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Remarques liminaires

[bookmark: _Hlk189406808]Le principe de l’épuisement des droits de marque en droit français est une création prétorienne de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), motivée par la nécessité de concilier la protection des titulaires de droits de marques avec la libre circulation des biens et services au sein du marché unique européen. Ce principe a ensuite été intégré dans différentes normes européennes, avant d’être transposé en droit français.
a) Le Traité de Rome de 1957 et la construction du marché commun
Le Traité de Rome (1957), a institué un marché commun et unique dans toute la Communauté Européenne et a, pour son bon fonctionnement, érigé, comme un de ses principes fondamentaux, le principe de libre circulation des marchandises au sein de la Communauté européenne.
Le respect de ce principe était assuré par son article 34 – 1 interdisant entre les États membres « les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent ».
L’article 36 énonçait néanmoins : 
« Les dispositions des articles 30 à 34 inclus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de (…) protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent (pas) constituer (…) une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. ».
Aujourd’hui, les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdisent toutes mesures susceptibles de restreindre la libre circulation des biens entre les États membres, sauf intérêts légitimes.
b) La jurisprudence de la CJCE et la première directive d’harmonisation
Pour faire respecter le principe de la libre circulation des marchandises, tout en conciliant le droit exclusif des titulaires de marques, la CJUE a élaboré, à partir du début des années 1970, la théorie de l’épuisement européen des droits de marque au travers de différents arrêts. En premier lieu, l'arrêt Deutsche Grammophon (CJCE, 8 juin 1971, Deutsche Grammophon, aff. 78/70), a introduit la notion d’épuisement des droits de propriété intellectuelle, dès lors que des produits couverts par des droits de propriété intellectuelle ont été mis en circulation sur le marché européen par le titulaire des droits ou avec son consentement. Elle a ensuite appliqué ce principe aux droits de marque, en rappelant tout d’abord dans l’arrêt Terrapin du 22 juin 1976 que la marque « a pour fonction essentielle de garantir l’identité d’origine du produit » (CJCE, 22 juin 1976, Terrapin, C-119-75, §6), avant de dire pour droit dans les arrêts Hoffmann-La Roche du 23 mai 1978 et Centrafarm du 10 octobre 1978 que « l’objet spécifique du droit de marque est notamment d’assurer le droit exclusif d’utiliser la marque pour la première mise en circulation d’un produit » (CJCE, 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, C-102/77, §7 et CJCE, 10 octobre 1978, Centrafarm, aff. 3/78, §11. V. également CJCE, 17 octobre 1990, Hag II, C-10/89, §14).
Il en résulte que le droit exclusif du titulaire de la marque est considéré comme épuisé lorsque le produit a été mis en circulation sur le marché européen par ce dernier ou avec son consentement, afin de permettre aux revendeurs ou importateurs de commercialiser des produits originaux provenant d’autres États membres, avec comme ligne directrice « la nécessité de la sauvegarde de la fonction essentielle de garantie » de « provenance de la marque » (CJCE, 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb, aff. jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93, §57 et 66).
La CJUE a toutefois toujours mis en balance les dispositions des articles 34 et 36 en rappelant fréquemment que « l’objet du droit de marque n’est pas de permettre aux titulaires de cloisonner les marchés nationaux et de favoriser ainsi le maintien des différences de prix pouvant exister entre les États membres » (Ibid CJCE, 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb, aff. jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93, §46).
Le premier texte normatif dans lequel apparaît la notion de l’épuisement des droits est la première Directive rapprochant les législations des États membres sur les marques N° 89/104/CEE du 21 décembre 1988, qui a posé, dès son premier considérant : 
« Considérant que les législations qui s'appliquent actuellement aux marques dans les États membres comportent des disparités qui peuvent entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun ; qu'il est donc nécessaire, en vue de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, de rapprocher les législations des États membres ».
Son article 7 « Épuisement du droit conféré par la marque », dispose ainsi :
« 1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. ».
La Directive 89/104/CEE a été abrogée et remplacée par la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, qui a repris ces dispositions dans son article 15 en des termes quasiment identiques, les seules différences tenant à la substitution des notions « mis dans le commerce dans la Communauté » par « mis sur le marché dans l’Union » pour intégrer les dispositions du traité de Maastricht (1992).

L’article 15 de la Directive (UE) 2015/2436 énonce :
« 1. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Union sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise sur le marché. ».
c) L’application de la notion dans les règlements européens régissant les marques de l’Union Européenne, anciennement marques communautaires
Le Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 instituant les marques communautaires a, dans son article 13, étendu le principe de l’épuisement des droits aux marques communautaires, dans les mêmes termes. 
Il a été remplacé par le Règlement 2017/1001 du 1er octobre 2017 relatif à la Marque de l’Union Européenne qui comporte en son article 15 une disposition identique à celle de la Directive 89/104/CEE.  
d) La transposition en droit français
La Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 a été transposée en droit français par la Loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, entrée en vigueur le 6 janvier 1992.
La règle de l'épuisement des droits a été reprise en son article 15 qui a par la suite été transposé à l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) et dispose :
« Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits. ».
La loi française reprend exactement les dispositions de la directive 89/104/CEE. 
e) La non-application de l’épuisement international 
La question de l’épuisement international a déjà été traitée par l’AIPPI dans la résolution Q156 (2001, Melbourne) et la position adoptée par l’AIPPI a été de conclure qu’il ne devait pas y avoir d’épuisement international des droits de propriété intellectuelle ou industrielle. Nous avons donc considéré que la présente question portait sur l’épuisement national ou régional.
Le droit français refuse d’ailleurs l’épuisement international des marques (Cass., Com., 2 décembre 1997, Océan Pacific, n° 95-17.255), dans la même ligne que le droit européen ainsi que l’a jugé la CJCE dans son arrêt Silhouette (CJCE, 16 juillet 1998, Silhouette, aff. C-355/96, §31).


Questions

Lois et pratiques actuelles

Causes et critères d'épuisement des droits de marque

L’épuisement des droits de marque peut-il résulter de l’un des éléments suivants ?

L’épuisement des droits résulte de la « mise dans le commerce » opérant un transfert de propriété du bien, par ou avec le consentement du titulaire de droits de marque. En droit français, il est classiquement considéré que la propriété est composée de trois attributs : l'abusus, qui est le pouvoir de disposer de la chose, l'usus, le pouvoir de l’utiliser et le fructus, celui d’en recueillir les fruits (art. 544 du Code civil). Pour qu’il y ait mise sur le marché épuisant le droit du titulaire de la marque, il faut que l’abusus ait été transféré. 
L’article L. 713-4 du CPI dispose ainsi que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne (UE) ou dans l’Espace économique européen (EEE) sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Ce principe sous-entend que lorsque le titulaire de la marque a perdu la propriété des produits en question, il ne peut plus par le biais de la marque, empêcher leur libre circulation.
La jurisprudence susvisée de la CJUE, et ensuite l’arrêt Peak Holding mentionné ci-après, précisent les conditions pour que l’épuisement du droit de marque soit reconnu : la mise dans le commerce dans l’UE ou l’EEE des produits marqués, par le titulaire des droits ou avec son consentement. 
La question posée ici est de savoir par quelle opération contractuelle s’opère cette mise sur le marché.
Un acte impliquant le transfert de propriété des produits portant la marque, par exemple, la vente du bien, le don ou l’échange ;

OUI. Le transfert à un tiers du droit de disposer des produits marqués relève de l’abusus.
Un contrat de vente est défini comme « une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer » (art. 1582 du Code civil). La vente est réputée parfaite entre les parties et la propriété acquise à l'acheteur dès leur accord sur la chose et le prix (art. 1583 du Code civil). Par définition, la vente entraîne donc le transfert au tiers acquéreur du droit de disposer (abusus) des produits marqués selon les critères établis par l’arrêt Peak Holding mentionné ci-dessous. 
La CJUE, dans son arrêt Peak Holding du 20 novembre 2004, a en effet dit pour droit que la mise dans le commerce est concrétisée par le transfert à un tiers du droit de disposer des produits marqués par le titulaire de la marque ou avec son consentement, réalisant ainsi la valeur économique de la marque et garantissant au consommateur l’origine économique du produit (CJUE, 20 novembre 2004, Peak Holding, aff. C-16/03, §40 à 44).

La Cour a précisé que le produit est ainsi « mis dans le commerce » :
· en matière de « vente » (§40) ; 

· mais non en cas d’importation ou d’offre à la vente sans vente, puisque ces actes « ne transfèrent pas aux tiers le droit de disposer des produits revêtus de la marque » et que « Même après de tels actes, le titulaire conserve son intérêt au maintien d'un contrôle complet des produits revêtus de sa marque, afin, notamment, d'assurer leur qualité » (§42, 43 et 44).
Elle a également ajouté que « la stipulation éventuelle, dans l'acte de vente opérant première mise dans le commerce dans l'EEE, de restrictions territoriales au droit de revente des produits (telle qu’une interdiction de revente) concerne les seuls rapports des parties à cet acte » et n’exclut pas la « mise dans le commerce » (§54 et 55), confirmant ainsi le caractère d’ordre public de cette règle.
Concernant le consentement du titulaire des droits de marque, la Cour de justice considère qu’il est le point central du principe d’épuisement des droits. Ce consentement, « compte tenu de l'importance de son effet d'extinction du droit exclusif des titulaires des marques en cause », « doit être exprimé d’une manière qui traduise de façon certaine une volonté de renoncer à ce droit » (CJCE, 20 novembre 2001, Zino Davidoff, aff. jointes C-414/99 à C-416/99, §45). Elle a rappelé cette importance dans l’arrêt Copad du 23 avril 2009, dans lequel la notion de consentement est logiquement qualifiée d’ « élément déterminant de l’épuisement » du droit (CJUE, 23 avril 2009, Copad, aff. C-59/08, §42).
Dans l’hypothèse classique du contrat de vente, on considère que le transfert de propriété du bien vaut mise sur le marché avec le consentement du titulaire des droits de marques et que par conséquent le droit de ce dernier est épuisé par ce transfert de propriété. Cette mise sur le marché s’applique tout aussi bien aux ventes en gros (wholesale) qu’aux ventes au détail (retail).
Enfin, le don ou l’échange relèvent, pour les mêmes raisons (transfert de propriété), également de l’abusus et valent donc mise sur le marché entraînant épuisement des droits.

a) [bookmark: _Hlk190702772]Un acte qui n'implique pas un transfert de propriété mais qui transfère le droit de disposer des produits, à condition que le titulaire de la marque reçoive une rémunération reflétant la valeur économique des produits, par exemple une location ou un bail ;

NON. Toutefois, à titre liminaire, le verbe « disposer » tel qu’il est énoncé dans la question ne nous semble pas approprié. En effet, il est utilisé ici, non pas dans le sens de l’attribut « abusus » qui comme il a été indiqué au 1) a) est le droit de transférer la propriété, mais dans son sens commun d’ « utiliser » les produits, sans transfert de propriété, ce qui change le sens de la réponse.
Nous verrons ci-après les deux hypothèses proposées, à savoir la location ou le bail, qui n’emportent pas le droit de disposer des produits (au sens de l’abusus) en l’absence de transfert de propriété, mais transfèrent le droit d’utiliser ces derniers (au sens de l’usus).
En application de l’arrêt Peak Holding, si le tiers est simplement mis en possession de marchandises, il n’a pas le droit d’en disposer (puisqu’il n’a pas l’abusus). Il n’a donc pas le droit de mettre les produits dans le commerce sans le consentement du titulaire des droits.

Le contrat de bail 
[bookmark: _Hlk190262057]A titre liminaire, le développement qui suit concerne le cas du contrat de bail d’un produit marqué et non le contrat de bail de marque puisque la question posée ici est relative à l’épuisement des droits du titulaire de marque de s’opposer à la circulation de produits marqués et aux circonstances qui donnent lieu à cet épuisement des droits du titulaire de la marque. 
Le contrat de bail, en raison de l’absence de transfert de propriété du bien marqué, ne vaut pas mise sur le marché avec le consentement du titulaire des droits et par conséquent ne vaut pas épuisement des droits de marque. En effet, le bail ne transmet que le droit de jouissance d’un bien (usus et fructus éventuellement) pour une période déterminée. Le droit sur l’abusus n’est pas transféré et ainsi le bien ne peut circuler librement, même s’il est entre les mains du titulaire du bail. 
Nous n’avons pas trouvé de décision française se prononçant sur la question de l'épuisement des droits dans le cadre de produits marqués donnés à bail.
Cependant, un arrêt rendu en application du droit néerlandais par la Cour de La Haye le 31 janvier 2024 a eu à connaître de la question dans un cas de location de matériel, et confirmé l’absence d’épuisement dans cette hypothèse. 
Les juges néerlandais ont précisé que les utilisateurs du système de location de matériel n’ont pas acquis de droit effectif de disposer des produits, ces derniers étant loués et non vendus :
« Tous les conteneurs CC sont et restent la propriété de CC. Tous les droits de propriété intellectuelle sur les conteneurs et identifiants CC restent à tout moment la propriété de CC. » (§4.1) ;

« Dans l'ensemble, la Cour estime que, compte tenu de l'état actuel de la jurisprudence tant de la Cour suprême que de la Cour de justice, les arguments avancés par le syndic à l'appui de son recours à l'épuisement ne permettent pas de conclure que Container Centralen a épuisé son droit de première commercialisation dans l'EEE en mettant en circulation dans le système CC Container les conteneurs CC munis des marques d'identification. […] on ne peut pas dire que Container Centralen permet à ses sous-traitants de disposer des conteneurs CC et des marques d'identification d'une manière dont ils ont été commercialisés dans l'EEE, comme l'a voulu la Cour de justice dans l'arrêt Peak Holding » (Tribunal d’instance de La Haye, 31 janvier 2024, Container Centralen c. QPE, §4.31).
Le contrat de location
Le contrat de location s’apparente, en droit français, au contrat de bail précité. Aussi, le raisonnement et la réponse à la question devraient être identiques. Toutefois, nous n’avons pas trouvé de décision statuant dans ce cas de figure.
L’absence de jurisprudence française sur le sujet nous a amenés à recentrer notre réflexion sur les contrats de licence de marque, qui nous semblent plus applicables à l’hypothèse de travail, et seront envisagés à la question 2) g).



b) Un acte tel que la remise des marchandises à un tiers, lorsque ce dernier n'a pas le pouvoir indépendant de disposer des marchandises, par exemple lorsque les marchandises sont vendues en consignation, ou qu'il existe une clause de réserve de propriété sur les marchandises jusqu'à leur paiement intégral.

NON. Comme précité, si le tiers est simplement mis en possession des marchandises, sans avoir ni le pouvoir, ni le droit d’en disposer (puisqu’il ne dispose pas de l’abusus), il n’a donc pas le droit de mettre les produits dans le commerce.
Toutefois, les deux hypothèses envisagées par la question ne nous semblent pas correspondre à la notion de « ne pas avoir le pouvoir indépendant de disposer des marchandises ».
La vente en consignation
La vente de produits en consignation consiste en la remise par le consignateur de marchandises à un consignataire qui ne paye le prix au consignateur que lorsqu’il les a vendues. Le consignataire se voit donc attribuer le droit de vendre les produits (l’abusus) et par conséquent de les « mettre sur le marché », ce qui épuise les droits de marque.
[bookmark: _Hlk189934707]La vente sous clause de réserve de propriété
La vente sous clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l'effet translatif de propriété du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur jusqu'à complet paiement du prix.
La réserve de propriété est, en effet, définie comme une « clause par laquelle les parties à un contrat translatif de propriété conviennent que le transfert de propriété du bien sera retardé jusqu'au paiement de la somme convenue » (Dalloz, Fiches d’orientation – Réserve de propriété, juillet 2023). Selon l’article 2367 du Code civil, une telle clause « suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie ». En revanche, elle ne « remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix » (Cass. Com., 17 octobre 2018, n° 17-14.986).
L’acquéreur peut revendre le produit et a donc le pouvoir d’en disposer et en théorie de « le mettre sur le marché ». La question nous semble toutefois théorique puisque les produits auront déjà été « mis sur le marché » par la première vente même sous clause de réserve de propriété.

