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RESUME

L'internationalisation des échanges conduit a rechercher un élargissement
territorial du domaine d’efficacité des droits de propriété industrielle. Les propriétés
industrielles sont de monopoles d’exploitations. Elles regroupent les brevets
d’invention, les marques de fabrique ou de commerce, les dessins et modeéles
industrielles. On assimile aux propriétés industrielles le droit de propriété littéraire et
artistique, les secrets de fabrique, le savoir-faire (know-how) et le droit de se prévaloir
des récompenses officielles et médailles obtenues dans l'exercice du commerce. La
propriété intellectuelle recouvre les inventions, les marques, les desseins et les modéles
industriels et le droit d’auteur sur les ceuvres littéraires, musicales, artistiques,
photographiques et audiovisuelles.

Mots-clés : Propriété industrielle, Propriété industrielle, commerce international,
breveté, invention, droit d’auteur

ABSTRACT

The internationalization of trade leads to the search for a territorial extension of the
field of effectiveness of industrial property rights. Industrial properties are monopolies
of exploitation. They include patents, trademarks, industrial designs and models. The
right of literary and artistic property, trade secrets, know-how and the right to avail
oneself of official awards and medals obtained in the course of business are considered
industrial property. Intellectual property covers inventions, trademarks, industrial
designs and models and copyright on literary, musical, artistic, photographic and
audiovisual works.

Keywords: Industrial property, Industrial property, international trade, patented,
invention, copyright

INTRODUCTION

Les techniques de réservations des informations, des signes distinctifs, des
biens intellectuels d’une fagon plus générale sont principalement des
mécanismes de droits interne. Les mécanismes de protection sont en effet
principalement territoriaux car c’est la loi nationale qui définit les conditions
de I'appropriation d"un bien immatériel et le régime qui en découle. Or, I'objet
du droit de propriété n'est pas par essence, enfermé dans un territoire
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donné : « le bien immatériel est doté d'ubiquité (...) mais le droit qui le couvre
est d’essence territoriale! ». Il en résulte que les problémes internationaux en
matiere de technique de réservation internationale se posent essentiellement
en termes de conflits de lois dans un premier temps et d’unification, voire
d’harmonisation, dans un second temps2. Les exigences du commerce
international se concilient en effet trés mal avec le rationalisme juridique qui
prone classiquement le droit de la propriété intellectuelle.

L’accord ADPIC ou Trips a pour objectif de renforcer la protection de la
propriété intellectuelle par I'obligation faite a ses membres de respecter un
certain nombre des principes et des normes minimaux de protection. Il ne s’agit
pas donc pas d'un mécanisme d’unification des régles matérielles en matiere
de propriété industrielle mais simplement d'un accord sur le principe de la
protection de la propriété intellectuelle, via, notamment, le principe imposant
un traitement égal de nationaux et des ressortissants des Etats membres de
I’'OMC, obligation qui constitue déja le coeur de la convention d’Union de Paris
du 20 mars 1883.

Les régles internationales permettant I'exploitation des droits industriels
reposent, pour l'essentiel, sur des outils contractuels et répressifs. Les outils
contractuels, contrats de cession, de licence d'un bien approprié comme un
brevet ou une marque, ou a défaut contrat de communication de savoir-faire,
accords de transferts de technologie notamment, constituent le cceur des
contrats de production, envisagés par ailleurs. Les outils répressifs reposent
sur l'efficacité d'actions en contrefagon ou en concurrence déloyale.

En effet, tout l'intérét des mécanismes internationaux conventionnels repose
précisément sur I'harmonisation des procédures et I'on doit reconnaitre que,
pour l'essentiel, 1'échec doit étre constaté, hormis pour quelques exemples
d'harmonisation comme en matiere de marque communautaire®. Son role est
également de faire adopter de nouveaux traités (protection des inventions
biotechnologiques par les brevets, lutte contre la concurrence déloyale?, guide
sur les aspects du franchisage touchant a la propriété intellectuelle...).

1F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, Paris, Montchrestien, 1999, n°96.

2 S. LADAS, La protection internationale de la propriété industrielle, Paris, 1933 ; E. ULMER, La
propriété intellectuelle et le droit international privé, Paris, Commission CEE, 1980 ; M. PLAISANT,
De la protection internationale de la propriété industrielle, Paris, S.I., 357 ; M. VIVANT, juge et loi du
brevet, Paris, Litec, 1977 ; J. RAYNARD, Droit d’auteur et conflit de lois, J. FOYER,
« L’internationalisation du droit de la propriété intellectuelle, brevet, marques et droit
d’auteur », Mélange Plantey, 1994, p. 261 ; ]. SCHMIDT-SZALEWSK]I, « L’avenir international
de la propriété industrielle », Mélange J.-J. Burst, 1997, p. 571.

3 Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883, Arrangement de Madrid
pour l'enregistrement international des marques de 1891, convention de Berne pour la
protection des ceuvres littéraires et artistiques de 1886, ...

4R.D. Congo, Propriété industrielle, Loi n°82-001 du 7 janvier 1982, en son article 156 qui stipule «
L’utilisation illicite, d’'une maniere directe ou indirecte, d'un nom commercial, d'une dénomination
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D'une fagon plus générale, la singularité de l'intervention des instruments
internationaux se manifeste par la question de 1'épuisement des droits de
propriété intellectuelle (I) et ensuite par la mise en ceuvre des regles de
concurrence déloyale dans un contexte international (II).

