propusã are în vedere cã exercitarea acþiunii în contrafacere nu
trebuie sã genereze profit pentru titularul dreptului încãlcat221), iar sancþiunile
aplicate pârâtului au caracter reparatoriu, nu punitiv. De principiu, acþiunea civilã
nu are ca obiect sancþionarea unui comportament, ci repararea unui prejudiciu,
care este consecinþa directã a sãvârºirii faptei de contrafacere.

În literatura juridicã s-a susþinut constant cã aplicarea principiului reparãrii
integrale a prejudiciului este ineficientã în acþiunile civile în contrafacere, deoarece
este vorba de activitãþi economice ilicite extrem de lucrative, iar profitul pârâtului
deseori depãºeºte întinderea prejudiciului care poate fi probat de cãtre
reclamant222).

Pe de altã parte, aplicarea principiului reparãrii integrale a prejudiciului are
consecinþe juridice negative, deoarece denatureazã drepturile de proprietate
intelectualã. Drepturile de proprietate intelectualã sunt drepturi exclusive, în
temeiul cãrora titularul poate refuza încheierea unor contracte de licenþã223), or,

216) W. Cornish, D. Llewelyn, Intellectual Property, ed. a 5-a, Sweet & Maxwell, 2003, p. 78 ºi
H. MacQueen, C. Waelde, G. Laurie, A. Brown, Intellectual Property, O.U.P., 2011, pp. 971 - 972:
titularul poate opta fie pentru acordarea de daune-interese, fie pentru acordarea beneficiilor realizate
de pârât, dar nu pentru ambele forme de calcul al despãgubirilor; D. I. Bainbridge, op. cit., p. 514.

217) H. Marshall, The Enforcement of Patent Rights in Germany, în C. Heath, L. Petit (coord.),
op. cit., pp. 135-136.

218) J.J. Brinkhof, The Enforcement of Patent Rights in the Netherlands, în C. Heath, L. Petit
(coord.), op. cit., p. 186.

219) F. Blumer, The Enforcement of Patent Rights in Switzerland, în C. Heath, L. Petit (coord.),
op. cit., p. 228.

220) Mc Gregor, în McGregor on Damages, ed. a 18-a, Sweet & Maxwell, Londra, 2009, p. 1470.
221) P. Massot, op. cit., p. 33, care citeazã Cas. civ. 23 ianuarie 2003 ºi Cass. civ., 9 noiembrie

2004.
222) M. Behar-Touchais, Comment indemniser la victime de la contrefaçon de façon

satisfaitsante? în „La contrefaçon, L’entreprise face à la contrefaçon des droits de propriété
intellectuelle”, IRPI, Litec, 2003.

223) E. Dreyer, Contrefaçon. Preuve, procèdure, sanction, JCl. Propriété littéraire et artistique,
fasc. 1612, apud P. Massot, Les sanctions de la contrefaçon, IRPI, nr. 6/2005, p. 41.
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repararea integralã a prejudiciului asimileazã drepturile exclusive de proprietate
intelectualã unor drepturi de creanþã ºi creeazã în practicã un sistem de licenþe
legale, sub controlul judecãtorului224).

Asimilarea acþiunii în contrafacere unei acþiuni în obligarea pârâtului la plata
unei creanþe conduce la ezitãri în privinþa diferenþelor de regim juridic aplicabil
acþiunii în contrafacere ºi acþiunii în rãspundere civilã delictualã225).

Comisia europeanã a propus studierea problemei dacã, de lege ferenda,
prevederile art. 13 din Directivã ar trebui modificate în sensul cã pot fi acordate
despãgubiri care sã depãºeascã prejudiciul efectiv suferit de reclamant, prin
raportare la beneficiul injust realizat de pârât, potrivit principiilor care guverneazã
îmbogãþirea fãrã justã cauzã. De asemenea, se ia în considerare reglementarea
rãspunderii directorilor întreprinderilor responsabile pentru sãvârºirea faptelor
de contrafacere226).

4.2.1. Despãgubirile calculate prin raportare la câºtigul nerealizat de reclamant
sunt acordate astfel încât sã fie reparat integral prejudiciul suferit în mod real de
acesta.

L. nr. 8/1998 lasã loc ambiguitãþilor, deoarece art. 139 alin. (2) lit. a) prevede
cã la stabilirea despãgubirilor instanþa va lua în considerare câºtigul nerealizat
de reclamant, pe când art. 139 alin. (14) raporteazã cuantumul despãgubirilor la
încasãrile realizate de pârât prin actul ilicit.

Condiþia existenþei unei legãturi de cauzalitate între prejudiciul suferit ºi
sãvârºirea faptei de contrafacere trebuie îndeplinitã. Reclamantul trebuie sã facã
dovada faptului cã pierderea câºtigului nerealizat se datoreazã sãvârºirii faptei
de contrafacere ºi nu este o consecinþã a liberei concurenþe pe piaþã.

În majoritatea hotãrârilor pronunþate, instanþele nu expliciteazã calculul care
stã la baza determinãrii câºtigului nerealizat de reclamant, ci se limiteazã la
prezumþii ºi afirmaþii vagi, ceea ce poate conduce la subiectivism ºi arbitrariu227).

De cele mai multe ori, motivarea vagã a hotãrârilor se datoreazã lipsei probelor,
astfel cã soluþia propusã228) vizeazã administrarea probei cu expertizã, pe baza
evaluãrii masei produselor contrafãcute, considerarea preþului unitar al produsului
contrafãcut ºi al produsului original, evaluarea dreptului de proprietate
intelectualã (pornind de la investiþiile publicitare fãcute, vechimea exploatãrii
dreptului pe piaþã, gradul de cunoaºtere a publicului), cheltuielile reclamantului
fãcute pentru apãrarea drepturilor (inclusiv cele pentru supravegherea pieþei ºi
detectarea faptelor de contrafacere), comenzi anulate sau reclamaþii ale clienþilor
tradiþionali, victime ale faptelor de contrafacere, acte contabile care sã facã dovada

224) A. Bertrand, Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaines, CEDAT,
Coll. Théorie et pratique, 2001, p. 455, apud P. Massot, Les sanctions de la contrefaçon, IRPI,
nr. 6/2005, p. 41.