L'épuisement des droits de marque peut-il être causé par l'un des éléments suivants ?

1. Un contrat de vente

OUI. La jurisprudence française applique de manière constante le principe selon lequel le contrat de vente, qui entraîne le transfert de propriété des produits marqués, épuise les droits du titulaire de marque. Elle met ainsi en œuvre l’article L. 713-4 du CPI et donc l’épuisement des droits depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1991 (Reims, 14 février 2001, n° 99/00311).  
Étonnamment, les décisions rendues sur ce fondement et antérieures aux années 2004/2005 ne sont pas si nombreuses, sans doute parce que l’épuisement des droits est surtout opposé en défense, comme exception à l’encontre de l’action engagée par le titulaire des droits. 
Le premier arrêt de la Cour de cassation que nous avons identifié a été rendu le 26 janvier 1999 et encore, il s’agit d’une application a contrario, dans laquelle elle a rappelé au visa des articles L. 713-3, L. 713-4 et L. 716-1 du CPI, que le fait de mettre pour la première fois dans le commerce, sans l’autorisation du titulaire de la marque, des produits qui ont été régulièrement revêtus de cette marque au stade de leur fabrication constitue une contrefaçon : 
« Vu les articles L. 713-2, L. 713-4 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le fait de mettre, pour la première fois, dans le commerce sous une marque, sans l'autorisation de son titulaire, des produits qui ont été régulièrement revêtus de cette marque au stade de la fabrication constitue une contrefaçon (…) » (Cass., Com., 26 janvier 1999, n° 97-10.172).
Ceci revenait à reconnaître que si les produits avaient été mis sur le marché par le titulaire de la marque, ses droits auraient été épuisés (V. également : Cass., Com., 14 juin 2005, n° 02-16.443).
La première application « mécanique » de l’article L. 713-4 du CPI par la Cour de cassation identifiée est un arrêt rendu le 12 mai 2004, dans lequel elle a confirmé un arrêt d’appel qui avait rejeté une action en contrefaçon au motif qu’il avait été établi que tous les produits litigieux avaient été acquis dans l’UE avec l’autorisation du titulaire, la Cour d’appel ayant « caractérisé le consentement du titulaire pour chacun des produits » (Cass., Com., 12 mai 2004, n° 02-14.375). 
Hypothèse du contrat de vente sous condition
Si la jurisprudence française applique dans l’ensemble les raisonnements et solutions de la CJUE en la matière, certaines décisions anciennes se sont démarquées de la jurisprudence européenne dans des hypothèses particulières.
Par exemple, dans un arrêt du 26 mars 2008, la Cour de cassation a considéré que la vente de produits marqués sous condition de dégriffage faisait obstacle à l’épuisement des droits de marque :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hugo Boss France a vendu à la société King international Trade (la société Kit Com) des produits marqués "Hugo Boss", à charge pour elle d'en assurer le dégriffage ; que la société Kit Com les a revendus à la société Gerzane, en précisant qu'ils devaient être dégriffés ; que cette dernière les ayant revendus à la société MJS international (...)
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu, par motif non contesté, que la société Hugo Boss France n'avait pas consenti à la commercialisation de produits marqués "Hugo Boss", et n'avait donc concédé aucun droit à la société Kit Com quant à l'usage des marques en cause, le moyen s'attaque à un motif erroné, mais surabondant, dès lors que la participation des autres sociétés Hugo Boss à cette convention n'était pas plus de nature à emporter leur consentement à cet usage de marques (…) » (Cass., Com., 26 mars 2008, n° 06-20.828).
Cette décision n’est pas isolée puisque dans un autre arrêt rendu le 21 octobre 2008, la Cour de cassation a également jugé que la mise dans le commerce n’entraînait pas l’épuisement des droits de marque lorsque les « conditions particulières » imposées par le titulaire de la marque au revendeur n’avaient pas été respectées par le tiers acquéreur (Cass., Com., 21 octobre 2008, n° 05-12.580).
Ce raisonnement a été critiqué par la doctrine, au motif qu’il était contraire à la jurisprudence Peak Holding de la CJUE selon laquelle une clause contractuelle d’interdiction de revente entre le titulaire de la marque et le vendeur des produits marqués ne saurait empêcher l’épuisement des droits de marque invoqué par le tiers acquéreur.
L’analyse de la jurisprudence postérieure fait ressortir une évolution de cette jurisprudence. À titre d’exemple, plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont considéré que les principes dégagés par la Cour de justice pouvaient s’appliquer à la revente par un tiers dans des conditions différentes de celles convenues entre le titulaire des droits et le revendeur (Cass., Com., 23 mars 2010, n° 09-65.839 et Cass., Com., 24 mai 2011, n° 10-18.474). Encore faut-il toutefois que cette revente n’ait pas lieu dans des conditions dans lesquelles le titulaire des droits serait en mesure d’invoquer un motif légitime l'autorisant à s'opposer à une nouvelle commercialisation de ses produits, tel que l’altération des produits ou la dépréciation de la marque.
Hypothèse du contrat de vente avec remise de testeurs et d’échantillons de parfums
Une attention particulière doit être portée à l’hypothèse de la remise de testeurs et d’échantillons de parfums, cette remise étant considérée comme n’étant pas une « mise sur le marché ».  
En effet, dans l’arrêt Coty Prestige du 3 juin 2010, la CJUE a dit pour droit que « la remise de « testeurs à parfum » aux intermédiaires liés par contrat au titulaire de la marque afin que leurs clients puissent en essayer le contenu a lieu sans transfert de propriété et avec interdiction de vente, où le titulaire de la marque peut à tout moment rappeler cette marchandise et où la présentation de celle-ci se distingue clairement de celle des flacons de parfum habituellement mis à la disposition desdits intermédiaires par le titulaire de la marque, le fait que ces testeurs soient des flacons de parfum qui comportent les mentions « démonstration » et « vente interdite » s’oppose à ce que le consentement du titulaire de la marque à leur mise dans le commerce soit implicitement reconnu » (CJUE, 3 juin 2010, Coty Prestige, aff. C-127/09, §48).
Dans le même sens, dans l’arrêt L'Oréal du 12 juillet 2011, elle a jugé au sujet des échantillons, que « la fourniture par le titulaire d’une marque, à ses distributeurs agréés, d’objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu’échantillons gratuits, ne constitue pas, en l’absence d’éléments probants contraires, une mise dans le commerce au sens de la première directive 89/104 (...) » (CJUE, 12 juillet 2011, L'Oréal, aff. C-324/09, §73).
En application de cette jurisprudence, la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 6 décembre 2023, que la distribution d’échantillons gratuits ne constituait pas une mise dans le commerce et ne pouvait donc provoquer l’épuisement des droits de marque du titulaire (Cass., Com., 6 décembre 2023, Chanel, n° 20-18.653).
En revanche, la situation est différente pour les échantillons ayant le statut d’objet de collection. En effet, dans un arrêt du 21 février 2001, la Cour d’appel de Paris a opéré une distinction selon que les échantillons circulaient en tant qu'objets commerciaux ou objets de collection et a considéré qu’un échantillon qui avait été acquis comme objet de collection pouvait bénéficier de l’épuisement des droits de marque, à condition qu’il ait été mis dans le commerce avec le consentement du titulaire des droits (Paris, 21 février 2001, n° 96/22261). 
Nous n’avons toutefois pas trouvé de jurisprudence plus générale concernant les objets promotionnels ou publicitaires. Aussi, en l’état du droit positif, nous ne sommes pas en mesure de dire si les solutions exposées dans les arrêts précédents peuvent être étendues à la catégorie plus large des objets promotionnels ou publicitaires.
Un contrat de vente sous clause de réserve de propriété

OUI. Ainsi qu’il a déjà été dit sous 1) c), la vente sous clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l'effet translatif de propriété du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur jusqu'à complet paiement du prix, qui confère à l’acquéreur le droit de revendre les produits (même avant le paiement au premier propriétaire). L’acquéreur se voit transmettre le pouvoir sur « l’abusus », il a donc le pouvoir de disposer du produit et en théorie de « le mettre sur le marché ». L’hypothèse nous semble toutefois théorique puisque les produits auront préalablement été « mis sur le marché » par la première vente, même sous clause de réserve de propriété. 
Un contrat de vente transfrontalière au sein d'une entreprise

NON. Comme indiqué précédemment, en application de la jurisprudence Peak Holding, une importation ou une offre à la vente ne constitue pas une mise sur le marché, dès lors que le titulaire des droits a importés les produits « dans l'EEE en vue de les vendre dans celui-ci ou lorsqu'il les a offerts à la vente à des consommateurs dans l'EEE, dans ses propres magasins ou dans ceux d'une société apparentée, mais sans parvenir à les vendre » (CJUE, 30 novembre 2004, Peak Holding, aff. C-16/03, §44).
La doctrine s'accorde à dire que l'acte d'épuisement suppose que le produit soit sorti du circuit interne de distribution de l'entreprise ou du groupe de sociétés, c'est-à-dire qu'il ait été mis à la disposition d'une entreprise totalement indépendante économiquement parlant (L'épuisement du droit intellectuel en droits allemand, français et communautaire, 1989, Brigitte Castell). Cette approche opère une distinction entre les actes préparatoires à la mise dans le commerce et la mise dans le commerce elle-même. Ainsi « de simples actes préparatoires, tels que l'apposition de la marque sur les marchandises, leur circulation au sein d'un groupe d'entreprises avant mise dans le commerce, leur importation par le titulaire en vue de les mettre en vente, ou même une offre non suivie d'effet ne réalisent pas l'épuisement » (Jurisclasseur Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7513 : Contrefaçon de marque – Usage illicite de marque, 2017, Julien Canlorbe).
Il en découle qu’un contrat de vente transfrontalier au sein d’une même entreprise peut être qualifié d’acte préparatoire, et ne saurait, en conséquence, entraîner l’épuisement des droits du titulaire de marque. 
Un contrat d’échange

OUI. Un contrat d’échange est défini comme « un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre » (art. 1702 du Code civil). À l'instar de la vente, l’échange s’opère par le seul échange des consentements (art. 1703 du Code civil). Par définition, l’échange entraîne donc le transfert aux copermutants du droit de disposer des produits échangés. La conclusion d’un contrat d’échange réalise donc la mise dans le commerce selon les critères établis par l’arrêt Peak Holding. Il en résulte que l’épuisement des droits de marque peut être causé par la conclusion d’un contrat d’échange.
Un contrat de donation

OUI. Le Groupe Français entend la question comme celle de la donation entre vifs, à savoir l’ « acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte » (art. 894 du Code civil). Dans un tel cas, le transfert de propriété des biens donnés est immédiat, de sorte que le donataire acquiert le droit de disposer des produits donnés. Il en va de même pour le cas particulier du don manuel, lequel se réalise par tradition, c'est-à-dire par la remise de la chose au donataire par le donateur. En théorie, l’épuisement des droits de marque peut donc résulter d’une donation. Toutefois, nous n’avons pas trouvé de décisions traitant spécifiquement de cette hypothèse.
Nous signalons cependant un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 2 juillet 1998 qui a retenu qu’aucune contrefaçon des droits de marque n’était intervenue dans l’hypothèse d’une donation, au motif que : 
« Quelle que soit au demeurant la forme retenue par la société PARFUMS NINA RICCI pour mettre en circulation ses produits, soit par une vente, soit à titre gracieux comme en l’espèce, force est encore de constater qu'elle n'établit pas que cette mise en circulation aurait eu lieu sans son consentement ».
Un contrat de distribution

OUI. La mise sur le marché peut être effectuée par le titulaire des droits de marque, mais elle peut également l’être, avec son consentement, par d’autres opérateurs avec lesquels celui-ci entretient des relations économiques et juridiques.
Hypothèse des marques d’origine commune
La mise dans le commerce peut être effectuée par une société appartenant au même groupe que le titulaire des droits de marque, dès lors que ces derniers sont considérés comme une « entreprise unique » (CJCE, 22 juin 1994, Ideal-Standard, aff. C-9/93, §37). La Cour de cassation a précisé que le critère est celui de la dépendance économique et juridique (Cass., Com., 20 février 2007, n° 05-11.088). La Cour d’appel de renvoi a poursuivi ce raisonnement en se référant à la notion de garantie d’origine : 
« Considérant enfin qu'il ne saurait y avoir d'épuisement des droits sur une marque que dans la mesure où celle-ci a été utilisée pour servir la fonction essentielle qui est la sienne, à savoir garantir au consommateur l'origine (et la qualité qui y est associée) du produit sur lequel elle est apposée ; que pour y parvenir elle doit, comme le rappelle la CJCE, constituer la garantie que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. » (Paris, 7 novembre 2008, n° 07/06179).
La CJUE a retenu une solution similaire dans l’arrêt Schweppes du 20 décembre 2017, dans une hypothèse dans laquelle le titulaire de la marque avait cédé à un tiers importateur une marque identique, en disant pour droit que le titulaire ne pouvait s'opposer à l'importation de produits identiques revêtus de cette marque et dès lors : 
· Que le titulaire de la marque avait activement et délibérément favorisé la confusion concernant l’unicité de la marque et de son origine commerciale ;
ou 
· Qu’il existait des liens économiques entre le titulaire de la marque et ce tiers, ce lien étant notamment démontré lorsque ces derniers coordonnent leurs politiques commerciales ou s’accordent afin de contrôler conjointement l’utilisation de la marque, de telle sorte qu’ils ont la possibilité de déterminer directement ou indirectement les produits sur lesquels elle est apposée et d’en contrôler la qualité (CJUE, 20 décembre 2017, Schweppes, aff. C-291/16, §55).