I. L’EPUISEMENT DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

L'obtention d'un droit de propriété intellectuelle accorde a son titulaire un
monopole d'exploitation dont la mise en ceuvre passe par la possibilité
d'interdire aux tiers l'utilisation de la création ou du signe protégé, via une
action en contrefagon. Ce mécanisme repose par ailleurs sur le principe de la
territorialité des droits, lequel se heurte, d'une part a I'universalité de I'objet de
ces droits et, d'autre part, a des régles imposant un refoulement des régles
nationales comme c'est le cas en droit communautaire du principe de liberté de
circulation des marchandises posé par l'article 28 du traité sur le
fonctionnement de 1'Union européenne (TFUE) et interdisant les mesures
d'effet équivalent a des restrictions a 1'importation ou a l'exportation?®.

D'une facon plus large, le probléme repose sur la conciliation entre les régles
du droit de la concurrence lato sensu¢ et les regles en matiere de propriété
industrielle : le but est d'éviter que les regles nationales en matiére de propriété
intellectuelle et industrielle ne parviennent a créer des barrieres a la libre
circulation des marchandises ou des discriminations, et ne constituent donc des
mesures d'effet équivalent de l'article 28 du traité sur le fonctionnement de
I"Union européenne (TFUE).

A. Libre circulation des marchandises et réserve en matiére de propriété
industrielle

Tres tot cependant l'arrét Grandig du 13 juillet 1966 a proposé une
distinction entre I'existence et l'exercice des droits de propriété industrielle?.
L'article 30 TFUE prévoit une réserve pour les droits de propriété industrielle :
« Les dispositions des articles 28 et 29 (...) ne font pas obstacle aux interdictions

sociale ou d’une raison sociale appartenant a un tiers constitue un acte de concurrence déloyale, qui est
passible des sanctions prévues a l'article 165, sans préjudice des sanctions contenues dans d’autres
législations particuliéres ».

5].P. LANDAU, « Systéme monétaire international et libre-échange », in Bretton Woods, Mélanges
pour un cinquantenaire, ss dir. T. WALRAFEN, Revue d’économie financiere, Le Monde éditions,
1994, pp. 277- 290.

6 Etant entendu que les articles 81 et 82 CE en matiére d’ententes et d’abus de position dominante
sont applicable aux droits de propriété industrielle plus spécifiquement a travers
I'encadrement des conditions de validité, au regard des reégles du droit de la concurrence, des
accords portant sur des biens immatériels.

7 CJCE, 13 juillet 1966, aff. 56, 58 et 64 : Rec. CJCE 1966, I, p. 429 ; Voir aussi, des applications,
CJCE, 8 juin 1971, aff. 78/70, Deutch-Grammophon : CJCE, 1971, I, p. 487 et dans les affaires
Centrafarm.
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ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des
raisons de (...) protection de la propriété industrielle ou commerciale ». Ce texte
permet donc la conciliation entre les régles de libre circulation des
marchandises et celles de la territorialité des droits, quoique ces dernieres
apparaissent comme soumises au premier : elles ne sont valables qu'a titre
d'exception.

Plus exactement, l'arrét Grundig considére que les regles relatives a
l'existence de tels droits échappent au controle communautaire, a la différence
de celles intéressant I'exercice de ces droits8.

1. Interprétation large de l'article 28 CE

Si l'article 28 du traité sur le fonctionnement de I'Union européenne (TFUE)
semble ne s'appliquer qu'en matiére de « protection de la propriété industrielle
», les autorités communautaires ont choisi, au contraire, une interprétation
large, pour tous les droits intellectuels, incluant donc le droit d'auteur et donc,
inversement, une interprétation stricte du principe de libre circulation.

Il en résulte donc que le principe de libre circulation des marchandises
s'applique par priorité : toute restriction de circulation justifiée par des raisons
de propriété industrielle est valable par exemple I'action en contrefagon exercée
par le titulaire d'une marque sur des produits contrefaits introduits sur un
territoire protégé pour autant que, comme le formule la suite de l'article 28
TFUE, cette restriction ne constitue pas un moyen d'assurer une discrimination
ou une restriction déguisée.

2. Apparition de la regle de 'épuisement des droits, importations paralléles

Le breveté d'invention ne dispose alors d'aucun « droit de suite » sur les
objets brevetés. Il ne peut interdire une utilisation particuliére, restreindre leur
commercialisation, leur circulation a l'intérieur du territoire francais. Le
propriétaire du support matériel ne peut donc subir les interventions du
titulaire du droit de brevet. La regle s’« européanise » alors pour devenir, en
pratique, un instrument de régulation des importations paralleles. On appelle
importations paralleles le fait, pour un opérateur, d'introduire des produits
objets d'un droit de propriété intellectuelle sur le territoire d'un Etat alors
qu'une autre personne est chargée d'assurer la commercialisation de ces
produits sur cet Etat.