225) P. Massot, op. cit., p. 41.
226) Raportul Comisiei privind aplicarea Directivei nr. 48/2004, p. 8.
227) Raportul OECP, Executive Summary, p. 1; P. Massot, op. cit., p. 50.
228) P. Massot, op. cit., p. 55.
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fluctuaþiei cifrei de afaceri, înainte ºi dupã sãvârºirea faptei de contrafacere,
cheltuielile angajate în vederea exercitãrii acþiunii civile (onorarii ale avocaþilor,
ale experþilor, ale executorilor judecãtoreºti etc.).

4.2.2. În opinia noastrã, numai în mod alternativ, despãgubirile pot fi calculate
prin raportare la beneficiile realizate în mod injust de cãtre pârât, deoarece se
poate prezuma cã întinderea câºtigului nerealizat de reclamat este cel puþin
echivalent cu beneficiul realizat injust de pârât229).

Raþiunea acordãrii despãgubirilor în cuantumul beneficiilor realizate de cãtre
pârât este împiedicarea acestuia sã realizeze o îmbogãþire fãrã justã cauzã, ceea
ce însemnã cã pârâtul va putea fi obligat la plata despãgubirilor bãneºti astfel
calculate, în mãsura pierderii patrimoniale suferite de cealaltã persoanã, dar fãrã
a fi þinut dincolo de limita propriei sale îmbogãþiri.

Restituirea îmbogãþirii fãrã justã cauzã are caracter subsidiar230).
Reglementarea este utilã reclamantului în situaþiile în care este dificilã dovada

privind cuantumul câºtigului nerealizat sau în care beneficiul realizat de pârât
excede cuantumul câºtigului nerealizat de reclamant.

Alegerea criteriilor de calcul al despãgubirilor de cãtre reclamant trebuie
fãcutã în cunoºtinþã de cauzã, ceea ce justificã reglementarea procedurii de
exercitare a dreptului de informare, a procedurii de comunicare a documentelor
bancare, financiare sau comerciale ºi a accesului la informaþii pertinente cauzei,
pentru cã numai în raport de aceste informaþii poate fi calculat cuantumul
beneficiilor realizate injust de cãtre pârât231).

Principala dificultate a calculului se datoreazã sarcinii reclamantului de a
dovedi cã beneficiul realizat de pârât rezultã exclusiv din sãvârºirea faptelor de
contrafacere. Se poate ridica ºi problema scãderii din veniturile pârâtului a
costurilor suportate pentru producerea mãrfurilor ce încalcã drepturile de
proprietate intelectualã232).

Necesitã clarificãri problema dacã daunele-interese pot fi acordate
reclamantului indiferent de atitudinea subiectivã a pârâtului233), cu aplicarea
regulilor din materia îmbogãþirii fãrã justã cauzã234) ºi problema dacã cuantumul
despãgubirilor astfel calculate este sau nu limitat la prejudiciul efectiv suferit de
reclamant, sau dacã instanþa poate acorda reclamantului despãgubiri care sã

229) Sinteza comentariilor asupra Raportului Comisiei privind aplicarea Directivei
nr. 48/2004, p. 16.

230) Art. 1348 NCC.
231) În acelaºi sens, C. Heath, Comparative overview and the TRIPS enforcement provisions, în

C. Heath, L. Petit, Patent Enforcement Worldwide, IIC Studies, vol. 23, Hart Publishing, 2005, p. 15.
232) Potrivit jurisprudenþei Curþii supreme germane, este permisã numai deducerea costurilor

variabile, legate direct de activitatea de producþie, nu ºi a costurilor fixe; a se vedea
J. Schmidt-Szalewski, op. cit., p. 11.

233) În acelaºi sens, a se vedea A. Plaia, op. cit., p. 26; autorul indicã ezitãri jurisprudenþiale ºi
doctrinare în dreptul italian ºi susþine necesitatea clarificãrii normei.

234) Art. 1.345 NCC.
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depãºeascã nivelul prejudiciului suferit, dar în limitele propriei îmbogãþiri a
pârâtului.

4.2.3. Calculul despãgubirilor prin raportare la alte elemente decât factorii
economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încãlcat, opinãm
cã nu se poate face decât în lipsa datelor economice, pentru cã, altfel, existã
riscul exercitãrii abuzive a acþiunii în contrafacere ºi al transformãrii acesteia
într-un instrument ce permite reclamantului realizarea unei îmbogãþiri fãrã
justã-cauzã.

Repararea prejudiciului moral poate fi solicitatã ºi de persoanele juridice, în
conformitate cu art. 257 NCC235).

4.2.4. Art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005 instituie, cu titlu de
alternativã la criteriile reglementate la lit. a), modalitatea de calcul al despãgu-
birilor la valoarea cel puþin a redevenþelor care ar fi fost datorate, dacã pârâtul ar
fi cerut autorizaþia de a utiliza dreptul de proprietate în cauzã.

Modul de calcul ridicã dificultãþi, deoarece despãgubirile acordate ar trebui
sã depãºeascã nivelul redevenþei pentru ca persoana care sãvârºeºte fapte de
contrafacere sã nu beneficieze de acelaºi tratament juridic aplicabil unui
licenþiat236), dar nu ar trebui sã permitã titularului dreptului fixarea discreþionarã
a unui preþ. Modalitatea de calcul este dificil de aplicat în ipotezele în care
reclamantul nu a exploatat dreptul de proprietate intelectualã prin încheierea
unor contracte de licenþã privind dreptul sãu.

În materia dreptului de autor ºi conex, art. 139 alin. (2) lit. b) stabileºte ca
despãgubire triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare
ce a fãcut obiectul faptei ilicite, în cazul în care nu se pot aplica criteriile
menþionate la lit. a).

