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L'épuisement des droits sur
la margue au niveau
communautaire



Conditions : la triple condition de
I'épuisement des droits

2) Mise en
circulation
dans I’Espace

3) Mise en
circulation

1) Mise en

circulation dans
le commerce

consentie par
le titulaire de
la marque

éeconomique
européen
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Conseqguence : libre &
circulation des produits

authentiques
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Les limites de I’'épuisement
des droits : les « motifs
|égitimes »



B
Les « motifs legitimes » de s’opposer a I'épuisement

Le titulaire peut s'opposer a I’épuisement s'il justifie de motifs Iéqgitimes,
tenant notamment a la modification ou a l'altération de |'état des produits
apres leur mise dans le commerce (713-4 CPI, 15.2 Directive 2015/2436)

» Cette liste des motifs légitimes n’est pas exhaustive :

Modification ou

Atteinte a la réputation

o . .
ou A la renommée de la Création d’un risque de

altération de lI’état des

produits marque confusion
+ CA Aix-en-Provence, « Cass.com, 24 mai « Cass.Com, 20 mai
25 janvier 2012: 2011: revente de 2014: revente de
remplacement d’un produits Chanel dans logiciels KASPERSKY
systeme de controle une solderie, parmi des authentiques et
d’un décodeur objets proposés en utilisation de la marque
numerique par un vrac et encore dans comme mot-clé dans le
autre. leur carton de référencement payant,
transport. dans le titre de

’annonce commerciale
et dans l'url du site
internet.
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Apercu de I’épuisement
des droits dans le monde



1) Le principe d'épuisement des droits existe-il dans les
autres Etats du monde ?

Non

Australie! Japon

Chine? Arabie Saoudite
Indonésie

Oui - Principe d'épuisement international
Argentine Singapour
Canada Suisse

Chili Taiwan
Hong-Kong Thailande
Mexique Ukraine

Pérou Etats-Unis*
Philippines®

Oui - Principe d'épuisement national

Bresil® Turquie®

Malaisie

Oui - Principe d'épuisement régional

dans le cadre de I'EEE (Espace Economigue Européen)

Autriche Italie
Belgigue Luxembourg
République Tchéque Espagne
France Suéde
Allemagne Rovaume-Uni
Hongrie
Pr d' entr 1
i o et e oy e
reconnu, Mais certames juridictions ont adopté une approche smilaire Kazakhatan
Seulcment pour les médicaments &t les produits pharmaceutiques
* Raference ala "First Sale Doctrme”
* Quelques décisions isolées en sens contraire Soumis a la discrétion de la juridiction

¢ Souvent wraité comme un prncipe dépuisement mternational Myanmar (Birmanie)



.
2) L'importation ou la distribution de produits issus d'
Importations paralleles peut-elle constituer une
contrefacon du droit de marque ?

Oui

Autriche Italie
Belgique Luxembourg
Brésil Russie
Reépublique Tcheque Espagne
France Suede
Allemagne Rovaume-Uni
Hongrie

Non

Argentine Arabie Saoudite
Chili Thailande
Indonésie Turquie

Soumis a la discrétion de la juridiction
Myanmar (Birmanie)

“
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3) La saisie douaniere des produits issus des
Importations paralleles est-elle possible ?

Oui
Autriche
Allemagne
Luxembourg

Oui, mais en pratique les douanes se concentrent
sur la saisie des produits contrefaisants

Australie
Possible en cas de contrefacon d'un droit de marque
Sl Canada Philippines
i Chine Russie
Hong-Kong Singapour
Japon Talwan
Malusie Ukraine
Mexique Etats-Unis
Pérou
Non
Indonesie Thailande
Arabie Saoudite Turquie
Espagne
Non, bien que le titulaire de la marque puisse étre averti
si les produits sont présumeés contrefaisants
Argentine Hongrie
Belgique Ttalie

Bresil Suede

Chili Suisse
République Tchéque Royaume-Uni
France

Peu probable
Myanmar (Birmanie)



et pour approfondir encore...

Le « Gray Market Handbook » de Baker & McKenzie propose une
présentation approfondie et comparative des dispositions |égislatives et
réglementaires, des apports de la jurisprudence, et des pratiques douanieres
relatives aux importations paralleles dans 37 Etats du monde.

Accessible sur :


http://www.bakermckenzie.com/globalipsuite/
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