L'action en contrefacon exercée par le titulaire du droit, ou par son
contractant légitime, se heurte au principe communautaire de libre circulation
des biens : la régle, communautaire, de I'épuisement des droits se pose alors.
Or, si l'article 30 TFUE permet les restrictions a la libre circulation pour la
protection de la propriété intellectuelle, encore convient-il que cette restriction

8 P. SAUNIER, « Organisations internationales universelles a compétences monétaire et
financiére », Fonds monétaire international : JCI. International, Fasc. 135-3.
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n'aboutisse pas a une restriction déguisée ni qu'elle soit par trop
discriminatoire. L'interprétation de cette regle a l'exercice de l'action en
contrefacon a alors permis de dégager?les principes de la regle de I'épuisement
du droit.

Elle distinguait les regles nationales en matiére d'existence du droit
intellectuel, exclues de l'intervention communautaire du moins avant les
efforts d'harmonisation des régles nationales en matiere d'exercice du droit,
susceptibles d'étre critiquées par l'interprétation communautaire de l'article 28
TFUE. L'arrét Parke Davis affirmait cette distinction en 19680 en différenciant
les régles du droit de la concurrence et celle de la libre circulation des
produits!t.

L'arrét Parke Davis permettait alors a la regle de 1'épuisement du droit de
prospérer, dans son principe dont l'exposé, envisagé pour chacun des
principaux droits de propriété intellectuelle!?, permettra d'évoquer quelques-
unes des plus importantes applications de la régle de 1'épuisement.

3. Epuisement du droit de brevet

Le principe de la notion communautaire d'épuisement des droits a été
premierement et principalement exprimé en matiere de droit de brevet. Parlant
de l'arrét Centrafarm contre Sterling Drug, rendu en 1974, proposait la
définition de 1'Objet spécifique du droit de brevet!3 dans la mesure ot il assurait
que les restrictions a 1'article 28 CE résultant des techniques de protection des
brevets ne sont autorisées que dans la mesure ot elles « sont justifiées par la
sauvegarde des droits qui constituent I'objet spécifique de cette propriété!4 »

9 Sur la méthode et les résultats, comp. J.-S. BERGER, « Paradoxes et droit communautaire :
observations sur 'interaction des catégories juridiques a partir des données récentes tirées des
droits intellectuels et du droit de la concurrence », JDI, 1999, p. 85.

10 CJCE, 29 février 1968, aff. 24 /67, Parés Davis, Rec., CJCE, 1968, L, p. 82 ; JDI, 1968, 452, obs. F.-
CJEANTET ; D. 1968, 581, ]. ROBERT, RTDE 1968, 566, obs., CI. CHAMPAUD.

11 CJCE, du 13 juillet 1966, aff. 58 /64, Grunding-Consten : Rec. CJCE 1966, L, p. 429 ; RTDE 1966,
559 ; CJCE, du 8 février 1971, aff. 40/70, SIRENA : Rec. CJCE 1971, L, p. 69 ; RTDE 1971, 818,
note A. CHAVANNE, RIPIA 1971, 101, note X. DE MELLO (application des articles 85 et 86
qui sont devenus articles 81 et 82 CE).

125, DENINIOLLE, « Les droits des obtentions végétales a 1'épreuve de la pratique », JCPE, 1987,
1., 15014.

13 CJCE, du 31 octobre 1974, aff. 15/74, Centrafarm c/Sterling Drug : Rec. CJCE 1974, L, p. 1147;
RTDE 1975, 593, note J.-J. BURST et R. KOVAR, « Le probléeme posé repose sur les brevets
détenus par la compagnie Sterling Drug en matiére pharmaceutique. Des médicaments mis sur
le marché en Grande-Bretagne étaient importés par la société Centrafarm aux Pays-Bas en
profitant des grandes différences de prix constatées. C'est a l'occasion de I'action en
contrefacon diligentée par Sterling-Drug qu’une question préjudicielle fut adressée a la CJCE,
adde CJDE, du 14 juillet 1981, aff. 187/80, Merck ¢/ Stephar : Rec. CJCE 1981, I, p. 2063 ; RTDE
1982, 185, obs. G. BONET.

14 V. note T. com. Paris, 9 novembre 1993 : PIBD 1993, n°561, III, 111 ; RTD com, 11995, p. 413,

obs. J. AZEMA.
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l'objet spécifique du brevet étant défini comme le fait, notamment « d'assurer
au titulaire, afin de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit exclusif
d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la premiére mise en
circulation des produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de
licences a des tiers, ainsi que le droit de s'opposer a toute contrefagon ».

Des lors, la premiére mise en circulation régulieére sur un territoire de la
Communauté européenne par le titulaire du droit de brevet ou avec son
consentement (le fait d'un licencié par exemple) emporte application de la regle
de I'épuisement en s'opposant a toute action en contrefacon. En dehors de cette
utilisation des regles exercées dans le cadre de l'objet spécifique du brevet en
revanche, la justification par l'article 28 du traité sur le fonctionnement de
I"'Union européenne (TFUE) cesse, notamment lorsque ces regles produisent
une « discrimination arbitraire!> » il ou vont directement a l'encontre de cet
objet spécifiquele.

La regle est aujourd'hui pleinement consacrée : I'article L. 613-6 du Code de
la propriété intellectuelle, la proposition de reglement sur le brevet
communautaire (art. 10) I’ont repris a leur compte.