Este discutabil dacã daunele-interese astfel acordate au caracter punitiv ºi
dacã reclamantul realizeazã o îmbogãþire fãrã justã cauzã. Prevederea legalã nu
distinge în funcþie de vinovãþia pârâtului. Soluþia legislativã se îndepãrteazã de
la logica Directivei nr. 48/2004, care instituie un tratament juridic diferit aplicabil
pârâtului care a acþionat fãrã intenþie ºi din imprudenþã237).

235) Potrivit cãruia: Dispoziþiile prezentului titlu se aplicã prin asemãnare ºi drepturilor
nepatrimoniale ale persoanelor juridice.

236) Instanþele franceze ºi germane fixeazã o redevenþã superioarã faþã de cea încasatã de
titularul dreptului în cazul încheierii contractelor de licenþã, cu motivarea cã titularul nu este
obligat sã acorde licenþe de exploatare ºi ar fi putut refuza încheierea contractului, dacã pârâtul
l-ar fi solicitat în acest sens; cf. J. Schmidt-Szalewski, op. cit., p. 12.

237) S-a susþinut neconstituþionalitatea prevederilor art. 39 alin. (2) lit. b) din L. nr. 8/1996, în
raport de prevederile art. 21 din Constituþie, având în vedere cã se conferã ope legis în dreptul de
a solicita triplul unei sume pretinse ca prejudiciu cauzat, în condiþiile în care legea nu obligã la
proba întinderii prejudiciului, iar pârâtul nu poate demonstra netemeinicia sau exacerbarea
nejustificatã a pretenþiilor reclamantului ºi cã se încalcã principiul reparaþiei integrale a
prejudiciului. În raport de art. 124 alin. (2) din Constituþie, s-a susþinut cã reclamantul beneficiazã
astfel, în toate cazurile, de o îmbogãþire fãrã justã cauzã. Prin dec. CC nr. 1029 din 14 septembrie
2010, excepþia de neconstituþionalitate a fost respinsã (M. Of. nr. 727 din 1 noiembrie 2010).
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4.2.5. Art. 14 alin. (3) din O.U.G. nr. 100/2005 prevede, pentru ipoteza în
care pârâtul a sãvârºit fapta cu intenþie, posibilitatea ca instanþa sã ordone
acoperirea beneficiilor sau plata daunelor-interese susceptibile a fi prestabilite.
Considerãm cã norma legalã necesitã clarificãri din partea legiuitorului.

4.3. Obligarea pârâtului la retragerea din reþelele circuitelor comerciale,
scoaterea definitivã din circuitele comerciale, distrugerea mãrfurilor despre
care se constatã cã aduc atingere drepturilor de proprietate intelectualã protejate
ca drepturi exclusive ºi a materialelor ºi instrumentelor care au servit, în principal,
la fabricarea mãrfurilor poate fi dispusã de instanþã în cazuri justificate, în care
se respectã proporþionalitatea dintre gravitatea sancþiunii ºi gravitatea faptei de
contrafacere.

Mãsurile se duc la îndeplinire pe cheltuiala pârâtului238).
Retragerea mãrfurilor din circuitele comerciale este o mãsurã cu caracter

temporar, care vizeazã situaþia în care mãrfurile nu se aflã în posesia pârâtului, ci
a clienþilor acestuia (angrosiºti, distribuitori, vânzãtori cu amãnuntul). Pârâtul
este obligat sã ducã la îndeplinire mãsura239), în condiþiile în care hotãrârea judecã-
toreascã produce efecte numai între pãrþi ºi succesorii acestora ºi este opozabilã
oricãrei terþe persoane240).

Scoaterea definitivã a mãrfurilor din circuitele comerciale este o mãsurã cu
caracter definitiv, care, în unele jurisdicþii241), condiþioneazã aplicarea mãsurii
distrugerii acestora.

Art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005 este susceptibil de interpretãri
divergente, cu privire la cerinþa ca pârâtul sã fi sãvârºit fapta de contrafacere cu
vinovãþie. Deoarece articolul prevede cã aceste sancþiuni pot fi dispuse pe lângã
daune-interese ce pot fi obþinute, iar art. 14 alin. (1) condiþioneazã acordarea de
daune-interese de sãvârºirea faptei de contrafacere cu intenþie, considerãm cã
sancþiunile nu pot fi aplicate decât dacã pârâtul a acþionat cu intenþie.

Alternativ aplicãrii acestor sancþiuni, instanþa poate obliga pârâtul la plata
unor despãgubiri în cuantum rezonabil, dacã sunt întrunite condiþiile stabilite
de art. 13 alin. (1) ºi (2) din O.U.G. nr. 100/2005: la cererea pârâtului care a acþionat
fãrã intenþie ºi din imprudenþã, dacã executarea mãsurilor i-ar cauza un prejudiciu

238) Art. 11 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005.
239) În Germania, dacã mãrfurile nu sunt în posesia pârâtului, acesta poate fi obligat sã

informeze partenerii sãi contractuali ºi sã le solicite returnarea mãrfurilor. Prin hotãrâre, partenerii
contractuali ai pârâtului pot fi obligaþi prin hotãrâre judecãtoreascã sã procedeze identic cu clienþii
lor, fiind excluºi numai consumatorii finali. În Marea Britanie, hotãrârea judecãtoreascã pronunþatã
poate fi pusã în executare faþã de terþi, astfel cã nu sunt dificultãþi dacã mãrfurile nu se aflã în
posesia pârâtului, apud Raport OECP, Executive Summary, pp. 2 ºi 3.

240) Art. 429 NCPC: (1) Hotãrârea judecãtoreascã este obligatorie ºi produce efecte numai între
pãrþi ºi succesorii acestora. (2) Hotãrârea este opozabilã oricãrei terþe persoane atât timp cât aceasta
din urmã nu face, în condiþiile legii, dovada contrarie.

241) În Franþa, apud Raport OECP, Executive Summary, p. 1.
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disproporþionat în raport cu fapta sãvârºitã ºi dacã plata unei despãgubiri este, în
mod rezonabil, satisfãcãtoare.

În examinarea cererii, instanþa este obligatã sã ia în considerare interesele
terþilor.

