
juridique)

L
e Parlement européen vient récemment d’adopter une résolution (rapport
du 3 octobre 2001) sur le problème de l’épuisement des droits conférés par
la marque, et invite la Commission à “ établir une étude approfondie sur
les conséquences d’un éventuel passage au principe de l’épuisement

international sur les fabricants européens et les consommateurs ainsi que sur
les emplois.” Toutefois, la forme empruntée par la Commission, dans cette
nouvelle et énième réflexion sur l’opportunité de l’admission de la règle de
l’épuisement international du droit, est singulière et insidieuse, et la
Commission ne semble pas, loin s’en faut, témoigner de l'objectivité néces-
saire pour traiter de cette question. En effet, sous le couvert d’une réflexion
diligentée par le Parlement européen, la Commission invite les opérateurs
et les organisations professionnelles à participer à la politique de délation
sur les éventuels abus du droit de marque qu’ils pourraient être amenés à
connaître. L’enquête menée par la Commission ne répond pas aux interro-
gations soulevées par le Parlement européen. S’interroger sur la règle de
l’épuisement international du droit de marques, ce n’est certainement pas
interroger les titulaires ou leurs représentants sur l’exercice prétendument
abusif d'un droit exclusif et légitime qui identifie l'origine des produits et leur
qualité pour les consommateurs. Qu’est-ce, d’ailleurs, qu’un exercice abusif du
droit de marques ? La Commission n’hésite donc pas à détourner la mission que lui
a confiée le Parlement européen.

PAR CHRISTINE VILMART ET JOFFREY SIGRIST, AVOCATS À LA COUR, CABINET FOURGOUX & ASSOCIÉS
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L’absence de justification de la règle
de l’épuisement international 
La question de l’épuisement international du droit de
marques a été largement débattue dans le rapport (Rapport
NERA du 8 février 1998) qui avait déjà mis en évidence les
nombreux inconvénients de la reconnaissance, sur le terri-
toire de la Communauté européenne, de l’épuisement inter-
national du droit de marques, tant pour les marques que pour
les consommateurs, et notamment de graves distorsions de
concurrence créées au détriment des producteurs européens
et notamment des titulaires de marques de prestige ou de
forte notoriété, avec certains pays industrialisés ne relevant
pas de cette règle (Etats-Unis), et d’autres, moins industriali-
sés, n’ayant pas les mêmes contraintes de production. A tous
égards, on notera donc que cette nouvelle réflexion globale
sur l’opportunité de la reconnaissance du principe de l’épui-
sement des droits est de pure façade, puisque le Parlement
européen dispose déjà, avec le rapport NERA, de tous les
éléments nécessaires sur la question de l’épuisement inter-
national du droit. En outre, une éventuelle reconnaissance
du principe d’un épuisement international n'est nullement
nécessaire aux échanges intra-communautaires, d’autant
qu'elle a été formellement exclue de la négociation de l'accord
ADPIC dans le cadre de l'OMC. A l’inverse, si l'épuisement
communautaire a trouvé sa légitimité dans la construction
du marché unique, c’est notamment en raison de l’homogé-
néité des situations économiques entre les pays européens. 