B. Application en matiére de circulation des produits brevetés

L'affirmation du principe de 1'épuisement des droits permet de résoudre
bon nombre de difficultés pratiques du commerce international, européen a
tout le moins, lesquelles se révelent a I'occasion de quelques affaires dont la
Cour de justice des Communautés européennes a eu a connaitre. C'est le cas,
par exemple, de l'arrét Merck du 14 juillet 198177. Il avait posé le probleme de
la mise en circulation d'un produit dans un territoire européen ot le brevet
n'était pas protégé et de sa circulation postérieure dans des Etats membres dans
lesquels une telle protection était assurée : l'arrét Merck avait alors considéré
que le droit national ne pouvait permettre au titulaire du droit de s'opposer a
une telle circulation via I'action en contrefagon que lui assurait la 1égislation du
pays d'importation parce que la mise en circulation dans le pays sous
protection avait été volontaire.

15 CJCE du 22 juin 1976, aff. 119/75, Terrapin ¢/ Terranova: Rec. CJCE 1976, I, p.11062 (en matiére
de marque). ; CJCE du 3 mars 1988, aff. 434 /85, Allen and Handburys ¢/ Generics: Rec. CJCE 1988,
I, p. 1254.

16 Confere de fagon voisine, pour une demande d’AMM par un tiers pendant la durée de validité
d’un brevet de médicament CJCE, 9juillet, aff. C. 316/95. Generis BV C/ Smith Kline et French
Laboratories: Rec. CJCE 1997, I, p. 3854. Et V. infra en matiére de reconditionnement de
produits marqués.

17 CJCE, 14 juill. 1981, préc. Adde J. AZEMA, « La circulation des produits brevetés sur le territoire
communautaire, d propos de I'arrét de la CJCE dil 14 Juillet 1981 », JCP E 1982, I, 13722. Comp.
Paris, 6 juin 1991 : RUDA 1991, n° 769 en matiére de dessins et modéles. Mais contra : Cass. com.,
16 janv. 1990 : Bull. cil'. 1990, IV, ne 14.
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Une autre situation vise 1'hypothése dans laquelle un produit breveté est
commercialisé par un opérateur qui bénéficie d'une licence obligatoire dans un
Etat membre alors que ces produits sous licence obligatoire sont ensuite
acheminés dans un autre Etat membre. La Cour de justice des Communautés
européennes, dans l'arrét Pharmon, avait considéré que le droit du titulaire du
droit de brevet n'était pas épuisé’s.

1. Epuisement du droit de marque

La méme question se pose en droit des marques.’® Un second arrét
Centrafarm c/ Sterling Winthrop rendu le méme jour permit d'affirmer, la
encore, la notion d'objet spécifique du droit de marque, considéré comme « le
droit exclusif d'utiliser la marque pour la premiére mise en circulation du
produit et de se protéger contre les concurrents qui voudraient abuser de la
réputation de la marque en vendant des produits indiment pourvus de cette
marque ».

La regle de 1'épuisement est alors la méme qu'en matiere de brevet la
premiére mise en circulation épuise les droits du titulaire du droit de marque.
Il ne pourrait plus, par exemple, exercer d'action en contrefacon contre
l'importateur parallele de produits marqués voyageant d'un territoire
communautaire a l'autre et méprisant les réseaux de contrats de distribution
savamment mis en place, ni empécher l'acquéreur habituel des produits
marqués d'utiliser la marque pour effectuer des actes de publicité.

En revanche la regle de I'épuisement du droit de marque ne joue pas si le
produit marqué a été mis en circulation sans le consentement du titulaire du
droit de marque, cette notion de consentement faisant alors 1'objet d'une
attention toute particuliere des juridictions.!® Par exemple, I'existence de liens
contractuels, un contrat de distribution par exemple, peut permettre
d'identifier un tel consentement 19 pour autant que l'importateur parallele
prouve ce consentement, selon des criteres économiques reposant sur le risque
de cloisonnement. Si la marchandise a été mise en circulation hors de 1'Union
européenne et qu'elle est ensuite importée par un tiers, le consentement ne
saurait étre présumé.

En revanche lorsque le titulaire de la marque dispose d'un réseau de
distributeurs exclusif, le risque de cloisonnement du marché qui en résulte

18 CJCE, 31 oct. 197 /1, aff. C-16/74, Centrafarm c/ Sterling Winthrop : Rec. CJCE 19-4, I, P, 1183.
- CJCE, 20 mars 1997, aff. C. 352/95, : Ra. CJCE 1997. 1, p. 1729 : RTDE 1998, p. 128, obs. G.
Bonet ; mai 1997, p. 16. - CJCE, 16 juill. 1998, aff.. C-355/96, Silhouette : Rec. CJCE 1998, 1, p.
Ji799 ; PIBD 199S, 662, 111, : D. affaira 1998, p.1592.

19 A. FRANCON, « L’épuisement du droit de marque », JCP G 1992, 1, 3428. - G. BONET,
« Epuisement du droit de marque, reconditionnement du produits marqué : confirmation et
extrapolations », Mél. J.-J. BURST, Litec, 1997, p. 61 ; J.-S. BERGE, L'entre-deux dges des droits
intellectuels aux temps communautaires, Europe févr. 1998, p. 4.
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permet d'admettre que la preuve du consentement repose sur la démonstration
d'un tel risque de cloisonnement du marché, comme cela résulte de l'arrét Van
Doren du 8 avril 2003.