Hypothèse du contrat de distribution 
OUI. En toute logique, la mise sur le marché peut également être réalisée par une société avec laquelle le titulaire de la marque a conclu un contrat de distribution. Une des premières illustrations jurisprudentielles identifiée de ce principe est l’arrêt Océan Pacific du 2 décembre 1997, dans une application a contrario (Cass., Com., 2 décembre 1997, Océan Pacific, n° 95-17.255).
Cette décision bien que ne précisant pas explicitement que l’épuisement des droits peut résulter de la conclusion d’un contrat de distribution, est fréquemment cité par la doctrine pour établir que le titulaire de la marque peut agir en contrefaçon contre le distributeur ayant importé et vendu des produits marqués sans son autorisation. Interprété a contrario, il enseigne que l’épuisement des droits s’opère dès lors que le titulaire des produits marqués a consenti à leur mise sur le marché par le distributeur.
La jurisprudence applique de manière constante le principe de l’épuisement des droits dans le cadre de contrats de distribution (V. par exemple : Paris, 9 octobre 2020, n° 18/19758 confirmé par Cass., Com., 19 octobre 2022, n° 21-10.447), notamment dans les nombreuses affaires « Converse » (Paris, 28 novembre 2014, n° 14/12483 confirmé par Cass., Com., 8 novembre 2016, n°15-12.229 , Paris, 3 février 2017, n° 16/02505 confirmé par Cass., Com., 5 juin 2019, n° 17-13.865 et Paris, 26 mai 2017, n° 16/04716 confirmé par Cass., Com., 27 mars 2019, n° 17-21.202).
Un contrat de licence

OUI. Il est largement admis que les droits de marque peuvent être épuisés dans le cadre de l’exécution d’un contrat de licence entre le titulaire de la marque et son licencié. En effet, un contrat de licence est un contrat par lequel le titulaire de droits de marque confère à un tiers (le licencié) le droit de l’utiliser commercialement en relation avec des produits ou services dans des conditions déterminées, tout en conservant la pleine propriété de la marque. Ce contrat autorise normalement le licencié à mettre sur le marché des produits et services marqués avec le consentement du titulaire de marque, ces produits et services étant ensuite amenés à circuler.
La jurisprudence française et européenne ne laisse aucun doute quant à l’épuisement des droits en présence d’un contrat de licence. En effet, dans l’arrêt Copad précité, la CJUE a dit pour droit que les droits peuvent être épuisés lorsque la mise sur le marché des produits est effectuée par un licencié dans le cadre d’un contrat de licence conclu avec le titulaire de la marque :
« dans certains cas, l’épuisement de ce droit exclusif joue lorsque la commercialisation des produits est effectuée par un sujet lié économiquement au titulaire de la marque. Tel est le cas, en particulier, d’un licencié » (CJUE, 23 avril 2009, Copad, aff. C59/08, §43). 
Ces principes ont été repris par la jurisprudence française :
« Par la conclusion des contrats de licence de marque concédés les 06 octobre 2005 et 23 mars 2006 à la société Promocean BV, la SAS Thierry Mugler a épuisé ses droits sur lesdites marques » (Paris, 5 juin 2013, n° 10/18348).
« C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé, au vu notamment des bons de commande et factures produits aux débats, qu'il était établi que les vêtements précités destinés à la société YANIV LAVI provenaient de la société anglaise LOCAL BOY'Z, fabricant sous licencié PIERRE CARDIN, et que ces vêtements avaient donc été mis sur le marché de l'espace économique européen par le titulaire des marques ou du moins avec son consentement et qu'il a dit en conséquence que la preuve de l'épuisement des droits de marque était suffisamment rapportée et débouté M. Pierre CARDIN et la SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN de l'ensemble de leurs demande en contrefaçon. » (Paris, 15 septembre 2020, n° 18/06869).
Toutefois, l’épuisement des droits dans le cadre d’un contrat de licence n’est pas absolu. En effet, l’article L. 713-4 du CPI et la jurisprudence française écartent l’épuisement des droits lorsque le titulaire des droits justifie de motifs légitimes. Tel est le cas, par exemple, en cas de violation des conditions de consentement pour la mise sur le marché ou en cas de modification ou d’altération des produits.
L’article L. 713-4 alinéa 2 du CPI dispose en effet que « faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits. ». Par ailleurs, l’article L. 714-1 du même code précise  que « Les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de la licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. » (V. également question 5) a)).
La CJUE a, sur cette question interprété l'article 7 §1 de la Directive 89/104/CEE, en ce sens que :
« la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d’une clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la marque, lorsqu’il est établi que cette clause correspond à l’une de celles prévues à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive » (CJUE, 23 avril 2009, Copad, aff. C-59/08, §51).
La jurisprudence française est constante à ce sujet : 
· « le titulaire de la marque dont le droit est épuisé ne conserve la possibilité de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation, que s'il justifie de motifs légitimes tenant notamment à la modification ou à l'altération de ses produits intervenue ultérieurement, à savoir après la première vente ; que dès lors en l'espèce, la dégriffe intervenue sous la responsabilité du licencié, avant la première commercialisation du produit n'était pas de nature à constituer un obstacle à l'épuisement du droit du titulaire de la marque » (Cass., Com., 2 février 2010, n° 06-16.202) ;

· « Alors que la mise sur le marché par le titulaire de la marque d'un produit marqué emporte épuisement du droit à la marque, sans que la violation par le revendeur licencié des clauses du contrat de licence afférentes à la commercialisation des invendus n'y mette obstacle ; […] qu'il n'en va autrement que si un motif légitime justifie que le jeu de l'épuisement du droit de marque soit paralysé. » (Cass., Com., 9 octobre 2012, Cerruti, n° 11-11.094) ;

· « Considérant qu'elle ajoute que seule la violation par le licencié d'une des clauses limitativement énumérées à l'article 22 § 2 du règlement sus visé [ndlr règlement (UE) n° 207/2009 du 26 février 2009] est susceptible de faire échec au consentement du titulaire de la marque » (Paris, 5 juin 2013, n° 10/18348) ;
Ainsi, un contrat de licence conclu entre le titulaire de marque et un tiers chargé de commercialiser ses produits entraîne l’épuisement des droits, sauf si le licencié enfreint les conditions du contrat ou si le titulaire dispose de motifs légitimes tels que l’altération ou la modification des produits. Il en résulte qu’il n’y a pas d’épuisement des droits lorsque le licencié commercialise les produits sans le consentement du titulaire (Paris, 19 février 2021, n° 19/14338) ou lorsque ce dernier apporte la preuve d’un motif légitime s’opposant à cet épuisement (Cass., Com., 9 octobre 2012, Cerruti, n° 11-11.094).
Un contrat de location 

NON.

Un contrat de bail

NON. Les termes de « location » et de « bail » peuvent être utilisés sans distinction, ces derniers étant assimilés. Nous traiterons donc ces deux sous-questions conjointement.
Selon l’article 1709 du Code civil, le contrat de location n’emporte pas le transfert de propriété du bien loué. Par définition, le bien mis en location n’a pas été mis sur le marché par son propriétaire, ce dernier ne souhaitant pas en concéder la propriété mais seulement l’usage. Au terme du contrat, le bien loué doit être restitué à son propriétaire. Ainsi, il n’a pas vocation à circuler et il n’y a donc pas d’épuisement des droits de marque dans le cadre d’un contrat de location. 
A notre connaissance, la jurisprudence française ne s’est pas prononcée sur cette question. Toutefois, le contrat de bail excluant par définition qu’un transfert de propriété ait eu lieu, il nous paraît logique que le principe de l’épuisement des droits ne puisse s’appliquer.
Un contrat de leasing

OUI, mais seulement si l’option d’achat est levée par le crédit-preneur. La définition du contrat de leasing est posée par l’article L. 313-7 alinéa 2 du Code monétaire et financier :
« 1. Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ».
Le leasing, la location-vente ou encore le crédit-bail, désignent un contrat de location avec promesse de vente. Plus précisément, le leasing est un contrat assorti d’une promesse unilatérale de vente accordant au preneur la faculté d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. Il est généralement conclu pour une période de 2 à 5 ans, pendant laquelle la propriété du bien est conservée par le loueur, mais la jouissance est exclusivement accordée au locataire. 
A notre connaissance, la jurisprudence française n'a pas encore statué sur la question de l’épuisement dans un tel cadre. Toutefois, par analogie avec le contrat de location simple, tant que l’option n’est pas levée par le crédit-preneur, la propriété du produit n’est pas transférée. Dès lors, il n’y a pas d’épuisement des droits. 
En revanche, une fois le contrat de leasing arrivé à échéance et si le locataire lève l’option d'achat, la propriété du bien louée lui est transférée. La vente du produit entraîne alors l’épuisement des droits de marque dans les conditions de l’arrêt Peak Holding. 
La remise des marchandises à un transitaire, un transporteur, un agent

Hypothèse du transbordement
NON. Le transbordement consiste à transférer des marchandises d’un moyen de transport à un autre, lorsque celles-ci sont déchargées du moyen de transport utilisé à l’importation pour être chargées sur celui destiné à l’exportation. Il s’agit d’une opération de transport qui peut être assimilée au transit de marchandises, les régimes juridiques et pratiques des deux opérations étant similaires.
La CJUE a considéré, dans l’arrêt Koninklijke Philips Electronics, que des marchandises placées sous le régime du transbordement ne peuvent porter atteinte aux droits du titulaire de marque « du seul fait qu'elles sont introduites sur le territoire douanier de l'Union sous un régime suspensif ». Elles peuvent cependant y porter atteinte « lorsqu'il est prouvé qu'elles sont destinées à une mise en vente dans l'Union européenne » (CJUE, 1er décembre 2011, Koninklijke Philips Electronics, aff. jointes C-446/09 et C-495/09, §78).
Il résulte de cette jurisprudence que, dans l’hypothèse d’un transbordement, les produits marqués ne sont pas mis sur le marché. Une telle opération ne peut donc entraîner l’épuisement des droits du titulaire de marque.
Le transit de marchandises 

NON. En droit européen et notamment dans le Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l'Union, le transit de marchandises est envisagé en référence aux notions de transit externe et interne, sans que la notion de « transit » ne soit clairement définie. Le transit externe vise « la circulation de marchandises non Union d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union » (art. 226 du Code des douanes de l’Union). Le transit interne désigne « la circulation de marchandises de l'Union d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union, avec emprunt d'un pays ou territoire situé en dehors de ce territoire douanier, sans modification de leur statut douanier » (art. 227 du Code des douanes de l’Union).
En droit français, le transit de marchandises est défini comme « la faculté de transporter des marchandises sous douane soit à destination, soit au départ d'un point déterminé du territoire douanier » (art. 125 al. 1 du Code des douanes).
Toutefois, la notion est appréhendée de manière plus large en droit des marques qu’en droit douanier, et couvre un spectre plus étendu de situations, de sorte que le Groupe Français de l'AIPPI a proposé à l’occasion de la question Q230 (2012, Séoul) de définir le transit comme « la situation de marchandises de provenance étrangère physiquement présentes sur le territoire national, mais déclarées non destinées à être mises sur le marché dudit territoire national ».
Il résulte de ces définitions que, « par sa nature même, le transit exclut la mise dans le commerce du produit transporté » et ne saurait porter atteinte aux droits du titulaire de marque (Jurisclasseur Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7517 : Droit pénal de la contrefaçon, 2013, Sylvianne Durrande).
La CJUE considère que le transit, en tant que tel, ne constitue pas une mise dans le commerce des marchandises concernées dans l’état de transit (CJCE, 6 avril 2000, The Polo Lauren Company, aff. C-383/98, CJCE, 26 septembre 2000, Commission contre République française, aff. C-23/99, CJCE, 23 octobre 2003, Rioglass, aff. C-115/02 et CJCE, 7 janvier 2004, Rolex, aff. C-60/02).
La Cour de cassation s’est alignée sur cette interprétation dans un arrêt du 31 mars 2004, après avoir rappelé :
« Mais attendu que la Cour de Justice des Communautés européennes (…)  a précisé que l'opération de transit ne constituant pas une mise sur le marché » (Cass., Com., 31 mars 2004, n° 00-10.901).
Elle a réitéré cette interprétation par arrêt du 2 juin 2006, dans lequel elle a retenu que « l'opération de transit de par sa nature, ne constitue pas une mise sur le marché, laquelle consiste en une offre de vente suivie d'effet » (Cass., Com., 7 juin 2006, n° 04-12.274).
Autre, veuillez préciser. 

Nous n’avons pas trouvé d’autres hypothèses.

Laquelle des conditions suivantes doit être remplie pour que le droit de marque soit épuisé lorsque les produits sont mis sur le marché ?

1. Les produits sont mis sur le marché exclusivement par le titulaire de la marque ou avec son consentement ;

OUI. L’article L. 713-4 du CPI énonce expressément « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ».
La loi prévoit donc que l’épuisement des droits s’applique dans les deux cas de figure.
L’hypothèse de la mise dans le commerce par le titulaire étant relativement simple, c’est surtout la notion de son consentement qui a été débattue, puisque la mise dans le commerce peut être effectuée par d’autres opérateurs avec lesquels il entretient des relations juridiques et économiques. En effet, le consentement du titulaire des droits de marque peut être implicite : 
« Le consentement du titulaire d'une marque à une commercialisation dans l'Espace économique européen (…), lorsqu'il résulte d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l'Espace économique européen, qui, appréciés par le juge national, traduisent de façon certaine une renonciation du titulaire à son droit de s'opposer à une mise dans le commerce dans l'Espace économique européen. » (CJCE, 20 novembre 2001, Zino Davidoff, aff. jointes C-414/99 à C-416/99, §47).
Ce consentement doit cependant avoir été donné pour chaque exemplaire ou lot de produits concernés. Aussi, il ne saurait y avoir épuisement des droits lorsque le titulaire de la marque a seulement consenti à la mise sur le marché de produits identiques ou similaires (CJCE, 1er juillet 1999, Sebago, aff. C-173/98).
La mise sur le marché peut ainsi être effectuée par une société du même groupe, avec laquelle le titulaire des droits de marque est considéré comme une « entreprise unique » (CJCE, 22 juin 1994, Ideal-Standard, aff. C-9/93 et Cass., Com., 20 février 2007, n° 05-11.088), mais également par son distributeur (Cass., Com., 2 décembre 1997, Océan Pacific, n° 95-17.255) ou encore son licencié (CJUE, 23 avril 2009, Copad, aff. C-59/08 et Com., 9 avril 2002, n° 99-15.428 et n° 99-15.428).

Les produits sont mis sur le marché par une entité ayant une relation commerciale avec le titulaire de la marque, même sans le consentement de ce dernier ;

NON. L'épuisement des droits de marque ne peut intervenir sans le consentement du titulaire des droits, même implicite. Ce consentement est en effet essentiel à la caractérisation de la mise sur le marché des produits marqués. 
Par exemple, il ne suffit pas que les produits aient été revêtus de la marque sous le contrôle du titulaire des droits, au stade de leur fabrication, pour présumer l’accord de ce dernier à leur commercialisation (Cass., Com., 26 janvier 1999, n° 97-10.172). De même, il ne saurait y avoir épuisement des droits lorsque l'origine des produits achetés par un revendeur final ne peut être identifiée, le consentement du titulaire à leur mise sur le marché ne pouvant dans ce cas être démontré (Paris, 6 septembre 2016, Swatch, n° 15/00108).

Les produits sont mis sur le marché par le licencié ou le sous-licencié, même sans le consentement du titulaire de la marque.

NON. Le consentement du titulaire des droits doit également être établi en présence d’un contrat de licence. 
A titre d’illustration, la jurisprudence européenne considère qu’il n'y a pas d'épuisement des droits lorsque le licencié a méconnu une clause du contrat de licence correspondant à celles prévues à l’article 8 de la Directive 2008/95/CE, agissant ainsi sans le consentement du titulaire des droits de marque (CJUE, 23 avril 2009, Copad, aff. C-59/08, §51. V. question 2) g)). Comme précédemment exposé à la question 2) g), ce raisonnement est également appliqué par la Cour de cassation (Com., 2 février 2010, n° 06-16.202).

Quelles sont les exigences concernant le consentement du titulaire de la marque à l'épuisement des droits de marque ?

1. Le consentement doit être exprimé d'une manière qui démontre sans équivoque l'intention du titulaire de la marque de mettre les produits dans le commerce sur le territoire concerné ;

OUI. Le consentement du titulaire des droits est une condition déterminante de l’épuisement du droit de marque. Il doit être exprimé de façon certaine, traduisant ainsi la volonté du titulaire de renoncer à son droit exclusif d’interdire la commercialisation ultérieure des produits marqués (CJUE, 23 avril 2009, Copad, aff. C-59/08, §42, précité).
Il revient au défendeur à l’action en contrefaçon, se prévalant de l’épuisement des droits de démontrer que le titulaire de la marque a donné son consentement pour la mise dans le commerce des produits marqués. Les modalités de ce consentement varient en fonction du lieu de la première commercialisation :
· dans l’UE, puis dans l’EEE: une fois un produit authentique mis dans le commerce par le titulaire de la marque ou par un tiers autorisé, il ne peut plus s’opposer à sa revente. Toutefois, l’épuisement des droits ne concerne que les exemplaires du produit commercialisés avec son consentement. Le titulaire conserve ainsi le droit d’interdire l’usage de sa marque pour tous les exemplaires n’ayant pas fait l’objet de ce consentement (CJCE, 1er juillet 1999, Sebago, aff. C-173/98, §22 et Cass., Com., 7 avril 2009, n° 08-13.378. V. question 3) a)).
· en dehors de l’UE et de l’EEE : Tout comme le droit européen (CJCE, 16 juillet 1998, Silhouette, aff. C-355/96, §31), le droit français refuse l’épuisement international des marques (Cass., Com., 2 décembre 1997, Océan Pacific, n° 95-17.255). En d’autres termes, la mise sur le marché d’un produit hors de l’EEE avec le consentement du titulaire ne suffit pas à entraîner l’épuisement des droits de marque au sein de l’EEE. Toute importation parallèle vers l’EEE nécessite un consentement exprès du titulaire (Paris, 23 novembre 2021, n° 20/17694).