În materia dreptului de autor ºi conex, art. 139 alin. (16) din L. nr. 8/1996
prevede cã mãsura nu se aplicã pentru construcþiile realizate cu încãlcarea
drepturilor privind opera de arhitecturã, protejate prin prezenta lege, dacã
distrugerea clãdirii nu este impusã de circumstanþele cazului respectiv.

4.4. Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecatã stabilite de instanþã
în mod rezonabil ºi proporþional cu cauza respectivã242) trebuie sã asigure
recuperarea de cãtre reclamant a cheltuielilor necesare pentru buna desfãºurare
a procesului, respectiv: taxele judiciare de timbru ºi timbrul judiciar, onorariile
avocaþilor, ale experþilor ºi ale specialiºtilor, sumele cuvenite martorilor pentru
deplasare ºi pierderile cauzate de necesitatea prezenþei la proces, cheltuielile de
transport ºi, dacã este cazul, de cazare243).

5. Prescripþia dreptului de a formula acþiune în contrafacere. Distingem
între acþiunea în contrafacere cu efect restitutoriu ºi acþiunea în contrafacere cu
efect reparatoriu244).

Dreptul la exercitarea acþiunii în contrafacere care are ca obiect aplicarea
mãsurilor ºi sancþiunilor cu caracter restitutoriu este imprescriptibil245).

Acþiunea trebuie exercitatã în cadrul perioadei de timp246) în care dreptul de
proprietate intelectualã este legal ocrotit247).

Titularul unei mãrci poate fi decãzut din dreptul de a formula acþiunea în
interzicerea folosirii mãrcii ulterioare, dacã a tolerat, timp de 5 ani consecutiv,
folosinþa de cãtre un terþ, pentru produse identice/similare, a unei mãrci identice/
similare cu semnul protejat prin dreptul asupra mãrcii248). În acest caz, mãrcile

242) Art. 15 din O.U.G. nr. 100/2005.
243) Art. 445 alin. (1) NCPC.
244) Distincþia este reþinutã de M. Vincenti, op. cit., p. 112-113 ºi de P. Massot, op. cit., p. 67,

care citeazã pe J. Foyer, M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 330 ºi 354 ºi pe P. Roubier,
op. cit., p. 456.

245) M. Nicolae, Tratat de prescripþie extinctivã, Ed. Universul Juridic, Bucureºti, 2010, p. 383.
246) Perioada de valabilitate a unui brevet de invenþie este de 20 de ani de la data de depozit,

a unui desen sau model industrial este de 10 ani de la data constituirii depozitului, a unei mãrci
este de 10 ani de la data depozitului.

247) Posibilitatea reînnoirii este reglementatã în materia desenelor ºi a modelelor, pentru
3 perioade succesive de 5 ani; dreptul la marcã are vocaþie la perpetuitate.

248) Potrivit art. 48 din L. nr. 84/1998: (1) Titularul unei mãrci anterioare, care, cu ºtiinþã, a
tolerat într-o perioadã neîntreruptã de 5 ani folosirea unei mãrci ulterior înregistrate, nu poate sã
cearã anularea ºi nici sã se opunã folosirii mãrcii ulterioare pentru produsele ºi serviciile pentru care
aceastã marcã ulterioarã a fost folositã, în afarã de cazul în care înregistrarea mãrcii ulterioare a fost



144 DOCTRINÃ – Studii, articole, comentarii RRDP  nr. 2/2012

vor coexista ºi nu se va putea contesta caracterul legitim al folosirii mãrcii ulterior
înregistrate, decât dupã anularea înregistrãrii mãrcii, numai pentru motivul
înregistrãrii cu rea-credinþã.

Exercitarea acþiunii în contrafacere pentru obþinerea mãsurilor ºi sancþiunilor
cu caracter reparatoriu este supusã termenului prescripþiei extinctive de 3 ani,
potrivit art. 2501 alin. (1), raportat la art. 2517 NCC.

Termenul se calculeazã de la data când pãgubitul a cunoscut sau trebuia sã
cunoascã atât paguba, cât ºi pe cel care rãspunde de ea249), ºi nu de la data
depozitului250). Pentru fiecare act de contrafacere curge un termen de prescripþie
diferit251).

6. Probele în acþiunea în contrafacere. Sunt admisibile toate mijloacele de
probã prevãzute de lege252) pentru dovada sãvârºirii faptelor de contrafacere ºi
pentru stabilirea cuantumului despãgubirilor acordate reclamantului.

Probele se propun, sub sancþiunea decãderii, de cãtre reclamant prin cererea
de chemare în judecatã, iar de cãtre pârât prin întâmpinare253). Actul de procedurã
îndeplinit peste termenul stabilit de lege se sancþioneazã cu nulitatea254).

În cazurile anume prevãzute de lege, probele pot fi cerute ºi încuviinþate în
cursul procesului255) ºi pot fi propuse oral.

OSIM este obligat sã comunice, la cererea instanþei, acte, documente ºi
informaþii necesare pentru soluþionarea pricinii.

Încheierea prin care se încuviinþeazã probele va arãta faptele ce vor trebui
dovedite, mijloacele de probã încuviinþate, precum ºi obligaþiile ce revin pãrþilor
în legãturã cu administrarea acestora256).

Administrarea probelor se face în faþa instanþei de judecatã sesizate, în camera
de consiliu, dacã legea nu dispune altfel257).

cerutã cu rea-credinþã. (2) În cazul prevãzut la alin. (1), titularul mãrcii ulterior înregistrate nu se
poate opune folosirii mãrcii anterioare, deºi aceasta din urmã nu mai poate fi invocatã împotriva
mãrcii ulterioare. L. nr. 84/1998 nu permite exercitarea acþiunii în contrafacere având ca obiect
interzicerea folosirii unui semn înregistrat ca marcã, datoritã prezumþiei de legalitate a înregistrãrii
mãrcii, care nu poate fi rãsturnatã decât prin admiterea acþiunii în anularea înregistrãrii mãrcii.

249) Cas, s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 5147 din 22 iunie 2007, în O. Spineanu-Matei, Practicã
judiciarã, op. cit., vol. 2, p. 56.