Le droit interne reprend cette formule a 1'article L. 713-4 du Code de la
propriété intellectuelle : « Le droit conféré par la marque ne permet pas a son
titulaire d'interdire 1'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le
commerce dans I'UE ou I'EEE sous cette marque par le titulaire ou avec son
consentement », conformément a l'article 7 de la directive d'harmonisation de
1988. L'article 13 du reglement de 1993 sur la marque européenne la reprend
également.

L'article L. 713-4, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, propose
cependant « une limite a la regle de I'épuisement tenant a I'hypothése d'une
modification ou l'altération » des produits marqués qui correspond aux
décisions communautaires en matiere de reconditionnement2.

2. Application en matiére de circulation des produits marqués, fonction
essentielle de la marque

Les effets du principe ainsi présentés sont nombre LIX ; ils résultent 1a
encore de décisions de la Cour de justice des Communautés européennes
(CJCE). Une premiére situation, illustrée par l'arrét Hag de 1974, montre les
problemes que pose la commercialisation de produits marqués alors que le
droit de marque a été démembré. En l'espéce, la marque Hag avait été 1'objet
d'un fractionnement forcé et le fait, par le titulaire de la marque Hag en
Allemagne, d'empécher l'introduction de produits revétus de la marque Hag
par la société qui en était titulaire en Belgique, a été considéré comme une
atteinte au principe de libre circulation des marchandises le droit du titulaire
de la marque au Luxembourg devait étre considéré comme épuisé, nonobstant
le fait que l'opérateur belge avait acquis cette marque aux encheres apres la fin
de la seconde guerre mondiale. Un second arrét, l'arrét Hag II, permit de
corriger les exces de 'arrét Hag.2!

20 V. infra, no 628 et par ex. CJCE, 26 nov. 1996, aff. C-313/94, Graffione : Rec. CJCE 1996, I, p.
6039 ; RTDE 1998, p. 124, obs. G. BONET, « Le texte est également invoqué pour limiter la regle
de l'épuisement dans le cadre de réseaux de distribution sélective », cf. CH. VILMART,
« Parfums de luxe et grands whiskies, les droits de propriété intellectuelle contre les
importations paralléles », JCPE 1998, p. 1821 et V. Cass.. com. du 28 janvier 1982, Bull. civ.
1982, IV, n°49 ; CJCE, 3 juillet 1974, aff. C-192/73 : Rec. CJCE 1974, 1, p. 731.

21 CJCE, 17 oct. 1990, aff. C-10/89 : Rec. CJCE 1990, 1, p. 3711 ; RTDE 1991, 283, obs. G. BONET
et V. L. VOGEL, « Cession de marque et droit communautaire », JCP E 1992, I, 109. ; R.
KOVAR, « Les fonctions des marques selon la Cour de justice des Communautés
européennes apres l'arrét et Hag Il » : RJDA 1991, 751. - V. aussi CJCE, 22 juin 1976, cl : Rec.
CJCE 1976, 1, p. 1039 ; JCP 1976, 1, 2825, note J.-]. BURST et R. KOVAR.
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Par conséquent, bien que la cession soit volontaire et consentie, ce
consentement-ci n'a rien a voir avec le consentement de la mise en circulation
du produit nécessaire a l'application de la regle de l'épuisement?? : cette
derniére ne joue donc pas.

3. Le probléme du reconditionnement des produits marqués

Un autre probleme particulier posé par l'application de la regle de
I'épuisement concerne le cas, fort courant, dans lequel un produit marqué est
réguliérement mis en circulation et fait ensuite I'objet d'un reconditionnement
par le propriétaire actuel de ce produit 25 La CJCE considere que, en pareille
hypothese sl'importateur qui procéde a un tel reconditionnement et réappose
la marque ne peut se voir opposer une action en contrefacon, faisant privilégier,
dong, le principe de la libre circulation des marchandises, dans des affaires qui,
en pratique, intéressent essentiellement 1'industrie pharmaceutique et celle du
luxe?.

La CJCE a cependant posé une restriction : il convient que l'opérateur qui
procéde a un tel reconditionnement en avertisse le titulaire de la marque et
indique au consommateur qu'il a procédé a un tel reconditionnement. Dés lors
que le reconditionnement altere la fonction essentielle de la marque, la regle de
I'épuisement des droits trouve une limite et le titulaire de la marque peut
s'opposer a cette opération. Trois décisions du 11 juillet 1996 ont permis a la
CJCE de préciser les frontieres de cette limite, qui s'averent assez larges : le seul
fait d'avoir offert une présentation inadéquate, de nature a nuire a la réputation
de la marque et de son titulaire, permet de faire échec a la regle de
I'épuisement?*.

2 Cf. G. BONET, « Epuisement du droit de marque, reconditionnement de produit marqué :
confirmations et extrapolations » : Mél. J.-J. BURST, Litec, 1997, p. 61 ; F.-K. BEIER, « Les
limites de la théorie de I'épuisement en droit des marques » : RIPIA 1978, p. 191. ; J.-J. BURST
et R. KOVAR, « Le reconditionnement des produits marqués et le droit communautaire » :
JCP E 1978, 11, 12830 ; R. KOVAR, « Le reconditionnement des produits marqués », Mél. J.-J.
Burts, Litec, 1997, p. 273.

2 Cf. CJCE, 23 mai 1979, aff. C-103 /77, Hoffman-Laroche : CJCE 1979, 1, p. 1139. - CJCE, 10 1978,
affi C-3/78, : Rec. CJCE 1978, 1, p. 1823. - CJCE, 3 déc. 1981 : Ru. CJCE 1981, 1, p. 2913 ; RTDE
1982, p. 166, obs. G. Bonnet.