1. Le consentement peut être implicite, mais cela ne permet pas de présumer l'existence du consentement, par exemple, il ne peut être déduit du silence ;

OUI. Le consentement du titulaire de la marque, qu’il soit direct ou indirect, est généralement explicite. Cependant, il peut aussi être implicite et résulter d'éléments ou circonstances antérieures, concomitantes ou postérieures à la mise dans le commerce hors de l’EEE, à condition qu’il reflète clairement la volonté du titulaire de renoncer à son droit exclusif (CJCE, 20 novembre 2001, Zino Davidoff, aff. jointes 414/99 à C-416/99, §46, CJUE, 15 octobre 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel, aff. C-324/08, §22, 23 et 25 et Cass. com., 9 avr. 2002, n° 99-15.426).
A titre d’exemple, les éléments suivants ne peuvent constituer un consentement implicite : 
· Une attitude négative ou un simple silence du titulaire (CJCE, 20 novembre 2001, Zino Davidoff, aff. jointes 414/99 à C-416/99, §55, Paris, 19 septembre 2003, n° 02/01021 et Versailles, 11 mars 2004, n° 02/00208) ;

· L'absence de communication du titulaire s’opposant à la commercialisation dans l’EEE, vis-à-vis des acquéreurs successifs (CJCE, 20 novembre 2001, Zino Davidoff, aff. jointes 414/99 à C-416/99, §56) ;

· L’absence d'indication par le titulaire, sur les produits, d'une interdiction de mise sur le marché dans l’EEE, (CJCE, 20 novembre 2001, Zino Davidoff, aff. jointes 414/99 à C-416/99,§56) ;

· Une absence de réserves contractuelles ou d’opposition (CJUE, 17 novembre 2022, Harman International Industries, aff. C-175/21, §49).

Le consentement du titulaire des droits de marque ne saurait résulter de telles circonstances sans méconnaître « l'exigence d'un consentement donné positivement, telle qu'elle résulte du droit communautaire » (CJCE, 20 novembre 2001, Zino Davidoff, aff. jointes 414/99 à C-416/99, §57 et 58).

Le consentement doit exister au moment de la mise sur le marché ;

OUI. L’épuisement des droits de marque s’applique lorsqu’un produit marqué est mis sur le marché. Il est donc raisonnable et communément admis de considérer que le consentement du titulaire de la marque doit exister au moment de la mise sur le marché. 
L’absence de consentement du titulaire de la marque au moment de la mise sur le marché d’un produit sur lequel serait apposé sa marque engendre nécessairement le risque que le titulaire s’oppose, à bon droit, à l’usage de sa marque. 
Toutefois, l’absence de consentement du titulaire au moment de la mise sur le marché des produits sur lesquels sont apposés sa marque n’empêche pas l’obtention a posteriori de ce consentement, permettant ainsi la régularisation d’une telle situation.  
Le consentement peut être exprimé a posteriori

OUI. Le consentement du titulaire de la marque est requis au moment de la mise sur le marché. En l’absence d’un tel consentement, ce dernier est libre de s’opposer à l’usage de sa marque et de faire opposition à la mise en œuvre de l’épuisement des droits. 
Cependant, l’obtention du consentement du titulaire peut être régularisée postérieurement à la mise sur le marché. Ainsi, il peut être obtenu et résulter d’éléments et de circonstances antérieures, concomitantes ou postérieures à cette mise en circulation (CJCE, 20 novembre 2001, Zino Davidoff, aff. jointes 414/99 à C-416/99, §46 et CJUE, 15 octobre 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel, aff. C-324/08, §35).
En d’autres termes, il est essentiel d’obtenir le consentement du titulaire de la marque à la mise sur le marché et qu’il soit exprimé de façon certaine, peu importe le moment d’obtention dudit consentement. Toutefois, il est préférable d’obtenir le consentement du titulaire de la marque préalablement à la mise dans le commerce. 

Les accords ou pratiques contractuelles peuvent-ils l'emporter sur le principe de l'épuisement des droits de marque ?

a) Non, les accords ou pratiques contractuelles ne peuvent pas prévaloir sur le principe de l'épuisement des droits de marque.


La réponse doit ici être nuancée. D’un côté, les accords ou pratiques contractuelles ne prévalent pas en principe sur l’épuisement des marques, mais d’un autre côté, ce principe connaît des exceptions.

Pour ce qui concerne le principe, la CJUE a rappelé dans l’arrêt Peak Holding susvisé (V. question 1) a)) qu’un contrat ne régit que les rapports des parties à cet acte et ne peut normalement pas empêcher les reventes ultérieures :
« La stipulation éventuelle, dans l'acte de vente opérant première mise dans le commerce dans l'EEE, de restrictions territoriales au droit de revente des produits concerne les seuls rapports des parties à cet acte. 
Elle ne saurait faire obstacle à l'épuisement prévu par la directive. 
La stipulation, dans un contrat de vente conclu entre le titulaire de la marque et un opérateur établi dans l'EEE, d'une interdiction de revente dans celui-ci n'exclut pas qu'il y ait mise dans le commerce dans l'EEE au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive et ne fait donc pas obstacle à l'épuisement du droit exclusif du titulaire en cas de revente dans l'EEE en violation de l'interdiction » (CJUE, 20 novembre 2004, Peak Holding, aff. C-16/03, §40 à 44).
Toutefois, ce principe connaît des limites, puisque comme exposé à la question 2) f), d’une part, le titulaire des droits dispose toujours de l’exception du « motif légitime » au sens du 2ème paragraphe de l’article L. 713-4 et de l’article 15 de la Directive 2015/2436 et d’autre part, les exceptions posées par l’article L. 714-1 du CPI et l’article 25 de la Directive susvisée peuvent trouver à s’appliquer.
Cet article du CPI qui transpose en droit interne la Directive dispose en effet : « Les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de la licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié » (V. également question 2) g) et question 17) g)).
Le non-respect de l’une de ces « limites de la licence » engage la responsabilité du licencié à l’égard du titulaire de la marque et corrélativement revient à une absence de consentement et donc fait échec à l’épuisement des droits. C’est tout à fait logique et légitime puisque dans l’hypothèse, il est porté atteinte au droit exclusif et que le consentement à la mise sur le marché fait défaut, de sorte que le principe de la libre circulation des produits, qui est la principale cause et justification de l’épuisement des droits, est écarté.
En effet, on peut logiquement considérer que les dispositions contractuelles conditionnent l’accord du titulaire des droits. Si la mise sur le marché des produits se fait dans le non-respect de l’accord conclu, il n’est alors pas possible de considérer que cette mise sur le marché est faite « avec le consentement » du titulaire.
A titre d’exemple, dans un jugement du 6 juin 2019, le Tribunal de grande instance de Paris a sanctionné comme non conforme au contrat de licence la vente d’un stock de produits sur Internet par un ancien licencié après résiliation du contrat, et donc en méconnaissance de celui-ci concernant sa durée et de surcroît sur internet, ce qui était également exclu contractuellement (TGI de Paris, 6 juin 2019, KIDILIZ GROUP c/ SONAT, n° 18/03695,).
Il a déjà été évoqué dans la question 2) a) au sujet de la « vente sous conditions » que la Cour de Cassation avait rendu en 2008 des décisions dans lesquelles elle avait estimées que le non-respect des conditions de reventes fixées par le vendeur, telles qu’une obligation de dégriffage ou le non-respect de conditions de vente, caractérisait une absence de consentement et donc une contrefaçon (Cass., Com., 26 mars 2008, n° 06-20.828 et Cass., Com. 21 octobre 2008, n° 05-12.580). Toutefois, ainsi qu’également souligné, cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine. 
On rappellera que ces conditions de revente imposées par le titulaire des droits peuvent également être appréhendées sous le visa des pratiques anti-concurrentielles (Paris, 15 septembre 2020, n° 18/06869).

b) Oui, par le biais de dispositions contractuelles explicites (par exemple, une clause stipulant explicitement que "l'épuisement ne s'applique pas").

NON.  Comme mentionné précédemment, de telles dispositions contractuelles ne sont pas de nature à faire obstacle à l’épuisement des droits de marque.

c) Oui, par des mécanismes indirects, par exemple en structurant la transaction comme un accord de service plutôt que comme une vente.

NON. Quelle que soit la forme, l’intitulé ou la structure du contrat, la mise sur le marché avec le consentement du titulaire entraîne nécessairement l’épuisement de ses droits.

d) Oui, en incluant des restrictions explicites sur le produit lui-même (par exemple, en l'étiquetant "non destiné à la revente").

OUI. La jurisprudence tant européenne que française considère que si les produits ne sont pas destinés à la vente, leur distribution ne vaut pas mise sur le marché. Dès lors, la règle d’épuisement des droits ne trouve pas à s’appliquer. (V. également question 2) a) au sujet de la remise d’échantillons et particulièrement CJUE, 3 juin 2010, Coty Prestige, aff. C-127/09 et Cass., Com., 6 décembre 2023, Chanel, n° 20-18.653).
Autre, veuillez préciser.

Nous n’avons pas trouvé d’autres hypothèses susceptibles de s’appliquer à cette question.

Raisons légitimes de s’opposer à la poursuite de la commercialisation des produits marqués

Quels types de motifs peuvent être considérés comme légitimes pour interdire l'usage d'une marque pour des produits soumis à l'épuisement des droits de marque ?

1. L’altération ou la dépréciation détérioration des marchandises

Ici, nous avons remplacé le mot « dépréciation » par le mot « détérioration » plus adéquat au sujet traité. 

OUI. En droit français, l’altération ou la détérioration des marchandises peuvent constituer un motif légitime au sens de l’article L. 713-4, alinéa 2 du CPI, qui dispose que le titulaire de la marque peut s’opposer « à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits ». Par application, une utilisation partielle d’un produit ensuite remis sur le marché peut être considérée par la jurisprudence comme une altération de nature à nuire à l’image de la marque (Cass., Com., 6 décembre 2023, Chanel, n° 20-18.653). 
La notion d’ « altération » peut être appréhendée assez largement. Ainsi, la commercialisation de parfums ou de produits cosmétiques, sans leur emballage d’origine, constitue un motif légitime, puisqu’elle est susceptible de porter atteinte à la réputation de la marque. Ce volet est également développé dans la question suivante. De même et logiquement, « une modification, sans autorisation, constitue un motif légitime permettant au titulaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation » (TGI de Paris, 30 septembre 2010, n°09/00814).  

L’atteinte à la réputation de la marque

OUI. Il peut exister un motif légitime lorsque les conditions de la commercialisation d’un produit par un tiers sont telles qu’il en résulte le risque d’une atteinte à la réputation de la marque.

Nous entendons ici la notion de « réputation » en référence à l’image de la marque telle qu’elle a été construite par son titulaire. Si nous comprenons que cette notion est différente de celle de « marque de renommée », puisque chaque marque étant susceptible d’avoir une image et une réputation, sans pour autant être connue d’une large fraction du public, la jurisprudence a une certaine tendance à assimiler les deux notions. Elle s’est néanmoins surtout prononcée au sujet de marques de luxe, également renommées.  

La CJUE a ainsi retenu dans l’arrêt de principe Parfums Christian Dior contre Evora, que l’atteinte à la marque de renommée constitue un juste motif faisant perdre le bénéfice de l’épuisement des droits :

« Il convient donc de répondre à la sixième question que les articles 30 et 36 du traité doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'un droit de marque ou d'un droit d'auteur ne peut s'opposer à ce qu'un revendeur, qui commercialise habituellement des articles de même nature, mais pas nécessairement de même qualité, que les produits protégés, emploie ceux-ci, conformément aux modes qui sont usuels dans son secteur d'activité, afin d'annoncer au public la commercialisation ultérieure de ces produits, à moins qu'il ne soit établi que, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l'utilisation de ces produits à cette fin porte une atteinte sérieuse à leur renommée. » (CJCE, 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, §59).
 
La Cour de cassation s’est alignée sur la jurisprudence précitée et retient logiquement l’existence d’un « motif légitime », lorsqu’un produit authentique de prestige est commercialisé dans des conditions ne respectant pas l’image de la marque (Cass., Com., 24 mai 2011, n° 10-20.620) ou par des soldeurs dans des conditions peu conformes à son image (Cass., Com., 2 février 2010, n° 06-16.202).

La question a souvent été posée dans l’hypothèse du retrait de l’emballage de produits de luxe. Ainsi dans l’arrêt L’Oréal du 12 juillet 2011, dans laquelle cette dernière reprochait à un revendeur d’avoir retiré l’emballage de ses produits, entraînant le retrait d’informations relatives à l’identification du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché desdits produits, la CJUE a jugé que même « lorsque le retrait de l’emballage n’a pas conduit à un tel défaut d’informations, le titulaire de la marque peut néanmoins s’opposer à ce qu’un parfum ou un produit cosmétique, revêtu de la marque dont il est titulaire, soit revendu dans un état déconditionné, s’il établit que le retrait de l’emballage a porté atteinte à l’image dudit produit et, ainsi, à la réputation de la marque » (CJUE, 12 juillet 2011, L'Oréal, C-324/09, §83). 
 
Il est effectivement retenu que l’absence de l’emballage d’origine de parfums et de produits cosmétiques lors de leur commercialisation peut nuire à l’image d’une marque de luxe (Cass., Com., 6 déc. 2023, Chanel, n° 20-18.653). 

Un tel juste motif reposant sur l’atteinte à la réputation peut s’étendre à la communication. Par exemple, il y a atteinte à l’image et à la réputation d’une marque lorsqu’une société revend certains produits vintages sous le thème jugé provocateur de la pornographie (TGI, 31 janvier 2019, n°17/05147).
Risque de confusion pour le consommateur

A titre liminaire, nous comprenons un tel risque de confusion, comme l’hypothèse dans laquelle le consommateur fait un lien entre le titulaire de la marque et le revendeur, et est amené à croire que la revente des produits est faite par le titulaire de la marque ou avec son consentement.

OUI. Ce risque de confusion peut prendre plusieurs formes. La première et plus fréquente d’entre elles est l’hypothèse d’une publicité tapageuse faite par un revendeur de produits marqués en utilisant la marque. La question se pose alors de savoir s’il existe un juste motif à l’exception à la règle d’épuisement des droits.

Le principe de l’épuisement des droits comprend le droit, pour le revendeur, de faire la promotion des produits marqués et d’utiliser la marque pour les besoins de cette promotion.  La jurisprudence reconnaît en effet avec constance au revendeur qui s’est licitement approvisionné, dispose de suffisamment de stocks et qui commercialise les produits dans des conditions normales, le droit d’effectuer de la publicité pour les promouvoir (Cass., Com., 15 mars 1994, n° 92-10.791). Elle a par la suite précisé, qu’il n’y a pas de risque de confusion pour le consommateur lorsque ce dernier, normalement avisé et moyennement attentif, ne fait pas un rattachement sur le plan économique ou commercial entre le titulaire de la marque et la société qui revend les produits marqués (Paris, 18 juin 2014, n° 13/00459). 

Ainsi, pour retenir l’existence d’un motif légitime dans l’hypothèse d’une publicité tapageuse pour une marque, il est nécessaire que celle-ci suscite, auprès d’un consommateur normalement avisé et moyennement attentif, un rattachement sur le plan économique ou commercial entre le titulaire de la marque et celui qui fait ladite publicité. 

Le risque de confusion peut encore résulter de la revente de produits marqués d’occasion, ces produits ayant subi des transformations « substantielles ». La notion de « transformation substantielle » n’étant pas définie, elle nécessitera à notre sens une appréciation in concreto afin de déterminer au cas par cas si la fonction essentielle de garantie d’origine procurée par la marque joue toujours ou si « le consommateur risque d’être induit en erreur par la présence de la marque sur ce produit et imputer à son titulaire l’état modifié de ce produit » (Tribunal judiciaire de Paris, 25 avril 2024, n° 21/14571).  