250) C. Ap. Buc., s. a IX-a civ. propr. int., dec. civ. nr. 399/A din 17 noiembrie 2005, în
O. Spineanu-Matei, Practicã judiciarã, op. cit., vol. 1, p. 174.

251) Cas, s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 5452 din 2 iunie 2006, în RRDPI nr. 4/2006, pp. 152-160
ºi în O. Spineanu-Matei, Practicã judiciarã, op. cit., vol. 2, p. 199.

252) Art. 244 NCPC.
253) Art. 248 alin. (1) NCPC.
254) Art. 180 alin. (1) NCPC.
255) Art. 248 alin. (2) NCPC.
256) Art. 252 alin. (2) NCPC.
257) Art. 255 alin. (1) NCPC.
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Prezumþia258) este deseori utilizatã ca mijloc de probã259). În cazul prezumþiilor
lãsate la luminile ºi înþelepciunea judecãtorului, acesta se poate întemeia pe ele
numai dacã au greutate ºi puterea de a naºte probabilitatea faptului pretins260).

Efectuarea expertizei este dispusã în cazurile în care împrejurãrile de fapt
necesitã clarificãri. Expertul nu poate sã aprecieze cu privire la întinderea
protecþiei juridice acordate reclamantului în temeiul dreptului sãu de proprietate.

În vederea obþinerii probelor, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) ºi art. 9
alin. (4) din O.U.G. nr. 100/2005, instanþa poate ordona comunicarea documentelor
bancare, financiare sau comerciale, ori accesul la informaþii pertinente cauzei,
dacã faptele de contrafacere s-au sãvârºit la scarã comercialã. Numai în materia
dreptului de autor, noþiunea de scop comercial are un înþeles stabilit de lege:
urmãrirea obþinerii, direct sau indirect, a unui avantaj economic sau material261).

De lege ferenda, noþiunea de scarã comercialã necesitã precizãri din partea
legiuitorului în materia dreptului proprietãþii industriale, în condiþiile în care
sunt posibile interpretãri divergente ale acesteia.

Astfel, în raport de prevederile par. 14 din Preambulul Directivei262), care
face referire la acte întreprinse la scarã comercialã, care au ca scop obþinerea
unui avantaj economic sau comercial direct sau indirect, ceea ce exclude în mod
normal actele consumatorilor finali care acþioneazã cu bunã-credinþã, este posibilã
interpretarea în sensul cã noþiunea nu este legatã de criterii cantitative (precum
numãrul de articole contrafãcute produse, importate sau distribuite), nici de durata
sãvârºirii faptelor de contrafacere263). Condiþia sãvârºirii la scarã comercialã ar fi
îndeplinitã în toate cazurile, deoarece calificarea faptei ilicite ca faptã de
contrafacere presupune sãvârºirea faptei în activitãþi comerciale, pentru obþinerea
unui avantaj economic.

Însã, în raport de statuãrile CJUE264), potrivit cãrora, în cazul în care o persoanã
fizicã vinde un produs de marcã... fãrã ca activitatea sã aibã loc în contextul unei
activitãþi comerciale, titularul mãrcii nu poate invoca dreptul sãu exclusiv; numai
dacã vânzãrile efectuate pe piaþa online depãºesc prin volum, frecvenþã, sau alte

258) În soluþionarea acþiunii în contrafacere instanþele judecãtoreºti prezumã aspecte esenþiale
precum: calitatea de titular al dreptului a celui sub numele cãruia opera a fost adusã pentru prima
datã la cunoºtinþa publicului (prezumþie întemeiatã pe dispoziþiile art. 4 din L. nr. 8/1996),
valabilitatea dreptului de proprietate intelectualã pe care se întemeiazã acþiunea, existenþa unui
prejudiciu ca urmare a încãlcãrii dreptului [prezumþie întemeiatã pe dispoziþiile art. 1.349
alin. (2) NCC], culpa pârâtului, pe baza publicitãþii drepturilor de proprietate industrialã, legãtura
de cauzalitate dintre prejudiciul pretins de reclamant ºi fapta de contrafacere.

259) În aplicarea art. 1.199 ºi art. 1.203 C. civ., s-a susþinut de cãtre reclamantul în acþiunea în
contrafacere cã este o dovadã a încãlcãrii drepturilor de proprietate industrialã asupra mãrcii
faptul cã nu s-a contestat un ordin al ANV de reþinere a mãrfurilor pretins contrafãcute, a se vedea
O. Spineanu-Matei, Practicã judiciarã, op. cit., Ed. Hamangiu, Bucureºti, vol. 1, p. 53.

260) Art. 323 NCPC.
261) Art. 139/6 alin. (9) din L. nr. 8/1996.
262) A se vedea analiza fãcutã infra.
263) P. de Condé, op. cit., p. 157.
264) Cazul C-324/09, L’Oréal c. eBay, par. 55.
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caracteristici, sfera unei activitãþi private, vânzãtorul face parte din cadrul
comerþului, sunt introduse criterii cantitative în raport de care se apreciazã dacã
faptele de contrafacere sunt sãvârºite la scarã comercialã.

De lege ferenda, apreciem cã este utilã adoptarea, în materia drepturilor de
proprietate industrialã, a prevederilor art. 139/6 alin. (10) din L. nr. 8/1996265),
modificate corespunzãtor, care instituie prezumþia scopului comercial în anumite
situaþii de fapt.

NCPC reglementeazã cu caracter de noutate probele constând în înscrisul pe
suport informatic266) ºi mijloacele materiale de probã267), deosebit de utile în
soluþionarea acþiunii în contrafacere.

Înscrisul pe suport informatic este un document care redã datele unui act
juridic încheiat prin mijloace informatice, dacã este inteligibil ºi prezintã garanþii
suficient de serioase pentru a face deplinã credinþã în privinþa conþinutului
acestuia ºi a identitãþii persoanei de la care acesta emanã268). Dacã legea nu prevede
altfel, documentul ce reproduce datele unui act, înscrise pe un suport informatic,
face deplinã dovadã între pãrþi, pânã la proba contrarã269).