24 Cf. CJCE, 11 juillet 1996, aff. C-427/93, 429 /93 et 436 /93, Bristol Meyers Squibb ¢/ ; Paranova ;
Eurim Pharm Arzeinmlttel ¢/ Beiersdorf ; MPA Pharma ¢/ Rhone Poulenc Pharma : Rec.
CJCE 1996, 1, p. 3437, 3603 ct 3671 ; D. affaires 1996, p. 125 ; RTDE 1998, 111, obs. G. Bonet ;
RTD com. 1997, p. 231, obs. J. Azéma. - V. aussi, CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-349/95,
Loendersloot ¢/ Ballantine : Rec. CJCE 1997, 1, p. 6227 ; RTDE 1998, p. 600, obs. G. BONET,
« Cependant, 1'épuisement retrouve ses droits si I'apposition de la marque est objectivement
nécessaire », CJCE, 23 avr. 2002, aff. Merck-Sharp et Dohmpar, pas si elle conditionne I'acces
a un marché ou qu'elle résulte de contraintes administratives ou réglementaires.
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a. L'épuisement du droit de dessins et modeles

L'épuisement du droit s'exprime également avec la détermination
spécifique du droit de dessins et modeles, le droit de reproduire le dessin ou le
modele et de consentir a la premiere mise en circulation sur le territoire
communautaire des produits qui en résultent de sorte que le fait de s'opposer
a la fabrication par un tiers de produits reproduisant le dessin ou le modéle
constitue « la substance de son droit ».

b. Epuisement du droit d'auteur

Plus discutée est la question de I'épuisement du droit d'auteur?, pour lequel
l'objet spécifique du droit d'auteur est « I'exercice, par un fabricant de supports
de son, du droit exclusif de mettre en circulation les objets protégés découlant
de la législation d'un Etat membre, pour interdire la commercialisation dans
cet Etat, de produits qui ont été écoulés par lui-méme ou avec son
consentement dans un autre Etat membre, au seul motif que cette mise en
circulation n'aurait pas eu lieu sur le territoire du premier Etat membre, serait
contraire aux regles qui prévoient la libre circulation des produits a 1'intérieur
du marché commun ».

c. La question de l'épuisement international des droits

La question de I'épuisement communautaire des droits de propriété
intellectuelle a, naturellement, rebondi en matiére internationale, c'est-a-dire
extracommunautaire. La dimension de la régle serait alors fondamentalement
différente : la premiere vente d'un produit objet d'un droit de propriété
industrielle dans un pays quelconque emporterait épuisement de ces droits de
propriété industrielle. Or le principe est que les regles internes et
communautaires ignorent l'existence d'un tel épuisement international.
L'affirmation procéde d'un arrét EMI de 1976 en matiére de marque2.

Elle vaut également en matiére de droit de brevet. L'Accord ADPIC, son
article 6 plus précisément, n'impose aux Etats membres aucune reconnaissance
de l'épuisement international. L'arrét Silhouette en 1998 avait parfaitement
posé le principe du refus d'admettre la regle de I'épuisement international?,
posant méme la régle que la directive no 89/104 du 21 décembre 1988 en
matiere de marque contient une harmonisation exhaustive de I'épuisement du
droit de marque de sorte qu'elle impose aux Etats membres 1'obligation de ne
pas prévoir la regle de I'épuisement international. Il en résulte que le titulaire
du droit de propriété intellectuelle conserve la possibilité de s'opposer a

%5 F. GOTZEN, « La libre circulation des produits couverts par un droit de propriété intellectuelle
dans la jurisprudence de la CJCE », RTD com., 1985, p. 471.
2 J. REYNARD, Droit d’auteur et conflit des lois, Paris, Litec, 1991.
27 G. BONET, « L’égalité de traitement des titulaires de droit d’auteur et des droits voisins dans
la communauté », Mél. A. FRANCON, Paris, Dalloz, 1995, p. 1.
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I'importation parallele de produits brevetés ou marqués provenant d'une mise
en circulation hors de 1'Union européenne?. Le libéralisme communautaire
trouve, en quelque sorte, ses limites dans les frontiéres de I'Union européenne,
créant ce faisant un ersatz?® de principe de territorialité communautaire.

II. L’EXERCICE INTERNATIONAL D'UNE ACTION EN
CONCURRENCE DELOYALE

A. Convention d'Union de Paris

L'action en concurrence déloyale apparait autant comme un mécanisme de
droit de la responsabilité entre entreprises, qu'un mécanisme de police de la
concurrence ou d'instrument de droit de la propriété intellectuelle. Par-1a,
l'internationalisation des échanges emporte celle des hypotheses de
concurrence déloyale méme si la jurisprudence publiée ne reflete guére ce
constat, sans doute parce que le domaine de la concurrence déloyale se préte
fortement a la procédure d'arbitrage3.