Les pratiques commerciales trompeuses

OUI. La Cour de justice a retenu que « peut constituer un motif légitime au sens de l’article 7.2 de la directive le fait que la marque est utilisée dans la publicité du revendeur d’une manière telle qu’elle peut donner l’impression qu’il existe un lien commercial entre le revendeur et le titulaire de la marque, notamment que l’entreprise du revendeur appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque ou qu’il existe une relation spéciale entre les deux entreprises » (CJCE, 23 février 1999, BMW, aff. C-63/97, §51). 

En droit interne, le Code de la consommation qualifie à l’article L. 121-2-1, de pratique commerciale trompeuse le fait de « crée[r] une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ». Le titulaire de la marque victime d’une pratique commerciale trompeuse est donc fondé à invoquer celle-ci comme motif légitime pour s’opposer à l’épuisement de ses droits.


Reconditionnement sans préavis information préalable

OUI. Nous comprenons par reconditionnement sans préavis (en anglais : « without notice »), le reconditionnement sans information préalable. A cet égard, nous estimons que la condition d’information préalable ne peut pas être isolée des autres conditions fixées par la Cour de justice (V. notamment : CJCE, 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, C-102/77 et CJCE, 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb, aff. jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93), qui sont cumulatives :

Le sur-étiquetage ou le reconditionnement d’un produit doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes afin d’éviter l’opposition légitime du titulaire de la marque (CJCE, 23 mai 1978, Hoffman-La Roche, aff. C- 102/77) : 

· L'utilisation du droit de marque par le titulaire de celle-ci pour s'opposer à la commercialisation du produit ayant fait l'objet d'un nouvel étiquetage sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres ;

· L’auteur du reconditionnement doit avertir le titulaire de la marque préalablement à la mise en vente des produits reconditionnés ; 

· Le reconditionnement doit être nécessaire à la commercialisation des produits dans le pays visé (sans celui-ci, l'accès effectif au marché serait considéré comme entravé) ;

· Le reconditionnement ne doit pas être susceptible d’affecter l’état originaire du produit ; 

· [bookmark: _Hlk194401119]Le produit reconditionné doit faire clairement apparaître l’identité de l’auteur du reconditionnement ; 

· La présentation du produit reconditionné ne doit nuire ni à la réputation de la marque, ni à celle de son titulaire (TGI de Paris, 3 juin 2009, Steward Dupont, n° 07/07778). 

La jurisprudence européenne, juge que le sur-étiquetage est un mode de reconditionnement des produits marqués (CJCE, 23 avril 2002, Boehringer Ingelheim, C-143/00 et CJCE, 26 avril 2007, Boehringer Ingelheim II, C-348/04). Il doit donc satisfaire aux mêmes conditions. 

Enfin, la jurisprudence française considère que la modification du code-barre de l’emballage d’un parfum constitue un motif légitime pour s’opposer à la règle de l’épuisement des droits (TGI de Paris, 10 décembre 2008, n° 07/10592).


Les défauts des marchandises

OUI. Bien que la jurisprudence ne se soit pas explicitement prononcée sur cette question, trois hypothèses peuvent être envisagées.

· Une société met sur le marché un produit marqué qui s’avère par la suite être défectueux et procède d’elle-même au retrait du produit marqué en informant les consommateurs. Si ce produit est revendu par la suite, il ne saurait y avoir épuisement, dès lors que ledit produit a été retiré par le titulaire lui-même et qu’il en a informé les consommateurs, manifestant ainsi sa volonté de le retirer du marché.

· Une société met sur le marché un produit marqué qui s’avère par la suite être défectueux et le produit est retiré du marché par un tiers. Il devrait y avoir épuisement de ses droits car le titulaire a mis le produit marqué sur le marché et n’a pas manifesté sa volonté de le retirer. Ce dernier doit donc assumer les conséquences de cette mise sur le marché sans retrait en présence d’un produit jugé défectueux. 

· Le produit marqué mis sur le marché devient défectueux du fait d’un tiers. Ce fait doit pouvoir constituer un motif légitime empêchant l’épuisement des droits et la commercialisation ultérieure du produit.


Des raisons économiques, telles que le maintien de prix plus élevés sur certains marchés

NON. Il s'agit au demeurant typiquement d'une pratique restrictive de concurrence. A cet égard, la jurisprudence française a expressément jugé que « Le fait que le produit soit vendu à un prix inférieur à celui offert au public ne constitue pas un motif légitime pour s'opposer à l'épuisement du droit de marque, dans la mesure où le prix résulte librement du jeu de la concurrence et qu'il n'est pas démontré par la demanderesse que la qualité du produit et son origine en sont affectés. » (TGI de Paris, 9 avril 2015, n° 14/05076).


Les préférences subjectives du titulaire de la marque quant aux revendeurs de ses produits

NON. Les préférences subjectives du titulaire de marque quant aux revendeurs de ses produits ne sauraient constituer un motif légitime lui permettant de s’opposer à l’épuisement des droits de marque.

Autre, veuillez préciser.

Nous n’avons pas trouvé d’autres hypothèses susceptibles de s’appliquer à cette question.

Dans quelles circonstances le titulaire d'une marque peut-il s'opposer à la remise en état, au démontage, au remplissage ou à la revente ultérieure de produits marqués lorsque les droits de marque ont été épuisés ?

1. L’altération ou la dépréciation détérioration des marchandises

De même que pour la question 6) a), nous avons remplacé le mot « dépréciation » par le mot « détérioration ».

OUI, l’altération ou la détérioration constitue un motif légitime permettant de s’opposer à la remise en état, au démontage, au remplissage ou à la revente ultérieure des produits marqués lorsque les droits de marque ont été épuisés. L’hypothèse de l’altération est d’ailleurs expressément prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 713-4 du CPI comme constituant un « motif légitime ».

A titre d’exemple, la Cour d’appel de Lyon a retenu dans un arrêt du 13 juillet 1976 qu’une entreprise pouvait acheter des radiateurs usagés et les rénover pour les revendre à condition qu’elle respecte la configuration initiale du produit. Elle a motivé sa décision en faisant valoir que le contraire octroierait le droit pour le titulaire de la marque de créer un monopole des réparations (Lyon, 13 juillet 1976). 

Plus récemment, le Tribunal judiciaire de Paris a considéré que « si la protection conférée par le droit des marques ne doit pas conduire à interdire le marché légitime des biens d’occasion, la fonction essentielle de garantie d’origine du produit aux consommateurs par la mention de la marque est cependant mise à mal lorsque le produit vendu sous la marque d’origine a, postérieurement à sa mise sur le marché, autorisée, été transformé au point que sa nature en a été changée. Le consommateur risque d’être induit en erreur par la présence de la marque sur ce produit et d’imputer à son titulaire l’état modifié de ce produit » (Tribunal judiciaire de Paris, 12 février 2025, n° 22/09315) 

L’atteinte à la réputation de la marque

OUI. Voir question 6) b).


Risque de confusion pour le consommateur

OUI. Toutefois, le titulaire du droit de marque ne peut s’opposer au recyclage de bouteilles mises licitement dans le commerce, même si elles sont rechargées avec un gaz différent de celui du titulaire. La CJUE, justifie cette solution par une des raisons de l’épuisement des droits qui est de permettre aux acheteurs de pouvoir profiter pleinement de leur bien. De plus, le titulaire du droit aura réalisé la valeur économique de la marque en vendant les bouteilles de gaz originales (CJUE, 14 juillet 2011, Viking Gas, aff. C-46/10, §30 à 35 et §42).

La CJUE a précisé que lorsque les conditions de l’épuisement sont remplies, le titulaire ne bénéficie pas d’un motif légitime du simple fait que le revendeur a remplacé l’étiquette de la marque d’origine par un autre étiquetage tout en laissant apparaître la marque d’origine sur lesdits produits. Elle exige néanmoins que le nouvel emballage ne crée pas l’impression erronée, dans l’esprit des consommateurs, de l’existence d’un lien entre le revendeur et le titulaire de la marque (CJUE, 27 octobre 2022, SodaStream, aff. C-197/21, §54). 

De même, le comarquage de la marque du revendeur de produits transformés à partir de produits d’origine à côté de la marque du produit d’origine est susceptible de créer un risque de confusion pour le public pertinent qui sera amené à croire à l’existence de liens entre les sociétés et les produits en cause (Tribunal judiciaire de Paris, 12 février 2025, n° 22/09315).

Les pratiques commerciales trompeuses

OUI. Voir question 6) d).

Reconditionnement sans préavis information préalable

De même que pour la question 6) e), nous avons remplacé le mot « préavis » par l’expression « information préalable ».

Sur les conditions du réétiquetage 

Voir commentaires sous la question 6) e) et CJCE, 11 novembre 1997, Frits Lodendersloot, aff. C-349/95, §50.


Les défauts des marchandises
 
OUI. Voir question 6) f).

Des raisons économiques, telles que le maintien de prix plus élevés sur certains marchés

NON. Voir question 6) g).

Les préférences subjectives du titulaire de la marque quant aux revendeurs de ses produits

NON. Voir question 6) h). 

Autre, veuillez préciser.

Nous n’avons pas trouvé d’autres hypothèses susceptibles de s’appliquer.

Dans quelles circonstances le titulaire d'une marque peut-il s'opposer au débaptisage (debranding), au rebranding, au cobranding ou à la revente ultérieure de produits marqués lorsque les droits de marque ont été épuisés ?

En droit français, il est de principe que le titulaire de la marque est en droit de s'opposer à la suppression ou au remplacement de celle-ci, sans devoir démontrer de circonstances particulières, ces actes étant sanctionnés par les textes suivants : 

· Article L. 713-3-1, 7° du CPI : « Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants (...) 7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. (…). » ;

· Article L. 716-10, alinéa 1 du CPI : « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne (...) de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque de garantie en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. (...) » ;

· Article L. 413-6 du Code de la consommation : « Il est interdit de supprimer, masquer, altérer ou modifier frauduleusement de quelque façon que ce soit, les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. ».

Pour une application, voir notamment : Cass., Com., 25 septembre 2012, n° 11-22.685 et Cass., Com., 2 février 2016, n° 14-21.338.

Ces textes sont conformes aux enseignements de la CJUE, qui statue dans le même sens notamment dans des hypothèses de :

· démarquage avec réapposition de la même marque après reconditionnement : « Il est (…) justifié (…) de reconnaître au titulaire le droit de s'opposer à ce qu'un importateur d'un produit de marque, après reconditionnement de celui-ci, appose la marque, sans autorisation du titulaire, sur le nouvel emballage », ce principe étant fondé sur la fonction essentielle de garantie de provenance de la marque (CJCE, 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, C-102/77, §8 et CJCE, 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb, aff. jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93, §37) ; 

· démarquage avec remplacement par la marque du tiers : « Lorsque le revendeur enlève, sans le consentement du titulaire d'une marque, la mention de cette marque sur les produits (démarquage) et remplace cette mention par une étiquette portant le nom du revendeur, de sorte que la marque du fabricant des produits concernés soit entièrement dissimulée, le titulaire de la marque est habilité à s'opposer à ce que le revendeur utilise ladite marque pour annoncer cette revente. En effet, en pareil cas, il existe une atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est d'indiquer et de garantir l'origine du produit et il est fait obstacle à ce que le consommateur distingue les produits provenant du titulaire de la marque de ceux provenant du revendeur ou d'autres tiers. » (CJUE, 8 juillet 2010, Portakabin, aff. C-558/08, §86) ;

· démarquage avec remplacement par une autre marque du titulaire : « Il peut être légitime pour le fabricant d'un produit d'utiliser, dans différents États membres, des marques différentes pour un même produit » : ce fabricant est donc en droit de s'opposer à ce qu’un tiers achète ce produit dans l'un de ces États sous la marque qui le couvrait, en retire cette marque et y appose la marque différente enregistrée au profit du même titulaire dans un autre de ces États vers lequel il exporte le produit. (…) La garantie de provenance serait en effet compromise s'il était loisible à un tiers d'apposer la marque sur le produit, même original (CJCE, 10 octobre 1978, Centrafarm, aff. 3/78, §15 à 18).

Le principe est donc celui de l'interdiction de la manipulation de la marque, avec certaines exceptions, liées au droit de la concurrence. Il s'agit en effet d'éviter que le droit du titulaire de s'opposer à la suppression ou modification de sa marque, n’ait pour objectif l'entrave à la libre circulation des biens et des services à l'intérieur de l'espace européen ou la réduction de la concurrence sur un marché en aval.  

Ainsi, la Cour de justice a retenu que le titulaire des droits de marques peut s’opposer au réétiquetage par un importateur, à moins :

· [bookmark: _Hlk194399689]« qu’il soit établi que l’utilisation du droit de marque par le titulaire de s’opposer à la commercialisation des produits réétiquetés sous cette marque, contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre Etats membres ; 

· qu’il soit démontré que le réétiquetage ne saurait affecter l’état originaire du produit ;

· que la présentation du produit réétiqueté ne soit pas telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire ;

· que la personne procédant au réétiquetage avertisse le titulaire de la marque du réétiquetage préalablement à la mise en vente des produits réétiquetés. » (CJCE, 11 novembre 1997, Frits Lodendersloot, aff. C-349/95, §50) ;

De même, lorsque le produit vendu a subi une transformation telle que la fonction essentielle de garantie d’origine est mise à mal, la règle de l’épuisement des droits ne peut être appliquée. Il doit donc être procédé à une mise en balance de l’existence légitime d’un marché des biens d’occasion et de la fonction essentielle de garantie d’origine des produits (Tribunal judiciaire de Paris, 17 mai 2024, n° 19/06127 et Tribunal judiciaire de Paris, 25 avril 2024, n° 21/14571). 

1. L’altération ou la dépréciation détérioration des marchandises

L'altération ou la détérioration des produits constitue un motif légitime pour lequel le titulaire de la marque peut s'opposer à l'épuisement des droits. Ce motif est d’ailleurs expressément mentionné dans l’article 713-4, alinéa 2 du CPI. Toutefois, il a pu être jugé qu’à l’occasion de la réparation licite d’un produit entraînant une modification essentielle de celui-ci, la marque puisse être supprimée, sans qu’il y ait délit de suppression illicite de marque (Versailles, 2 février 1989. V. également Tribunal judiciaire de Paris, 25 avril 2024, n° 21/14571). 

En effet, dans un tel cas, le produit modifié devient un produit nouveau, distinct de l’original, ce qui entraîne l’impossibilité pour le consommateur d’associer ce produit au titulaire de la marque. La modification est telle que la fonction d’identification de l’origine du produit exercée par la marque n’a plus lieu d’être. 

A cet égard, la pratique de l’upcycling, consistant à récupérer un produit existant afin d'en créer un nouveau en lui apportant une valeur ajoutée s’apparente à une transformation si substantielle que le produit modifié ne peut plus être attaché à l’original. Une telle transformation pourrait justifier la suppression de la marque d'origine et/ou la revente du produit sous une marque distincte, sans atteinte aux droits du titulaire de la marque d’origine.

La question de la licéité de ce type de pratique n’a toutefois pas encore été tranchée en droit français.

L’atteinte à la réputation de la marque

OUI. L'atteinte à la réputation de la marque constitue un motif légitime permettant de faire échec à l’épuisement des droits (CJCE, 11 novembre 1997, Frits Lodendersloot, aff. C-349/95).

Risque de confusion pour le consommateur

OUI. En matière de remplissage la Cour de justice considère que « le titulaire d’une marque qui a commercialisé, dans un État membre, des produits pourvus de cette marque et destinés à être réutilisés et rechargés de nombreuses fois n’est pas en droit de s’opposer, en vertu de ces dispositions, à la commercialisation ultérieure de ces produits, dans cet État membre, par un revendeur qui les a rechargés et a remplacé l’étiquette faisant figurer la marque d’origine par un autre étiquetage, tout en laissant apparaître la marque d’origine sur lesdits produits ».Toutefois, le titulaire retrouve son droit d'opposition si « ce nouvel étiquetage (…) crée l’impression erronée, dans l’esprit des consommateurs, qu’un lien économique existe entre le revendeur et le titulaire de la marque » (CJUE, 27 octobre 2022, SodaStream, aff. C-197/21, §54).