Réaffirmation des exceptions légitimes
à la règle de l’épuisement communautaire 
La Cour de Justice reconnaît que l’épuisement communau-
taire du droit de marques n’est pas un principe absolu, et a
retenu depuis l’arrêt Dior/Evora des motifs légitimes d’excep-
tion à la règle de l’épuisement communautaire du droit de
marques autres que ceux énumérés par l'article 7-2 de la
directive sur les marques, en permettant une exception au
principe si la publicité de l'importateur est dénigrante pour
la marque de prestige concernée. Récemment, la Cour de
Justice (CJCE, 19 septembre 2002, C-433/00, Aventis) a com-
plété les principes posés par la jurisprudence Dior/Evora. En
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l’espèce, un importateur parallèle en Allemagne importe des
produits commercialisés en France en boîtes de cinq unités,
et les reconditionne en boîtes de dix unités auxquelles il
donne la même présentation que celle des boîtes fabriquées
par Aventis pour la commercialisation en Allemagne, alors
que les autorisations de mise sur le marché sont limitées aux
boites de 5 ou de 10 unités. La Cour de Justice retient que,
conformément au règlement n° 2309/93, chaque autorisation
de mise sur le marché se rap-
porte à la présentation spéci-
fique concernée, c'est-à-dire à
la taille et à la forme de l'em-
ballage prévu pour le médica-
ment dans la demande d'auto-
risation. Ainsi, l’autorisation de
mise sur le marché donnée res-
pectivement pour l’emballage
de cinq unités et pour l’embal-
lage de dix unités, vaut exclusi-
vement pour les emballages
de cinq et dix unités. En consé-
quence, la Cour de Justice
retient que le règlement n°
2309/93 s'oppose à ce qu'un
médicament faisant l'objet de
deux autorisations centralisées
de mise sur le marché distinctes
pour, respectivement, la boîte
de cinq unités et la boîte de dix
unités, soit commercialisé
dans un emballage constitué
de deux boîtes de cinq unités,
assemblées et réétiquetées. La
Cour de Justice se prononce à la lumière de sa précédente
jurisprudence (CJCE, 23 avril 2002, Merck, C-443/99 et 
C-143/00) qui avait retenu que les conditions de commercia-
lisation devaient être objectivement "nécessaires" pour justi-
fier la création d’un nouvel emballage, afin de permettre
d’écarter le droit du titulaire d’invoquer son droit de marque.
Le reconditionnement global des médicaments serait la
seule solution envisageable pour permettre l’importation
parallèle des produits en cas de résistance trop forte de la part
des consommateurs à l’égard des produits réétiquetés. Nous
avions vivement critiqué cette décision (Editions du Juris-

Classeur – Propriété Intellectuelle, n° 4-5, juillet/août  2002)
en ce que la Cour abandonne abusivement le principe de
proportionnalité pour masquer le reconditionnement et
empêcher toute traçabilité des produits aux risques et périls
du consommateur. La Cour de Justice semble revenir quelque
peu sur sa récente jurisprudence contestée, en précisant la
condition de “ nécessité ”, et ce à l'initiative de l'avocat général
Jacobs. Elle estime en effet que le reconditionnement des
médicaments par l’importateur ne peut se réaliser sans limite
ni restriction. Il convient de respecter les conditions d’autori-
sation de mise sur le marché des médicaments. A défaut, le

titulaire de la marque sera bien
fondé à s’appuyer sur son droit
exclusif pour s’opposer à l’importa-
tion des produits reconditionnés
hors de toute autorisation de mise
sur le marché. Fondamentalement,
cet arrêt réaffirme les motifs légi-
times d’exception au principe de
l’épuisement communautaire du
droit de marques, nécessaires au
maintien de la fonction de garantie
et d’origine de la marque. Compte
tenu de l'appel à la dénonciation des
abus instauré par la Commission

aux fins de passer d'un régime
d'épuisement communautaire à un
régime d'épuisement international
que seuls deux pays pratiquent,
nous nous permettons d'inviter les
titulaires de marques à se mobiliser
contre cette atteinte à leurs droits
qui unit aussi leurs intérêts à ceux

des consommateurs qu'il priverait de toute traçabilité des
produits. A l'heure où la sécurité est la priorité absolue, il ne
faudrait pas que, dans l'effritement progressif des droits de
propriété intellectuelle par le droit de la concurrence, on
oublie l'investissement des titulaires à construire le posi-
tionnement de leurs produits afin que l'authenticité de la
marque, signature du produit soit, pour le consommateur,
un gage de qualité, de traçabilité et, donc, de sécurité. A
chacun de savoir gagner la nouvelle bataille des marques
contre les "technocrates", en se mobilisant contre les velléités
d'extension vers un épuisement international du droit de
suite du producteur sur sa marque, signature de qualité,
qui authentifie le produit dans l'intérêt du fabricant, de son
réseau, mais aussi des consommateurs.  �
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