Les régles conventionnelles internationales sont rares et peu disertes.
L'article 1-2 de la convention d'Union de Paris évoque cependant depuis la
révision de La Haye de 1925 la nécessité de « la répression de la concurrence
déloyale ». Son article 10 bis inséré apres la révision de la CUP a 1'occasion de
la révision de Washington en 1911 dispose que : « Les pays de 1'Union sont
tenus d'assurer aux ressortissants de I'Union une protection effective contre la
concurrence déloyale3? ». L'article 10 bis-2 prévoit que « constitue un acte de
concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnétes
en matiere industrielle ou commerciale ».

Mais la notion d'usage honnéte risque bien d'étre appréciée de facon
strictement nationale. Dés lors, les termes de l'article 10 bis-3, visant les
hypothéses de confusion, de dénigrement, et les publicités inexactes ou
mensongeres présentent un autre intérét. Par ailleurs, l'article 10 ter prévoit que
les Etats de 1'Union doivent assurer des recours appropriés aux ressortissants
d'autres 36 pays de 1'Union et que les associations et syndicats doivent pouvoir
agir?,

28 H. JOHANNES, « La priorité industrielle et le droit d’auteur dans le droit des communautés
européennes », RTDE, 1993, p. 369.

2 ERSATZ veut dire denrée, produit de remplacement.

30 Cependant, pour le principe de I'épuisement international, « conflit entre importations paralléles
et propriété intellectuelle ? », coll. Lausanne, Libr. Droz, 1996.

31 G. BAKANDEJA wa MPUNGU, Droit du commerce international en Afrique, op. cit, p. 26.

32 Toutefois, la XVIIeme session de la conférence de la Haye de droit international privé (1993)
avait envisagé I'élaboration d’une convention sur la loi applicable a la concurrence déloyale.
(cf. Rev. Crit. DIP 1993, 505).

3 Pour une application, cf. Cass. Crim., du 15 octobre 1959 ; JD1 1961, p. 134, note A. FRANCON,
Paris 17 mars 1960, Rev. Crit. DIP 1961, p. 147, note Y. LOUSSOUAN, JCP 1960, II, 11609, note
P. AYMOND.
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L'Accord ADPIC prescrit également aux Etats membres de 1I'OMC
d'empécher toute utilisation d'une indication géographique qui constituerait
un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la CUP.

1. Droit international privé de la concurrence déloyale

Il convient, des lors, de s'en remettre aux techniques traditionnelles du droit
international privé3* méme si on constate, en pratique, une tendance de la
jurisprudence frangaise a ignorer la question de la détermination de la loi
applicable pour attribuer compétence a la loi nationale®.

Longtemps, la jurisprudence appliquait 1'article 11 du Code civil a I'action
en concurrence déloyale, exigeant donc le respect du principe de réciprocité,
inscrivant la question du droit international de la concurrence déloyale dans le
champ de la condition des étrangers. L'arrét Le fait du 27 juillet 1948% avait
cependant considéré qu'« il est de principe que les étrangers jouissent en France
des droits qui ne leur sont pas spécialement refusés » de sorte que le jeu d'une
action en concurrence déloyale n'étant pas refusé aux étrangers, on en déduit
que ces derniers peuvent exercer une action en concurrence déloyale, méme en
l'absence de réciprocité, ce qu'imposent en toute hypothése les principes du
droit unioniste.

2. Détermination de la loi applicable

Les techniques de la concurrence déloyale relevent de la responsabilité
civile délictuelle, de sorte que la compétence de la lex loci delicti semble
s'imposer naturellement en matiere de concurrence déloyale comme un arrét
de la chambre commerciale de la Cour de cassation l'affirmait en 1997 La regle
de principe ainsi affirmée présente un grand intérét lorsque tous les éléments
de l'acte de concurrence déloyale sont rassemblés sur le territoire d'un Etat, la
lex loci delicti ayant alors Pleinement vocation a s'appliquer.

Pourtant, cette regle suscite de fortes réticences deés lors que le dommage et
la faute, l'acte de concurrence déloyale ici, sont observés sur des Etats
différents, voire lorsque ces éléments développent leurs effets sur plusieurs
Etats, ce qui est souvent le cas en matiére de concurrence déloyale. Un arrét du
11 mai 1999 rend compte de ces difficultés 63 en introduisant I'application d'un
« principe de proximité » en matiére de délits complexes.

34 J.-M. BISHOFF, La concurrence déloyale en droit international privé, Travaux comité fr. DIP, 1969-
1971 ; H.-D. TEBBENS, « Les conflits des lois en matiere de publicité loyale a I'épreuve du droit
communautaire » ; Rec. Crit. DIP 1994, p. 451.

3% F. LECLERC, « Concurrence déloyale et droit international privé », in La concurrence déloyale,
Dalloz, 2001, p. 77.

3 J. DERRUPE, Concurrence déloyale et illicite, Paris, Dalloz, 1998.
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B. Reglement « Rome II »

On peut ajouter le contenu du reglement communautaire « Rome II », par
comparaison avec le reglement Rome I, sur la loi applicable aux obligations
extracontractuelles. L'article 1er prévoit en effet que la loi applicable en matiere
de responsabilité extracontractuelle est la 1oi¥” du lieu de réalisation du
dommage, quel que soit le lieu de réalisation du fait générateur, a moins que le
fautif et la victime aient leur domicile dans le méme pays, auquel cas la loi
applicable est la loi de ce pays, ou bien lorsqu'il résulte des circonstances que
le délit présente des liens plus étroits avec un autre pays, renvoyant a cette
derniere loi. Le mécanisme ainsi proposé ressemble au systéme de la propter
law of the tort de tendance américaine.