A cet égard, la Cour d'appel de Lyon a jugé que le titulaire des droits ne pouvait s'opposer à la suppression ou à la modification de la marque, dès lors qu’elles visaient à prévenir un risque de confusion. En l'espèce, un équipementier fabriquait des pièces détachées pour le compte du constructeur Peugeot-Citroën, ainsi que pour le marché indépendant des pièces de rechange. Le constructeur s’opposait toutefois à ce que son logo apparaisse sur les pièces à destination du marché des pièces de rechange. En effet, pour des raisons économiques, l'équipementier fabriquait les deux types de pièces à partir des mêmes moules, de sorte que la marque (consistant en le logo du lion ou des chevrons) apparaissait gravée ou moulée y compris sur les pièces de rechange. L'équipementier grattait ensuite les logos afin de les faire disparaître. Dans ces circonstances, il a été jugé que la contrefaçon par suppression ou modification n’était pas caractérisée car la suppression avait pour fonction d’éviter une confusion quant à la provenance des pièces (Lyon, 8 juin 2017, n° 14/05034). 

Les pratiques commerciales trompeuses

OUI. Voir question 6) d).

Reconditionnement sans préavis information préalable

De même que pour les questions 6) e) et 6) f), nous avons remplacé le mot « préavis » par l’expression « information préalable ».

OUI. Voir question 6) e).

Les défauts des marchandises
 
OUI. Voir question 6) f) (hypothèse du rappel des produits). 


Des raisons économiques, telles que le maintien de prix plus élevés sur certains marchés

NON. Voir question 6) g).

Les préférences subjectives du titulaire de la marque quant aux revendeurs de ses produits

NON. Voir question 6) h).

Autre, veuillez préciser

Nous n’avons pas trouvé d’autres hypothèses susceptibles de s’appliquer.

Les considérations liées à l'économie verte et durable peuvent-elles influencer l'évaluation des raisons légitimes de modification d’altération de l’état des produits ? Si oui, dans quelles circonstances ?

1. Dans une situation où la personnalisation a été demandée par les clients sur leurs propres marchandises, dont les droits ont été épuisés conformément à la loi, c'est-à-dire que le client a acheté les marchandises et s'est ensuite adressé à un tiers pour les personnaliser. 

0. La question qui se pose ici est de déterminer si les considérations liées à l’économie verte et durable sont susceptibles d’évincer les dispositions du 2ème paragraphe de l’article L. 713-4 du CPI qui prévoit des « motifs légitimes » pouvant être opposés par le titulaire des droits de marque.
0. En s’appuyant sur les décisions françaises existantes et en observant la pratique judiciaire dans des pays voisins (V. notamment, la décision Rolex rendue par le Tribunal fédéral en suisse), plusieurs cas de figure peuvent être envisagés : 
· Le client ayant acheté un produit marqué demande à un tiers une modification de ce produit pour son usage personnel : ce point ne fait pas l’objet de décisions à notre connaissance. Toutefois, l’acheteur doit pouvoir jouir librement de son droit de propriété conformément à l’article 544 du Code civil. Dans cette hypothèse, la modification ne porte pas atteinte à la fonction d’origine de la marque, car l’objet modifié n’est pas destiné à être ensuite remis sur le marché. Le Tribunal fédéral suisse adopte cette solution : « La personnalisation d'un objet de marque, effectuée à la demande et pour le compte de son propriétaire en vue de son usage personnel, ne porte en principe pas atteinte à la fonction distinctive de la marque, car l'objet modifié est destiné à un usage privé et n'est pas (re) mis sur le marché » (Tribunal fédéral, 19 janvier 2024, 1ère Cour de droit civil, 4A_171/2023). Bien que cette jurisprudence n’ait pas d’effet en France, sa motivation nous semble pertinente. 
De la même manière, la responsabilité du tiers ayant procédé à la personnalisation du produit ne nous semble pas pouvoir être recherchée, ce dernier ayant agi sur demande de l’acquéreur et pour un usage qui n’est pas destiné au commerce. 
· Le client ayant acheté un produit marqué demande à un tiers une modification de son produit pour ensuite le revendre : la réponse à cette question est traitée en 9) b).

Dans une situation où la commercialisation des biens personnalisés, dont les droits ont été épuisés conformément à la loi, intervient après que des modifications ont été apportées aux biens, et que ces modifications n'ont pas été effectuées à la demande d'un client, mais dans le cadre d'un modèle commercial, c'est-à-dire qu'une entreprise achète plusieurs biens, les modifie, et vend ensuite les biens modifiés au public.

La loi n° 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire encourage notamment la réutilisation des produits, en promouvant une seconde vie pour les produits déjà commercialisés. 
La question se pose donc de savoir si la modification d’un produit marqué mis dans le commerce par le titulaire des droits ou avec son consentement en vue d’une commercialisation ultérieure à des tiers est licite. Il nous semble nécessaire de s’interroger sur la conciliation entre les exigences liées au développement durable et les droits du titulaire de marque dans ce cas.  
Hypothèse des produits mis sur le marché sans avoir fait l’objet d’une première utilisation
Dans l’hypothèse du reconditionnement de produits marqués par un tiers revendeur après première mise sur le marché, la Cour de Justice a posé différentes conditions qui doivent être respectées pour que ce reconditionnement ne soit pas considéré comme portant atteinte aux droits du titulaire (V. notamment : CJCE, 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, C-102/77 et CJCE, 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb, aff. jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93). Cette jurisprudence, qui concerne particulièrement les produits pharmaceutiques est susceptible de s’appliquer aux autres produits (V. question 6) e)).
Hypothèse des produits mis sur le marché ayant fait l’objet d’une première utilisation et remis sur le marché
Dans ce cas, toute la complexité réside dans la recherche d'un équilibre entre le droit exclusif du titulaire de marque et les enjeux de développement durable et à l'économie circulaire.
La jurisprudence opère une distinction entre trois types d’altérations du produit marqué :
L’altération ou la modification purement fonctionnelle
L’altération ou la modification peut être purement fonctionnelle (remplacement d’une partie du produit). Bien que les décisions relatives à cette situation soient anciennes, il en ressort que la modification d’un produit pour le remettre en état en vue d’une nouvelle commercialisation ne porte pas atteinte aux droits du titulaire de marque. De manière intéressante, la Cour d’appel de Rouen a considéré qu’empêcher cette remise en état pour permettre la remise en circulation du produit reviendrait à reconnaître un droit de suite aux titulaires de marques contraire à la liberté du commerce (Rouen, 27 février 1997, Levi Strauss Continental c/ Les chiffonniers d’Euréka Fripe).Dans cet arrêt, la Cour admet ainsi que certaines modifications peuvent être légitimes lorsqu’elles permettent une nouvelle commercialisation du produit sans altérer sa garantie d’origine. En l’espèce, la teinture noire des jeans délavés a été considérée comme une opération banale, au demeurant nécessaire pour prolonger leur utilisation. 
La jurisprudence statue de manière identique lorsque les produits sont réparés ou rénovés par un tiers avant d’être remis en circulation sous la marque du titulaire. Il est jugé que la marque peut être maintenue sur les produits si ceux-ci, après rénovation ou réparation, ont conservé leurs caractéristiques d’origine (Lyon, 13 juillet 1976 et Reims, 14 juin 1988. V. aussi Cass., Crim., 16 juin 1993, n° 92-83161).
L’altération ou la modification substantielle mais sans changement de destination du produit
L’altération ou la modification peut être substantielle, mais sans changer la destination du produit. Dans cette hypothèse, elle porte atteinte à la fonction de garantie d’origine de la marque. Dans deux décisions, la jurisprudence a considéré que la modification effectuée par un revendeur (à savoir, le délavage de jeans neufs revendus sous leur marque d’origine) changeait la nature du produit et portait atteinte à la fonction de garantie d’origine de la marque, entraînant l’absence d’épuisement des droits de marque. En l’espèce, la société Levi Strauss n’avait pas autorisé le traitement appliqué aux jeans, et la transformation risquait d’être perçue comme émanant du fabricant initial (Cass., Com., 28 janvier 1992, n° 90-14.292).
Un jugement récent confirme que l’altération d’un produit peut porter atteinte à la fonction de garantie d’origine :
« Il est acquis que les protections conférées par le droit des marques ne doivent pas conduire à interdire le marché légitime des biens d’occasion, en tenant compte également des besoins d'entretien et de réparation inhérents à l'écoulement du temps. Cependant, lorsque le produit vendu sous la marque d'origine a, postérieurement à sa mise sur le marché autorisée, été transformé au point que sa nature en a été changée, alors la fonction essentielle de garantie d'origine du produit aux consommateurs par la mention de la marque est mise à mal. En effet, dans une telle hypothèse, le consommateur risque d'être induit en erreur par la présence de la marque sur ce produit et imputer à son titulaire l'état modifié de ce produit, qui ne peut pourtant plus être considéré, compte-tenu des modifications essentielles dont il a été l'objet, comme celui dont la commercialisation sous la marque a été autorisée licitement par le titulaire de la marque » (Tribunal judiciaire de Paris, 25 avril 2024, n° 21/14571. V. également Tribunal judiciaire de Paris, 12 février 2025, n° 22/09315, déjà cité).
· L’altération ou la modification substantielle empêchant tout rattachement du produit à l’original.
L’altération est totale et empêche tout rattachement du produit à l’original. Le produit modifié devient un produit nouveau, distinct de l’original, ce qui entraîne l’impossibilité pour le consommateur d’associer ce produit au titulaire de la marque. 
Ici plus encore, la modification est telle que la fonction d’identification de l’origine du produit exercée par la marque n’a plus lieu d’être. La revente de ce produit pourrait être considérée comme licite à condition que la marque d’origine ne soit pas utilisée pour une telle commercialisation. C’est le cas de la pratique de l’up-cycling, consistant à récupérer un produit existant afin d'en créer un nouveau en lui apportant une valeur ajoutée. Elle s’apparente à une transformation si substantielle que le produit ne peut plus être attaché à l’original et pourrait justifier la suppression de la marque d'origine et/ou la revente du produit sous une marque distincte, sans atteinte aux droits du titulaire de la marque d’origine. La question de la licéité de ce type de pratique n’a toutefois pas encore été tranchée en droit français. 
Dans tous les cas, la remise sur le marché de produits modifiés ne peut être effectuée licitement si elle porte atteinte à l’image de la marque attachée au produit ou si elle s’inscrit dans une démarche parasitaire.
A cet égard, la décision récente de la CJUE dans l’affaire SodaStream semble également pouvoir être interprétée dans un sens favorable à l’up-cycling et l’économie circulaire. Comme le rappelle la Cour, le titulaire de marque doit toujours pouvoir s’opposer à la remise dans le marché du produit « lorsque l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire à une marque porte une atteinte sérieuse à la renommée de celle-ci, ou encore lorsque cet usage est fait de manière à donner l’impression qu’il existe un lien économique entre le titulaire de la marque et ce tiers, et notamment que ce dernier appartient au réseau de distribution du titulaire ou qu’il existe une relation spéciale entre ces deux personnes » (CJUE, 27 octobre 2022, SodaStream, aff. C-197/21, §43).

Autre, veuillez préciser.

Les nouveaux enjeux de l’économie circulaire et du développement durable impliquent de favoriser la réutilisation, le reconditionnement ou le re-remplissage de produits afin de limiter le gaspillage et de réduire l’impact environnemental.
Si ces opérations permettent d’étendre le cycle de vie des produits, elles engendrent parfois des modifications qui peuvent affecter l’image de la marque avec des conséquences directes sur la garantie d’origine de ces produits (et partant, sur la fonction de la marque).
Le remplissage 
L’hypothèse considérée ici est celle du re-remplissage d’un produit marqué initialement mis sur le marché par le titulaire des droits de marque ou avec son consentement. 
La question est celle de la validité de la remise sur le marché du produit marqué rerempli par un tiers sans le consentement du titulaire de la marque. En effet, dans cette hypothèse, la garantie d’origine du produit est remise en cause puisque le titulaire de la marque n’a a priori pas consenti à cette opération, ni contrôlé directement ou indirectement le remplissage et la qualité du produit remis sur le marché. Et ce d’autant plus que l’article L 713-3-1, 7° du CPI interdit la suppression ou la modification de la marque régulièrement apposée. Dans une décision concernant les cartouches d’encre, la Cour de cassation a qualifié de contrefaçon le remplissage effectué par un tiers apposant une nouvelle étiquette masquant entièrement la marque d’origine et empêchant ainsi les consommateurs d'identifier la véritable origine des cartouches (Cass., Crim., 15 juin 1999, n° 98-85.102).
Cette solution n’est pas satisfaisante puisque cette décision aboutit à l’impossibilité pure et simple de remettre sur le marché de tels produits la garantie d’origine n’étant plus satisfaite sans pour autant que la marque puisse être supprimée, cette suppression étant contraire au texte précité.
Contrairement à l’interprétation de la jurisprudence française, la CJUE distingue selon que le contenant du produit possède une valeur économique indépendante et intrinsèque le destinant à des utilisations multiples. Elle n’écarte pas le droit de reremplir un produit pour le remettre sur le marché, à moins que l’état d’origine du produit ne soit modifié ou que ce dernier soit rendu déficient. Elle exige toutefois que la marque du premier fournisseur doit toujours apparaître même si le produit a été rempli plusieurs fois et que d’autres marques ont été apposées sur ce dernier (CJUE, 14 juillet 2011, Viking Gas, aff. C-46/10, §39 à 42). L’arrêt SodaStream précité se situe dans la lignée de cet arrêt (CJUE, 27 octobre 2022, SodaStream, aff. C-197/21).

La CJUE a néanmoins précisé aux termes de différentes décisions que le titulaire de la marque peut s’opposer à la commercialisation ultérieure de son produit en cas de motif légitime et ainsi lorsque l’état de son produit est modifié ou altéré :
« Il résulte des considérations qui précèdent que la vente de la bouteille composite épuise les droits que le licencié du droit à la marque constituée de la forme de la bouteille composite et titulaire des marques apposées sur celle-ci tire de ces marques et transfère à l’acheteur le droit de disposer librement de cette bouteille, y inclus celui de l’échanger ou de la faire remplir, une fois que le gaz d’origine est consommé, auprès d’une entreprise de son choix, c’est-à-dire non seulement auprès dudit licencié et titulaire, mais également auprès de l’un de ses concurrents. » (CJUE, 14 juillet 2011, Viking Gas, aff. C-46/10, §35) ;

« il convient de rappeler que, en vertu de cet article 15, paragraphe 2, de la directive du 16 décembre 2015 le titulaire d’une marque peut, malgré la mise dans le commerce des produits revêtus de sa marque, s’opposer à leur commercialisation ultérieure lorsque des motifs légitimes justifient une telle opposition et, notamment, lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. » (CJUE, 25 juillet 2018, Mitsubishi C-129/17).



Le reconditionnement du produit 
Si la démarche de reconditionnement de produits, visant à prolonger leur durée de vie, répond à des impératifs environnementaux, elle soulève néanmoins des interrogations juridiques. 
Dans un jugement rendu le 3 juin 2009, le Tribunal judiciaire de Paris, a reconnu que le sur-étiquetage (i.e. le fait d’apposer une étiquette sur un produit marqué préalablement commercialisé) des produits constitue un reconditionnement de ces derniers :
« Le sur étiquetage est un mode de reconditionnement approuvé par les autorités administratives françaises qui altèrent au minimum le conditionnement d'origine. » (TGI de Paris, 3 juin 2009, Steward Dupont, n° 07/07778).
Le tribunal consacre également les principes posés précédemment par la CJUE, concernant les conditions cumulatives qui doivent être respectées lors d’un reconditionnement de produits (CJCE, 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, C-102/77 et CJCE, 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb, aff. jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93. V. question 6) e)).
Ainsi, la jurisprudence tant européenne que française admet le reconditionnement, mais il reste toutefois soumis à différentes conditions afin de garantir le respect des droits du titulaire de la marque.
Conclusion
L’économie verte et durable ne constitue pas une justification autorisant à s’affranchir du respect des droits des titulaires de marque. Elle oblige toutefois à y apporter des assouplissements. 
Ainsi, lorsqu’une entreprise transforme un produit sans induire en erreur sur son origine et sans nuire à l’image de la marque, la remise sur le marché du produit marqué est autorisée. En revanche, lorsque cette transformation altère la garantie d’origine de la marque, le titulaire peut légitimement s’y opposer.
Il reste que le droit positif et particulièrement l’article L. 713-3-1, 7° du CPI interdit la suppression de la marque d’origine sur le produit remis sur le marché, ce qui pose un certain nombre de difficultés (notamment pour l’upcycling et le reremplissage de produits marqués) et partant rend plus difficile la remise sur le marché des produits.