Coroborate cu dispoziþiile art. 8 din O.U.G. nr. 100/2005270), care reglementeazã
dreptul de informare, prevederile art. 276 - 278 NCPC permit instanþei sã oblige

265) Potrivit articolului: Scopul comercial se prezumã dacã marfa-pirat este identificatã la
sediul, la punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de transport utilizate de operatorii
economici care au în obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, închirierea, depozitarea sau
transportul de produse purtãtoare de drepturi de autor ori de drepturi conexe.

266) Art. 276 – 278 NCPC.
267) Art. 335 – 338 NCPC.
268) Art. 276 alin. (1) NCPC.
269) Art. 278 alin. (1) NCPC.
270) Potrivit cãruia: (1) În cadrul unei acþiuni în justiþie având ca obiect încãlcarea unui drept

de proprietate industrialã ºi ca urmare a unei cereri a reclamantului, justificatã ºi proporþionalã în
raport cu cauza, instanþa judecãtoreascã competentã poate sã ordone ca informaþii privind originea
ºi reþelele de distribuþie a mãrfurilor sau serviciilor, care aduc atingere unui drept de proprietate
industrialã protejat, sã fie furnizate de cãtre persoana care a încãlcat un drept protejat sau de cãtre
orice altã persoanã care: a) deþine în scop comercial mãrfuri contrafãcute; b) utilizeazã în scop
comercial servicii contrafãcute; c) a fost gãsitã în timp ce utiliza servicii contrafãcute la scarã
comercialã; d) furnizeazã, în scop comercial, servicii utilizate în activitãþi de contrafacere; sau e) a
fost semnalatã, de cãtre o persoanã prevãzutã la lit. a), b) sau c), ca intervenind în producerea,
fabricarea ori distribuirea mãrfurilor sau în furnizarea serviciilor. (2) Informaþiile prevãzute la alin.
(1) trebuie sã cuprindã, dupã caz: a) numele ºi adresele producãtorilor, fabricanþilor, distribuitorilor,
furnizorilor ºi ale celorlalþi deþinãtori anteriori de mãrfuri sau servicii, precum ºi ale angrosiºtilor
destinatari ºi ale vânzãtorilor de marfã cu amãnuntul; b) informaþii privind cantitãþile produse,
fabricate, livrate, primite sau comandate, precum ºi preþul obþinut pentru mãrfurile sau serviciile
respective. (3) Prevederile alin. (1) ºi (2) se aplicã fãrã a aduce atingere altor dispoziþii legale în
baza cãrora: a) se acordã titularului dreptul de a primi o informaþie mai extinsã; b) este reglementatã
utilizarea în materie civilã sau penalã a informaþiilor comunicate potrivit dispoziþiilor prezentului
articol; c) este reglementatã responsabilitatea pentru abuz privind dreptul la informaþie; d) se dã
posibilitatea de a refuza sã furnizeze informaþii care ar constrânge o persoanã prevãzutã la alin.
(1) sã admitã propria participare sau o participare a rudelor apropiate la o încãlcare a unui drept
de proprietate industrialã protejat; sau e) este reglementatã protecþia confidenþialitãþii surselor
informaþiei sau prelucrarea datelor cu caracter personal.
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intermediarii ale cãror servicii sunt folosite pentru sãvârºirea faptelor de contrafacere
- furnizori de servicii de internet, administratorii site-urilor ce permit efectuarea
tranzacþiilor comerciale online (cum este eBay) – sã comunice date de trafic din
categoria celor enumerate la alin. (2) al art. 8 din O.U.G.: a) numele ºi adresele
producãtorilor, fabricanþilor, distribuitorilor, furnizorilor ºi ale celorlalþi deþinãtori
anteriori de mãrfuri sau servicii, precum ºi ale angrosiºtilor destinatari ºi ale
vânzãtorilor de marfã cu amãnuntul; b) informaþii privind cantitãþile produse,
fabricate, livrate, primite sau comandate, precum ºi preþul obþinut pentru mãrfurile
sau serviciile respective, care, reproduse pe un înscris, constituie instrumente
probatoare ale actelor juridice încheiate pe suport informatic.

Deoarece aceste date au caracter personal sau pot purta asupra unor secrete
comerciale, exercitarea dreptului de informare trebuie fãcutã astfel încât sã fie
asigurat un just echilibru între drepturile fundamentale protejate prin legislaþia
Uniunii Europene271), respectiv dreptul de proprietate intelectualã, pe de o parte,
ºi libertatea de a desfãºura o activitate comercialã, dreptul la protecþia datelor cu
caracter personal ºi libertatea de a primi ºi de a transmite informaþii, pe de altã
parte272).

Stabilirea limitelor dreptului de informare ºi a obligaþiilor corelative acestuia
este o sarcinã dificilã.

O altã dificultate legatã de aplicarea art. 8 din O.U.G. nr. 100/2005 priveºte
momentul la care dreptul de informare poate fi exercitat, numai în cazul
soluþionãrii în fond a acþiunii în contrafacere sau ºi în procedura ordonanþei
preºedinþiale, pentru a permite ordonarea mãsurilor provizorii. Sub acest aspect,
termenul în cadrul unei acþiuni în justiþie necesitã precizãri din partea
legiuitorului273.

Sunt mijloace materiale de probã lucrurile care prin însuºirile lor, prin
aspectul lor ori semnele sau urmele pe care le pãstreazã servesc la stabilirea unui

271) CJUE, C-275/06. În acest caz, Promusicae, organizaþie non-profit a producãtorilor de
înregistrãri muzicale, a solicitat furnizorului de servicii internet Telefonica sã îi punã la dispoziþie
informaþii privind numele ºi adresele persoanelor care utilizau programul KaZaa pentru a schimba
fiºiere muzicale (în reþele peer-to-peer), ceea ce, în opinia Promusicae, constituia o faptã de
contrafacere. Potrivit deciziei CJUE, directiva privind comerþul electronic, directiva privind
societatea informaþionalã, directiva privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate
intelectualã ºi cea privind viaþa privatã ºi comunicaþiile electronice nu impun Statelor membre sã
reglementeze în dreptul intern obligaþia de a comunica date cu caracter personal, pentru a asigura
protecþie drepturilor de autor în procedurile judiciare. Dreptul comunitar impune ca implementarea
directivelor sã se facã astfel încât sã se pãstreze un echilibru adecvat între drepturile fundamentale
protejate prin legislaþia comunitarã ºi sã fie respectat principiul proporþionalitãþii.