Le projet d'article 6 intitulé « concurrence et pratiques déloyales » prévoit
une regle particuliére : la loi applicable est celle du pays ot la concurrence ou
les pratiques déloyales affectent les relations de concurrence ou les intéréts
collectifs des consommateurs, ce qui n'est guere explicite.

1. Régle particuliére a la concurrence déloyale

Il est permis de penser qu'une regle spéciale a la détermination de la loi
applicable s'impose en matiére de droit de la concurrence déloyale, en raison
de la spécificité de ce type de faute délictuelle, comme c'est le cas d'ailleurs des
accidents de la circulation ou de la responsabilité du fait des produits
défectueux.

Une premiere formule de rattachement pourrait constituer en la
considération du marché, la « regle du marché affecté », comme de nombreuses
législations étrangeres l'ont retenue. La loi applicable serait ainsi celle du
marché affecté par le comportement. L'intérét de cette formule est de proposer
une régle adaptée aux mécanismes de concurrence déloyale3s.

Ainsi, une action en concurrence déloyale vise moins a obtenir réparation
d'un dommage passé qu'a obtenir la cessation des agissements pour 'avenir la
loi serait ainsi la loi du pays sur lequel les effets, le résultat des agissements
déloyaux seraient réalisés. Par ailleurs cette solution présente d'incontestables
avantages. Par exemple, lorsqu'un cas de concurrence déloyale est observé
entre deux opérateurs de nationalités différentes sur un pays tiers,
l'identification de ce dernier comme le « marché » permet de le retenir comme
pays ayant les liens les plus étroits avec le probleme posé. Cette solution est

37 P. MAYER et V. HEUZE, Droit international privé, Montchrestien, n°678 ; voire encore, pour
I'exposé des différentes theses en la matiére, G. LEGIER, « Sources extracontractuelles des
obligations, Détermination de la loi applicable », Paris, JCI, Droit interne, Fasc. 553-1 ; P. BOUREL,
Les conflits de lois en matiere d’obligations extracontractuelles, Thése Rennes, 1958.

38 G. LEGIER, « Les reglement « Rome II » sur la loi applicable aux obligations non contractuelles »,
Paris, JCP, 2007, p. 207.
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celle qui est le plus souvent retenue dans les pays voisins du notre et est
cohérente avec les regles francaises en matiere de conflit de juridictions.

La solution présente cependant plusieurs inconvénients qui lui font parfois
préférer un systéme fondé sur le choix de la loi dite du « pays d'origine ». La
premiére formule ne répond pas d'abord a la question de I'éparpillement
géographique du délit le risque de forum shopping demeure. La regle fixant la
loi applicable comme étant la loi du marché d'incidence de la pratique n'est pas
toujours pertinente non plus dés lors que le marché lui-méme est international.

II n'est pas certain, ensuite, que la référence a la notion de droit des pratiques
anticoncurrentielles de marché soit totalement pertinente en matiére de
concurrence déloyale, notion assise sur les regles du droit de la responsabilité
civile et sur le principe de la généralité de la faute®. Enfin, les hypothéses
d'actes de concurrence déloyale intéressent souvent l'ordre public d'un Etat, a
travers la préservation des intéréts des consommateurs par exemple. La loi du
pays d'origine aurait au contraire pour avantage d'identifier clairement la loi
applicable comme étant, grosso modo, le pays de I'établissement de 1'auteur du
comportement fautif.

2. Conflit de juridictions

Le droit frangais commun des conflits de juridictions comme les regles
conventionnelles du reglement du 22 décembre 2000 ont vocation a participer
a la détermination du juge compétent en matiére de concurrence déloyale.

39 C. BRIERE, Le réglement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non
contractuelles (Rome 1I), Paris, JDI, 2008, p. 31.
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CONCLUSION

Parler du droit de propriété industrielle ou droit de propriété artistique,
c’est démontré le régime de réservation des dessins et modeles industriels qui
se situe a mi-chemin entre celui des signes distinctifs et celui des créations
artistiques®, entre un régime de dépot et un régime de protection sans dépot
comme le systéme de droit d’auteur.

La Convention d"Union de Paris impose une protection quelle qu’elle soit,
mais on retrouve alors les applications du principe posé par la CUP,
assimilation au national et priorité unioniste, ici ramenée a six mois*!.

L’application de la convention universelle sur le droit d’auteur de Genéve
du 6 septembre 1952 peut aussi étre invoquée, ce qui suppose, la encore, que la
création soit considérée comme une création littéraire et artistique dans le pays
d’origine et dans celui dans lequel la protection par les régles du droit d’auteur
est demandée®2.

40 M.-A. PIEROT-MOREL, « Le régime international des dessins et modeéles industriels », Paris, D.,
1976, p. 3 ; « La protection internationale des arts appliqués a 'industrie dans le double cadre des
conventions relatives a la propriété industrielle et au droit d’auteur », Il diritto di Autors, 1979, p.
719.

41 G. BAKANDEJA wa MPUNGU, « Droit du commerce international en Afriqgue », Op. Cit, 2020,
p-33

4 Pour un exemple d’application: TGI Paris, 21 mars 1985, JCPE 1987, 1, 16055, 1987, 1, 16017,

obs. J.-M.MOUSSERON et J.-J. BURST.
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