Charge de la preuve

Quelle partie supporte la charge de la preuve pour démontrer que les droits de marque ont été épuisés, uniquement la partie qui invoque l'épuisement des droits de marque ou, de manière générale, la partie qui se prévaut des droits de marque ?

Le cadre juridique est exposé par l’arrêt Hewlett-Packard (CJUE, 18 janvier 2024, Hewlett-Packard, aff. C-367/21, §55 à 56). Cet arrêt rappelle, concernant la marque de l’UE, que la question de la charge de la preuve de l’épuisement des droits de marque n’est pas réglementée par les textes européens.
La charge de la preuve de l’épuisement des droits de marque est donc régie par le droit national, à savoir en France par l’article 9 du Code de procédure civile (CPC) qui édicte : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 
La charge de la preuve de l’épuisement du droit de marque incombe donc à celui qui l’invoque. En pratique, il est invoqué par le défendeur poursuivi en contrefaçon par le titulaire des droits. 
Il doit prouver la mise sur le marché de chaque exemplaire des produits concernés (CJCE, 1er juillet 1999, Sebago, aff. C-173/98), et remonter l’ensemble de la chaîne de facturation jusqu’à la mise des produits sur le marché par le titulaire des droits ou avec son consentement, ce qui n’est pas aisé, puisqu’il peut y avoir eu de nombreux revendeurs, et que leur identité relève du secret des affaires.
Ce principe de charge de la preuve incombant à celui qui s’en prévaut a logiquement été jugé compatible avec le droit communautaire et notamment avec les articles 5 et 7 de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 (V. en en sens : CJUE, 8 avril 2003, Van Doren, aff. C-244/00, §42).
Il est également appliqué par la jurisprudence française, cassant un arrêt pour renversement de la charge de la preuve aux motifs que :
« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'épuisement du droit de marque incombe à celui qui l'allègue, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass., Com., 29 janvier 2002, Parfums Nina Ricci c/ Thibault, n° 222 F-D). 
Dans le même sens, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 3 mai 2018, cassé un arrêt d’appel pour défaut de base légale au motif que : 
« pour dire que la société Auchan n'a pas commis des actes de contrefaçon des marques « Converse (...)  et rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par les sociétés Converse, Royer sport et All Star, l'arrêt retient que ces sociétés, ne démontrant pas que les chaussures litigieuses ne sont pas authentiques (…) Qu’en  se bornant à retenir que les demanderesses à l'action en contrefaçon n'établissaient pas le défaut d'authenticité des produits en cause, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, de son côté, la société Auchan rapportait la preuve de l'épuisement des droits qu'elle invoquait comme moyen de défense, sauf à démontrer, pour échapper à cette preuve, l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale » (Cass., Com., 3 mai 2018, n° 16-21.072. V. également, pour une application plus récente : Tribunal judiciaire de Paris, 19 décembre 2024, n° 22/12857). 
Comme le rappelle l’arrêt précité, cette charge de la preuve peut être aménagée en cas de risque de cloisonnement des marchés, comme il sera développé ci-après. 

La charge de la preuve peut-elle être transférée à l'autre partie et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances ?

Aucun transfert ou aménagement de la charge de la preuve n’est prévu par les textes français (art. L. 713-4 du CPI) ou européens (art. 15 de la Directive (EU) 2015/2436 du 16 décembre 2015). 
La jurisprudence européenne a toutefois posé les fondements de l’aménagement de la charge de la preuve à travers plusieurs arrêts dans des hypothèses de fait particulières (CJCE, 8 avril 2003, Van Doren, aff. C-244/00, §37 à 42, CJUE, 17 novembre 2022, Harman International Industries, aff. C-175/21, §50 à 55 et CJUE, 18 janvier 2024, aff. C-367/21, Hewlett-Packard, §58 à 60).
Le contrefacteur allégué doit démontrer l’existence d’un risque de cloisonnement des marchés par le titulaire des marques, ce risque pouvant découler, notamment, d’un système de distribution exclusive, de distribution sélective, ou de franchise.
Ce cloisonnement peut également résulter de « circonstances spécifiques » « de nature à permettre au titulaire de cloisonner les marchés nationaux, favorisant ainsi le maintien des différences de prix entre les États membres » (CJUE, 17 novembre 2022, Harman International Industries, aff. C-175/21, §72). Les juridictions nationales sont tenues d’examiner ce critère in concreto, indépendamment de la typologie des réseaux de distribution. 
Dans l’hypothèse où les juges considèrent que le risque de cloisonnement des marchés est établi, ils considèrent alors qu’il appartient au titulaire des droits de marque de démontrer « que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'EEE ». Si cette preuve est rapportée, « il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'EEE » (CJCE, 8 avril 2003, Van Doren, aff. C-244/00, §42).
Cette règle de l’aménagement de la charge de la preuve a été initiée par la CJCE dans son arrêt susvisé Van Doren du 8 avril 2003, qu’elle a confirmée dans son ’arrêt récent Hewlett-Packard (CJUE, 18 janvier 2024, Hewlett Packard, aff. C-367/21, §58 à 60).
La jurisprudence française applique cette jurisprudence européenne, lorsque la preuve est rapportée d’un “risque de cloisonnement des marchés” et opère un transfert de la charge de la preuve au titulaire des droits de marques (Cass., Com., 7 avril 2009, n° 08-13.378, Cass., Com., 5 juin 2019, n° 17-13.865 et Paris, 19 février 2021, n° 19/14338). 
Néanmoins, en pratique, lorsque la charge de la preuve est transférée selon les conditions définies par l’arrêt Van Doren, le titulaire de la marque se trouve dans la situation impossible consistant à prouver un fait négatif dite probatio diabolica, à savoir que les produits n’ont pas été mis sur le marché par lui-même ou avec son consentement (Cass., Com., 10 novembre 2015, n° 14-11.479). 
Le Tribunal judiciaire de Paris a retenu ainsi pour conséquence l’application d’une présomption d’épuisement des droits sur la marque lorsque le titulaire ne parvient pas à démontrer la mise dans le commerce du produit dans un territoire extérieur à l’EEE (Tribunal judiciaire de Paris, 25 avril 2024, n° 21/14571).
Bien qu’il ne ressorte pas de la jurisprudence de la Cour de justice que « le titulaire de la marque [soit] tenu d’adopter un système de marquage de ses produits permettant, pour chaque produit, d’établir s’il était destiné au marché de l’EEE » (CJUE, 17 novembre 2022, Harman International Industries, aff. C-175/21, §52 à 54), les décisions susvisées font peser sur ce même titulaire la lourde charge de se préconstituer des preuves de la destination de ses produits en cas de litige ultérieur. À défaut, celui-ci risque de se voir opposer l’épuisement de ses droits de marque, faute de pouvoir rapporter la probatio diabolica susmentionnée. 

Considérations politiques et propositions d'amélioration de la législation actuelle de votre groupe

Considérez-vous que la loi ou la pratique actuelle de votre groupe en matière d'épuisement des droits de marque est adéquate, ou pensez-vous que la loi devrait être modifiée ? Veuillez répondre par OUI ou NON et expliquer

OUI. Le Groupe Français considère que le droit positif est adapté. La loi et la jurisprudence parviennent à établir un juste équilibre entre le principe de libre circulation des marchandises et le droit exclusif des titulaires de marques. Cependant, certains aspects spécifiques pourraient toutefois être améliorés (V. développements subséquents).
L'un des aspects suivants de la législation ou de la pratique actuelle de votre groupe en matière d'épuisement des droits de marque pourrait-il être amélioré ? Si OUI, veuillez expliquer. 

1. Causes et critères d'épuisement des droits de marque.

NON.
Raisons légitimes de s'opposer à la poursuite de la commercialisation de produits protégés par une marque.

NON.
Charge de la preuve.

OUI. Le principe selon lequel il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (art. 9 du CPC) et donc ici l’épuisement des droits, s’applique de manière générale et n’est pas remis en cause. Toutefois, le Groupe Français estime que l’aménagement de la charge de la preuve tel qu’il est appliqué par la jurisprudence dans les cas spécifiques de risques de cloisonnement du marché (V. question 11) ne devrait pas aboutir à faire peser sur le titulaire des droits de marque la charge de la preuve d’un fait négatif. A cet égard, les solutions du droit positif sont insatisfaisantes.

Considérez-vous que la législation ou les pratiques actuelles de votre groupe en matière d’épuisement des droits de marque répondent de manière adéquate aux objectifs d'une économie verte et durable, et comment les raisons légitimes de s'opposer à la poursuite de la commercialisation peuvent-elles être alignées sur la promotion de la durabilité ?


Le droit des marques, qui est un droit incorporel, ne doit pas être confondu avec les produits sur lesquels les marques sont apposées et n’a pas d’impact direct sur l’écologie et l’économie verte. Il est donc logique que les questions de l’écologie ou de l’économie verte et durable ne soient pas abordées dans le Code de la propriété intellectuelle français.

Le Groupe Français estime en tout cas qu’elles n’ont pas à y être. Dans cette ligne, le droit des marques français, et plus particulièrement la règle d’épuisement et les exceptions à cette règle, n’ont pas vocation à répondre aux enjeux liés à l’économie verte et durable. Cela ne veut pas dire non plus que le droit des marques doit empêcher toutes les initiatives liées à l’économie verte et durable et qu’il n’est pas adéquat aux objectifs liés à cette économie. 

Toutefois, le Groupe Français considère qu’il n’a pas lieu d’introduire une exception spécifique à l’épuisement des droits pour le respect de l’économie verte et durable.

Pour être complet, il est rappelé que de nombreuses pratiques et lois existantes, en dehors du domaine de la propriété industrielle, permettent de répondre aux objectifs d’une économie verte et durable sans qu’il ne soit nécessaire de remettre en cause le droit des marques.


Existe-t-il d'autres considérations politiques et/ou propositions d'amélioration de la législation actuelle de votre groupe entrant dans le champ d'application de cette question d'étude ? Veuillez répondre par OUI ou NON et expliquer.

NON. Les propositions d’amélioration du Groupe Français seront évoquées dans les réponses aux questions suivantes.

Propositions d'harmonisation


Pensez-vous qu'il devrait y avoir une harmonisation en ce qui concerne les questions relatives à l'épuisement des droits de marque ? Veuillez répondre par OUI ou NON. 

Si OUI, veuillez répondre aux questions suivantes SANS tenir compte de la législation ou de la pratique actuelle de votre groupe. Même si c'est NON, veuillez répondre aux questions suivantes dans la mesure où votre groupe considère que sa législation ou ses pratiques actuelles pourraient être améliorées.

OUI.
Causes et critères d'épuisement des droits de marque

L'épuisement des droits de marque doit-il résulter de l'une des situations suivantes ?

1. Un acte impliquant le transfert de propriété des produits portant la marque, par exemple, la vente du bien, le don ou l'échange ;

OUI. En droit français, le transfert de propriété des produits marqués réalise la mise dans le commerce au sens de la jurisprudence Peak Holding. En effet, le droit de propriété se décompose en trois attributs : l’usus, le fructus et l’abusus. Le droit de disposer des produits marqués correspond à l’abusus. Or, le transfert de la pleine propriété opère celui de l’abusus. Il en résulte que l’épuisement des droits doit être réalisé par un contrat translatif de propriété et notamment un contrat de vente, un don ou un échange.
Un acte qui n'implique pas un transfert de propriété mais qui transfère le droit de disposer des produits, à condition que le titulaire de la marque reçoive une rémunération reflétant la valeur économique des produits, par exemple une location ou un bail ;

NON. Conformément à ce qui a été développé précédemment, seul un acte transférant la propriété des produits marqués ou a minima, l’abusus, permet de « disposer » au sens juridique des produits marqués, et notamment de les revendre. Dès lors, nous considérons que l’épuisement des droits ne doit pas être réalisé par un contrat ne transférant pas le droit de disposer des produits (au sens de l’abusus), et notamment un contrat de location ou un bail.
Un acte tel que la mise en possession des marchandises par un tiers, lorsque ce dernier n'a pas le pouvoir indépendant de disposer des marchandises, par exemple lorsque les marchandises sont vendues en consignation, ou qu'il existe une clause de réserve de propriété sur les marchandises jusqu'à leur paiement intégral.

NON. Dans la même ligne que ce qui précède, seul un acte transférant la propriété des produits marqués ou a minima, l’abusus, permet de « disposer » des produits marqués. En conséquence, nous pensons que l’épuisement des droits ne doit pas être provoqué par la simple mise en possession des marchandises par un tiers, lorsque ce dernier n’a pas le droit d’en disposer. La question nous semble toutefois théorique puisque les produits auront en toute hypothèse déjà été « mis sur le marché » par leur première vente.
L'épuisement des droits de marque doit-il être provoqué par l'un des éléments suivants ?

1. Un contrat de vente,

OUI. Le contrat de vente est l’acte principal de mise dans le commerce des produits marqués puisqu’il en transfère la propriété et partant, le droit d’en disposer. Le contrat de vente est donc, par nature, l’acte de mise dans le commerce par excellence. 

1. Un contrat de vente avec une réserve de propriété explicite,

OUI. La clause de réserve de propriété suspend l’effet translatif de propriété jusqu'au paiement complet du prix, mais n’empêche pas ce transfert et donc la mise sur le marché des produits marqués. L’acquéreur est également en droit de disposer du bien vendu et de le revendre, même avant paiement complet du prix. L’épuisement des droits est ainsi réalisé dès la première vente. Nous sommes donc favorables à ce que l’épuisement des droits soit réalisé par un contrat de vente, même avec réserve de propriété explicite.
Un contrat de vente transfrontalière au sein d'une entreprise, 

NON. Le contrat de vente transfrontalière au sein d’une même entreprise ou d’un groupe d’entreprises s’analyse comme un acte préparatoire à la mise dans le commerce, lequel n’implique pas le transfert à un tiers au sens de la jurisprudence Peak Holding. Or, la mise dans le commerce requiert un transfert du droit de disposer des produits marqués vers un tiers (consommateur ou revendeur). Il en résulte que l’épuisement des droits ne doit pas être réalisé par la circulation des produits au sein d’une même entreprise ou d’un groupe d’entreprises en vue de les mettre en vente, de même que leur importation et leur offre à la vente tant qu’elles ne sont pas suivies d’effet. 
Un contrat d'échange, 

OUI. Le contrat d’échange doit être assimilé à un contrat de vente, car il entraîne le transfert du droit de disposer du produit marqué. Juridiquement parlant, il est assimilable à une mise dans le commerce. Nous considérons donc que l’épuisement des droits doit être réalisé par un contrat d’échange.
Un contrat de donation,

OUI. Pour les mêmes raisons que le contrat d’échange, sa réalisation entraine un transfert de propriété et partant une cette mise dans le commerce (par opposition à l’hypothèse des testeurs et des échantillons). Même si peu de jurisprudence existe sur le sujet en droit français, il est cohérent que l’épuisement des droits soit réalisé par un contrat de donation.
Un contrat de distribution,

OUI. La mise sur le marché peut être réalisée par le titulaire des droits de marque ou avec son consentement, par d'autres opérateurs avec lesquels il entretient des relations économiques et juridiques. Le contrat de distribution, entraîne le transfert du droit de disposer des produits (qui sont alors mis à la disposition de revendeurs successifs ou directement des consommateurs finaux). La première vente localisée dans le marché de l’UE en application du contrat de distribution entraîne la mise sur le marché. Dès lors, l’épuisement des droits doit être réalisé par un contrat de distribution.
Un contrat de licence,

OUI. La mise sur le marché peut être réalisée par le licencié du titulaire des droits de marque, sauf violation des clauses de la licence prévue par la loi. Nous considérons que l’épuisement des droits doit être réalisé dans cette hypothèse. Toutefois, dans la lettre et l’esprit de la loi (art. L. 714-1 du CPI), en cas de non-respect par le licencié des principales conditions de la licence, à savoir (i) sa durée (ii) l’identité visuelle de la marque (iii) les produits ou services désignés (iv) la qualité des produits et (v) le territoire (hors UE), le titulaire des droits de marque doit être fondé à opposer un « motif légitime » à l’encontre de l’épuisement des droits. C’est tout à fait logique et légitime puisque dans l’hypothèse, il est porté atteinte à l’intégrité de son droit et que la question ne relève plus du principe de la libre circulation des produits. 
Un contrat de location,

NON. La mise sur le marché ne peut être réalisée que par le transfert à un tiers du droit de disposer des produits marqués, c’est-à-dire de l’abusus. A défaut, il n’y a pas de mise sur le marché. Retenir la solution inverse serait contraire à la théorie du démembrement du droit de propriété.
Un contrat de bail, 

NON. Pour les mêmes raisons que ci-dessus. 
Un contrat de crédit-bail,

OUI, si l’option d’achat est levée par le crédit-preneur. Dans le contrat de crédit-bail, le transfert du droit de disposer des produits marqués n’est réalisé que par la levée de l’option d’achat par le crédit-bailleur. Cette solution est conforme à la théorie du démembrement du droit de propriété.
La remise des marchandises à un transitaire, un transporteur, un agent, 

NON. La simple remise des marchandises effectuée dans le cadre d’opérations de transbordement exclut le transfert du droit de disposer des produits marqués. Il ne peut donc y avoir de mise dans le commerce au sens de la jurisprudence.