272) CJUE, C-360/10 ºi C-70/10.
273) Ambiguitãþile se datoreazã redactãrii deficitare a normei cuprinse în art. 8 din Directiva

nr. 48/2004. În dreptul Benelux, dreptul de informare nu poate fi exercitat decât dupã ce instanþa
a constatat sãvârºirea faptei de contrafacere, în cadrul soluþionãrii în fond a acþiunii, pe când în
dreptul german ºi englez, dreptul poate fi exercitat în vederea ordonãrii mãsurilor provizorii. În
dreptul francez, jurisprudenþa este divergentã. A se vedea C. Geiger, J. Raynard, C. Roda, op. cit.,
pp. 14 ºi 15.
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274) Art. 335 NCPC.
275) Art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, art. 139 alin. (6) ºi (7) din L. nr. 8/1996.
276) Art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 100/2005, art. 139 alin. (3) lit. c) ºi alin. (7) din L. nr. 8/1996.
277) Art. 336 NCPC.
278) Art. 337 alin. (2) NCPC.
279) Art. 338 NCPC.
280) Art. 258 NCPC.
281) Nu vom insista pe aceste aspecte, deoarece ridicã probleme de drept substanþial ce

depãºesc interesul acestei lucrãri. A se vedea pentru dezvoltãri: J. Azema, J.-C. Galloux, Droit de
la propriété industrielle, Dalloz, ediþia a 6-a, Paris, 2006, p. 370 ºi urm., în materia brevetelor de
invenþie, p. 680 ºi urm. în materia desenelor ºi modelelor industriale, p. 840 ºi urm., în materia
mãrcilor.

282) C. Ap. Buc., s. a IX-a civ. propr. int., dec. civ. nr. 168/A din 14 septembrie 2006, în RRDPI
nr. 3/2007, p. 231 ºi urm.

fapt care poate duce la soluþionarea procesului, precum ºi fotografiile, fotocopiile,
filmele, discurile, benzile de înregistrare a sunetului, alte asemenea mijloace
tehnice, dacã nu au fost obþinute prin încãlcarea legii ori a bunelor moravuri274).

În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 100/2005 ºi a L. nr. 8/1996, pot fi
administrate în soluþionarea acþiunii în contrafacere mijloace materiale de probã
ce constau în eºantioane prelevate, mãrfuri, materiale ºi instrumente sechestrate
prin executarea mãsurilor provizorii de conservare a probelor275) ºi de interzicere276).

Mijloacele materiale de probã puse la dispoziþia instanþei sunt pãstrate pânã
la soluþionarea definitivã a procesului. Dacã aducerea în instanþã a mijloacelor
materiale de probã prezintã greutãþi datoritã numãrului, volumului sau altor
însuºiri ale lor ori locului unde se aflã, acestea vor fi lãsate în custodia deþinãtorului
sau a altei persoane277). Mijloacele de probã pot fi verificate ºi la faþa locului278).

NCPC reglementeazã procedura aplicabilã situaþiilor în care instanþa dispune
restituirea bunurilor care au servit ca mijloace materiale de probã ºi cei în drept
a le primi nu le ridicã în termen de 6 luni de la data încunoºtinþãrii. Instanþa va
cita pãrþile interesate ºi organul financiar local competent. ªedinþa de judecatã se
desfãºoarã în camera de consiliu. Instanþa pronunþã o încheiere prin care bunurile
sunt considerate ca abandonate ºi trecute în proprietatea privatã a unitãþii
administrativ-teritoriale unde îºi are sediul instanþa. Încheierea poate fi atacatã
numai cu apel la instanþa ierarhic superioarã279).

Instanþa examineazã probele administrate, pe fiecare în parte ºi pe toate în
ansamblul lor. Aprecierea probelor este liberã, potrivit convingerilor instanþei, în
afarã de cazul când legea stabileºte puterea lor doveditoare280). Aprecierea
contrafacerii se face potrivit unor reguli specifice, conturate în doctrinã281) ºi în
jurisprudenþã282).

7. Apãrãrile pârâtului în acþiunea în contrafacere. Apãrãrile în fond
formulate pe calea întâmpinãrii se întemeiazã pe neîndeplinirea cerinþelor legale
pentru calificarea actelor sãvârºite ca fiind fapte de contrafacere, pe motiv cã
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actele sãvârºite depãºesc limitele dreptului exclusiv al titularului sau cã intrã
sub incidenþa reglementãrilor privind excepþiile de la încãlcarea acestuia283).

Este nefondatã acþiunea în contrafacere prin care se solicitã sancþionarea ca
acte de contrafacere a unor acte de exercitare a unui drept de proprietate industrialã
cu privire la care pârâtul opune un titlu de proprietate industrialã284). Conflictul
între cele douã drepturi de proprietate industrialã nu se poate soluþiona decât pe
calea acþiunii în anularea înregistrãrii dreptului de proprietate industrialã ulterior
dobândit285).

Nu pot fi invocate ca apãrãri de fond în acþiunea în contrafacere împrejurãri
care constituie motive de decãdere sau de anulare a dreptului de proprietate
industrialã. Aceste aspecte nu constituie chestiuni prealabile soluþionãrii acþiunii
în contrafacere. Instanþa nu poate analiza incidenþa sancþiunii decãderii sau a
anulãrii decât dacã este învestitã pe calea unei acþiuni principale sau pe calea
unei cereri reconvenþionale286).

Este incorect invocatã în apãrare excepþia de nelegalitate a titlului de pro-
prietate industrialã. Modificarea sau desfiinþarea acestui act administrativ poate
fi cerutã numai pe calea acþiunii civile în anularea brevetului de invenþie sau a
înregistrãrii desenului sau a mãrcii, exercitatã în condiþiile stabilite de lege287).