Le transit des marchandises,

NON. De même que pour le transbordement, la définition du transit exclut le transfert du droit de disposer des produits marqués. Il ne peut donc y avoir de mise dans le commerce. 
1.  Autre, veuillez préciser.



Laquelle des conditions suivantes doit être remplie pour que le droit de marque soit épuisé lors de la mise sur le marché des produits ?

1. Les produits doivent être mis sur le marché exclusivement par le titulaire de la marque ou avec son consentement ;

OUI. Les produits doivent être mis sur le marché exclusivement par le titulaire de la marque ou avec son consentement et ce pour chaque exemplaire ou lot de produits concernés. 
Les produits doivent être mis sur le marché par une entité ayant une relation commerciale avec le titulaire de la marque, même sans le consentement de ce dernier ;

NON. Le consentement du titulaire de marque est essentiel et doit en toute hypothèse être requis pour que les produits marqués soient mis sur le marché.
Les produits doivent être mis sur le marché par le licencié ou le sous-licencié, même sans le consentement du titulaire de la marque.

NON. Le consentement du titulaire de la marque doit en toute hypothèse être obtenu pour que les produits marqués soient mis sur le marché, y compris par le licencié ou le sous-licencié.

Que faut-il exiger en ce qui concerne le consentement du titulaire de la marque à l'épuisement du droit de marque ?

1. Le consentement doit être exprimé d'une manière qui démontre sans équivoque l'intention du titulaire de la marque de mettre les produits sur le marché dans le territoire concerné ;

OUI. Nous pensons qu’il convient de continuer à exiger que le consentement du titulaire de la marque soit démontré sans équivoque par celui qui se prévaut de l’épuisement du droit de marque.
Le consentement peut être implicite, mais cela ne permet pas de présumer l'existence du consentement, par exemple, il ne peut être déduit du silence ;

OUI. Nous considérons qu’il convient de continuer à accepter que le consentement puisse être implicite, sans toutefois accepter que le consentement du titulaire de la marque de mettre son produit sur le marché puisse être déduit de son silence. 
Le consentement doit exister au moment de la mise sur le marché des marchandises ;

OUI. Nous pensons qu’il est essentiel de continuer à exiger du tiers qui se prévaut du consentement du titulaire de la marque qu’il démontre avoir obtenu le consentement dudit titulaire à la mise dans le marché des produits sur lesquels la marque est apposée. Ce consentement doit avoir été obtenu lors de la mise sur le marché des marchandises.
Le consentement peut être exprimé a posteriori.

OUI. Le Groupe Français considère qu’une approche casuistique est nécessaire pour permettre à celui qui se prévaut du consentement du titulaire de la marque d’apporter tout élément permettant de démontrer ce consentement à quelque moment que ce soit (antérieurement, même si cette hypothèse est théorique, au moment de la mise sur le marché ou même postérieurement). Le point cardinal demeure le suivant : le tiers qui se prévaut de l’épuisement des droits doit pouvoir démontrer que le titulaire de la marque a donné son consentement, peu importe quand. 

Les accords ou pratiques contractuels doivent-ils l'emporter sur le principe de l'épuisement des droits de marque ? Dans l'affirmative, lesquels ?

1. Non, les accords ou pratiques contractuels ne doivent pas l'emporter sur le principe de l'épuisement des droits de marque.

Le Groupe Français considère que les accords ou pratiques contractuels ne doivent pas l’emporter sur le principe de l’épuisement des droits, sans quoi cette exception légale serait vidée de toute substance. En revanche, il est acquis que l’application de cette exception implique nécessairement le consentement du titulaire des droits pour la mise sur le marché des produits dans le respect de ses marques et de leur image et que dans l’hypothèse où les clauses essentielles du contrat tenant au respect de la marque ne seraient pas respectées (à savoir, sa durée, l’identité visuelle de la marque, les produits ou services désignés, la qualité des produits et le territoire (hors UE)), ce consentement doit être considéré comme révolu.

Par des dispositions contractuelles explicites (par exemple, une clause stipulant explicitement que "l'épuisement ne s'applique pas").

NON. Le principe de la liberté de circulation des produits serait remis en cause, s’il était juridiquement possible de permettre aux parties de décider explicitement que cette exception ne s’applique pas. Les seules exceptions doivent être les « limites » énoncées par les articles 25 de la Directive 2015/2436 et L. 714-1 du CPI, susvisés. En tout état de cause, un contrat ne peut pas prévaloir sur la loi et la règle de l’épuisement des droits repose sur une norme supérieure que ce soit au niveau européen ou de la loi française.
Par des mécanismes indirects, tels que la structuration de la transaction comme un accord de service plutôt que comme une vente.

NON. La nature et la qualification du contrat ne doivent pas influer sur les considérations mentionnées ci-dessus.

En incluant des restrictions explicites sur le produit lui-même (par exemple, en l'étiquetant "non destiné à la revente").

OUI. Dans la mesure où ce type d’étiquetage induit clairement que les produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché, l’une des conditions à l’application du principe d’épuisement des droits n’est pas remplie, ce qui empêche son application dans ce cas.

Autre, veuillez préciser


Raisons légitimes de s’opposer à la poursuite de la commercialisation des produits marqués 

Quels types de motifs doivent être considérés comme légitimes pour interdire l'usage d'une marque pour des produits soumis à l'épuisement des droits de marque ?

1. L'altération ou la détérioration des marchandises,

OUI.

L'atteinte à la réputation de la marque,

OUI.

Le risque de confusion pour le consommateur,

OUI.

Les pratiques commerciales trompeuses,

OUI.

Le reconditionnement sans préavis information préalable,

OUI.

Les défauts des marchandises,

OUI et NON. Voir question 6) f). 

Lorsque la société procède d’elle-même au retrait des produits marqués, il ne saurait y avoir épuisement des droits (première hypothèse). En revanche, l’épuisement a vocation à jouer lorsque le retrait est le fait d’un tiers (deuxième hypothèse). Enfin, lorsque le produit devient défectueux du fait d’un tiers, ce fait doit pouvoir constituer un motif légitime empêchant l’épuisement des droits et la commercialisation ultérieure du produit (troisième hypothèse).




Des raisons économiques, telles que le maintien de prix plus élevés sur certains marchés,

NON.

Les préférences subjectives du titulaire de la marque quant aux revendeurs de ses produits,

NON.

Autre, veuillez préciser.


Dans quelles circonstances le titulaire d'une marque devrait-il avoir le droit de s'opposer à remise en état, au démontage, au remplissage ou à la revente ultérieure de produits marqués lorsque les droits de marque ont été épuisés ?
[bookmark: _Hlk193961634]
Le Groupe Français considère que les possibilités de procéder à ces différentes opérations (remise en état, démontage, et/ou remplissage) devraient être facilitées pour optimiser le développement durable, tout en respectant les droits de marque. Dans cet objectif, le critère principal qui devrait être pris en considération est l’information du public concerné / consommateur et la perception, qu’il peut avoir à la suite de cette opération, de la garantie d’origine restant attachée au produit du fait du maintien de la marque.

1. L’altération ou la dépréciation des marchandises,

OUI.
L’atteinte à la réputation de la marque,

OUI.

Le risque de confusion pour le consommateur,

OUI.

Les pratiques commerciales trompeuses,

OUI.

Le reconditionnement sans préavis information préalable,

OUI.

Les défauts des marchandises,

OUI et NON. Voir question 22) f).


Des raisons économiques, telles que le maintien de prix plus élevés sur certains marchés,
NON.

Les préférences subjectives du titulaire de la marque quant aux revendeurs de ses produits,
NON.

Autre, veuillez préciser.

Hypothèse des produits recyclés
OUI. Si le recyclage des produits porte atteinte à l’image et à la réputation de la marque ou crée un risque de confusion, cela devrait constituer un motif légitime permettant au titulaire des droits d’empêcher la commercialisation ultérieure de ces produits. 

Hypothèse des produits d’occasion ou de seconde main
NON. Les produits d’occasion ou de seconde main sont, en principe, des produits authentiques mis sur le marché par le titulaire des droits ou avec son consentement.  Le simple fait que de tels produits soient remis sur le marché ne saurait constituer un motif légitime permettant au titulaire des droits de s’y opposer.


Dans quelles circonstances le titulaire d'une marque devrait-il avoir le droit de s'opposer au débaptisage, au rebranding, au cobranding ou à la revente ultérieure de produits marqués lorsque les droits de marque ont été épuisés ?

1. L’altération ou la dépréciation des marchandises,

OUI.

L’atteinte à la réputation de la marque,

OUI.

Le risque de confusion pour le consommateur,

OUI.

Les pratiques commerciales trompeuses,

OUI.


Le reconditionnement sans préavis information préalable,

OUI.

Les défauts des marchandises,

OUI et NON. Voir question 22) f).

Des raisons économiques, telles que le maintien de prix plus élevés sur certains marchés,

NON.

Les préférences subjectives du titulaire de la marque quant aux revendeurs de ses produits,

NON.

Autre, veuillez préciser.


Les considérations liées à l'économie verte et durable doivent-elles influencer l'évaluation des motifs légitimes de modification de l'état des biens ? Si oui, dans quelles circonstances ? 

1. Dans une situation où la personnalisation a été demandée par les clients sur leurs propres marchandises, les droits sur celles-ci ont été épuisés conformément à la loi, c'est-à-dire que le client a acheté les marchandises et s'est ensuite adressé à un tiers pour les personnaliser ; 

Le Groupe Français considère que, dans cette hypothèse, le client doit être libre de faire personnaliser le produit acheté dans la mesure où il ne le remet pas ensuite sur le marché.
Dans une situation où la commercialisation des biens personnalisés, dont les droits ont été épuisés conformément à la loi, intervient après que des modifications ont été apportées aux biens, et que ces modifications n'ont pas été effectuées à la demande d'un client, mais dans le cadre d'un modèle commercial, c'est-à-dire qu'une entreprise achète plusieurs biens, les modifie, et vend ensuite les biens modifiés au public.

Dans cette seconde hypothèse, en revanche, il convient de distinguer si l’altération ou la modification du produit est si substantielle qu’elle empêche tout rattachement du produit à la marque d’origine. Si oui, alors il pourrait être considéré que la suppression de la marque d'origine et/ou la revente du produit sous une marque distincte ne porte pas atteinte aux droits du titulaire de la marque d’origine. Le Groupe Français est toutefois divisé sur le sujet.
Voir question 9) b) et 25) c).
Autre, veuillez préciser.

Le Groupe Français considère qu’il est difficile d’admettre que l’économie verte et durable puisse avoir un impact sur la question de l’épuisement des droits de marque. Ce serait d’autant plus délicat que le droit immatériel des marques, qu’il ne faut pas confondre ici avec les produits sur lesquels, les marques sont apposées, n’ont pas, a priori un impact, sur les questions de l’économie verte et durable.  
Accepter que l’économie verte ou durable puisse avoir prise sur le droit des marques ouvrirait la porte (ouvrirait « la boîte de Pandore » pour reprendre l’expression des débats du Groupe Français) à un débat sur la nécessité de prendre en considération d’autres enjeux politiques et sociaux, ce qui réduirait encore plus la protection de la fonction de garantie d’origine attachée aux droits de marque. 

A la réflexion, il semble au Groupe Français que la question qui se pose le plus concrètement, concerne les pratiques du reconditionnement ou du remplissage de produits marqués, qui pourraient faire l’objet d’une approche particulière, mais uniquement par exception.

Si ces considérations liées à l’économie verte et durable devaient être prises en compte, il faudrait, dans tous les cas, que les critères d’application soient extrêmement précis afin de ne pas vider le droit des marques de sa substance.  

Le cadre jurisprudentiel mis en place par l’arrêt de la CJUE SodaStream nous semble permettre de concilier, d’une part, la mise en valeur de l’économie circulaire et, d’autre part, le respect des droits de marque. Comme le rappelle la Cour, le titulaire des droits doit toujours pouvoir s’opposer à la remise dans le marché du produit « lorsque l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire à une marque porte une atteinte sérieuse à la renommée de celle-ci, ou encore lorsque cet usage est fait de manière à donner l’impression qu’il existe un lien économique entre le titulaire de la marque et ce tiers, et notamment que ce dernier appartient au réseau de distribution du titulaire ou qu’il existe une relation spéciale entre ces deux personnes » (CJUE, 27 octobre 2022, SodaStream, aff. C-197/21, §43).
Une partie du Groupe Français souhaite en rester à la solution adoptée dans cet arrêt. Toutefois une autre partie du Groupe Français considère que les considérations liées à l'économie verte et durable pourraient plus précisément être prises en compte dans le cas de contenants vides, afin de permettre qu’ils soient réutilisés et remis sur le marché.
Ainsi la suppression de la marque d’origine figurant sur ces contenants, dans le cas de leur re-remplissage et de leur remise sur le marché, pourrait être autorisée. Cette possibilité éviterait que ces « nouveaux produits » soient d’une manière ou d’une autre, associés à la marque d’origine alors qu’ils n’ont plus de lien avec cette marque et que la garantie d’origine de celle-ci ne s’applique plus.

Charge de la preuve
Quelle partie doit supporter la charge de la preuve pour démontrer que les droits de marque ont été épuisés, uniquement la partie qui invoque l'épuisement des droits de marque, ou généralement la partie qui se fonde sur les droits de marque ?

En principe, la charge de la preuve de l’épuisement des droits doit peser sur la personne qui l’invoque. 

La charge de la preuve peut-elle être transférée à l'autre partie et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances ?

Comme détaillé aux questions 10 et 11, le régime d’aménagement de la charge de la preuve connaît déjà une harmonisation au niveau européen (construction prétorienne de la Cour de justice et article 15 de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015).
Le Groupe Français ne remet pas en cause le transfert de la charge de la preuve au titulaire des droits de marque en cas de risque de cloisonnement des marchés. Toutefois, il nous semble essentiel que ce transfert n’aboutisse pas, en pratique, à faire peser sur ce titulaire la charge de la preuve d’un fait négatif, particulièrement complexe voire impossible à rapporter.
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