Apãrãrile ce pot fi formulate pe calea cererii reconvenþionale se întemeiazã
pe dispoziþiile legale privind decãderea din dreptul de proprietate industrialã
ºi/sau anularea dreptului de proprietate industrialã pe care se întemeiazã cererea
principalã în contrafacere.

Instanþa poate aprecia dacã este un caz care necesitã aplicarea art. 244 alin. (1)
pct. 1 C. pr. civ., cu consecinþa suspendãrii soluþionãrii acþiunii în contrafacere,
având în vedere cã admiterea cererii reconvenþionale are ca efect stingerea dreptului
de proprietate industrialã pe care se întemeiazã acþiunea în contrafacere288). În
unele cazuri, s-a evitat soluþia suspendãrii soluþionãrii acþiunii în contrafacere, cu
motivarea cã interesul protejãrii dreptului la marcã este prioritar, în condiþiile în
care mãsura suspendãrii judecãþii, incertã fiind ca întindere a efectelor sale în timp,

283) Art. 38 ºi 39 din L. nr. 84/1998, art. 34 din L. nr. 64/1991, art. 32 ºi 33 din L. nr. 129/1992,
art. 33 ºi urm. din L. nr. 8/1996. Chiar dacã nu ar fi fost reglementate expres ca excepþii de la
încãlcarea drepturilor, acestea nu pot fi calificate ca acte de contrafacere, deoarece nu pericliteazã
funcþia sau obiectul specific al drepturilor de proprietate intelectualã.

284) V. Roº, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan, Mãrcile..., op. cit., p. 467.
285) Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 7925 din 6 octombrie 2006, în O. Spineanu-Matei,

Practicã judiciarã, op. cit., vol. 2, pp. 43 ºi 55.
286) Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 7925 din 6 octombrie 2006, publicatã în C. Jud.

nr. 4/2007, pp. 52-60 ºi în O. Spineanu-Matei, Practicã judiciarã, op. cit., vol. 2, pp. 43 ºi 49.
287) Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 2186 din 1 aprilie 2008, în RRDPI nr. 4/2008,

pp. 209-214 ºi în O. Spineanu-Matei, Practicã judiciarã, op. cit., vol. 3, p. 118.
288) Admiterea acþiunii în anularea înregistrãrii produce efecte de la data depozitului

reglementar [soluþia este expres reglementatã prin art. 54 alin. (3) din L. nr. 64/1991 ºi rezultã pe
cale de interpretare în cazul celorlalte drepturi de proprietate industrialã], iar admiterea acþiunii
în decãdere produce efecte de la data introducerii cererii de decãdere la instanþa judecãtoreascã
competentã [singura reglementare este cea din art. 46 alin. (5) din L. nr. 84/1998].
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ar lipsi de finalitate demersul judiciar iniþiat de titularul dreptului la marcã ºi ar
contraveni voinþei legiuitorului care a preconizat o protecþie eficientã a dreptului
prin orice mijloace procesuale [...], întreruperea cursului judecãþii pânã la
soluþionarea irevocabilã a litigiului având ca obiect anularea înregistrãrii mãrcii
este incompatibilã cu o protecþie eficientã a dreptului legal recunoscut. Apreciem cã
soluþia corectã este suspendarea soluþionãrii acþiunii în contrafacere pânã la
soluþionarea acþiunii care tinde la stingerea dreptului de proprietate industrialã,
concomitent cu dispunerea mãsurii interzicerii sãvârºirii actelor suspectate a fi
acte de contrafacere, pe calea ordonanþei preºedinþiale, deoarece astfel se evitã
riscul sancþionãrii pârâtului pentru sãvârºirea unor acte care nu sunt acte de
contrafacere ºi sunt protejate provizoriu drepturile reclamantului.

8. Cãile de atac. Potrivit reglementãrilor în vigoare289), acþiunile în contra-
facere se soluþioneazã de tribunal prin sentinþã, supusã apelului, la curtea de
apel, în termen de 15 zile de la comunicarea hotãrârii. Hotãrârea curþii de apel
poate fi supusã recursului, în termen de 15 zile de la comunicare.

NCPC modificã termenul de exercitare a cãilor de atac. Astfel, acþiunea în
contrafacere se soluþioneazã de tribunal prin sentinþã, supusã cãii de atac a
apelului, la curtea de apel290), în termen de 30 de zile de la comunicarea
hotãrârii291). Hotãrârea curþii de apel poate fi atacatã cu recurs292), în termen de
30 de zile de la comunicarea hotãrârii293).

9. Executarea hotãrârilor judecãtoreºti. Termenul de apel ºi exercitarea
apelului suspendã executarea sentinþei294).

Este discutabil dacã sentinþele pronunþate în soluþionarea acþiunilor în
contrafacere sunt privitoare la bunuri, în sensul prevederilor art. 443 alin. (1)
NCPC.

Articolul permite punerea în executare a sentinþelor, în mod provizoriu, la
cererea creditorului obligaþiei stabilite prin hotãrârea judecãtoreascã, formulatã
pânã la închiderea dezbaterilor în primã instanþã sau, dacã a fost respinsã de
prima instanþã, pânã la închiderea dezbaterilor în apel295). Instanþa poate încuviinþa
executarea provizorie ori de câte ori va considera cã mãsura este necesarã în
raport cu temeinicia vãditã a dreptului ori cu starea de insolvabilitate a debitorului,
precum ºi atunci când ar aprecia cã neluarea de îndatã a acestei mãsuri este vãdit
prejudiciabilã pentru creditor. Încuviinþarea executãrii provizorii poate fi
condiþionatã de plata unei cauþiuni.

289) La data de 10 martie 2012.
290) Art. 460 alin. (1) NCPC.
291) Art. 462 alin. (1) NCPC.
292) Art. 477 alin. (2) NCPC, astfel cum a fost modificat prin PLPA a NCPC.
293) Art. 479 alin. (1) NCPC.
294) Art. 462 alin. (5) NCPC.
295) Art. 443 alin. (3) ºi (4) NCPC.




