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LIVRE 101. LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE ET LE DROIT COMMUNAUTAIRE

010  Plan du livre

Apres une présentation générale des dispositions pertinentes du traité CE et du droit
dérive applicable en matiere de propriété industrielle et intellectuelle (chapiire 1), le
present livre examine tout d’abord les rapports entre les principes de libre circulation
et de libre concurrence du traite CE et les droits de propriété industrielle (chapitre 11).
pour ensuite envisager le régime en droit communautaire de chacun de ces différents
droits: droit d’auteur et droits voisins (chapitre 111), droit des brevets (chapine 1),
droit des marques (chapitre V) et droit des dessins et modéles (chapitre V1) '

1. Pour une synthese récente de cette matiére, voir V. DIERYCK et A. STROWEL, ‘Les droils de propriété
industrielle et le droit communautaire’. J.7.D.E., déc. 1999, n°® 64, pp. 225 a 230; D. K AESMACHER,
‘Les droits de propriété industrielle et le droit communautaire’, J.T.D.E., 1996, pp. 49-56.
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020)

0310

Chapitre 1. Geénéralités

SECTION 1. LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET
INTELLECTUELLE FACE AUX OBJECTIFS DU
TRAITE DE ROME

Objectifs du traiteé

L."un des objectifs du trait¢ de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté
europeenne (ci-apres «le traité CE» ') est «de promouvoir dans 1'ensemble de la
Communaute un développement harmonieux. équilibré et durable des activites éco-
nomiques» (arr. 2 CEj. Afin d’atteindre ce but. il prevoit notamiment 1"élimination
entre les Etats membres de toutes les mesures d’effet equivalant a des restrictions
quantitatives (arr. 28 CE et s., ex art. 30) et I'instauration d’un régime assurant que la
concurrence n’est pas faussée dans le marche intérieur (art. 81 CE et 5., ex art. 85). La
réalisation d’un marché commun ou intérieur suppose en effet la suppression des
barrieres entre les Etats membres, quelle que soit leur nature, ainsi qu’une action
préventive et I'harmonisation des législations nationales, quand cela est nécessaire.

Territorialité des droits de propriété industrielle >

Les droits de propriété industrielle entrainent des droits exclusifs territoriaux fondes
sur chaque droit national. Or ces monopoles légaux, par définition nationaux, peuvent
servir a cloisonner les marchés et constituer ainsi autant d’obstacles aux importations
dites paraliéles *, ce qui est contraire a I’objectif de réalisation du marché intérieur et
aux principes de libre circulation (marchandises et services notamment) et de libre
concurrence.

I. Le traite de Rome a é1¢ modifié en 1992 par le traité de Maastricht sur I"Union européenne (en vigueur
depuis le I novembre 1993). Depuis lors, Ja Communauté économique européenne s'appelle *Com-
munauté européenne” et le trait¢ CEE est devenu le traité CE. L Union européenne quant a elle
recouvre la Communauté européenne (compétences réglées par le traité CE) plus les deux autres
‘piliers’ constitués par la politique étrangére et de sécurité commune et la cooperation dans les
domaines de la justice et des affaires intérieures. Le traité d’ Amsterdam modifie 3 nouveau notamment
le traité CE. Entré en vigueur le 1° mai 1999, il en renumérote par ailleurs toutes les dispositions (le
présent livre tient compte de cette nouvelle numérotation tout en indiguant "ancienne numeérotation
quand cela est nécessaire). Pour une présentation de I’Union européenne, de la Communauté euro-
péenne et de ses institutions, voir Livre 196 (a paraitre).

- Pour plus de commodité. on appellera dans la suite en abrégé ‘propriété industrielle’ tant la propriété
intellectuelle (droit d’auteur et droits voisins) que la propriete industrielle stricto sensu (brevets,
marques, dessins ou modéles. etc.).

3. Importations ou exportations réalisées en dehors des circuits de distribution exclusive qui concernent

souvent des produits qui font I"objet de droits de propriété industrielle. Voir R. JOLIET. ‘La licence de
marque et le droit européen de la concurrence’, Rev. frim. dr. eur.. 1984, p. 4. note (8).

(=]
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LIVRE 101. LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE ET LE DROIT COMMUNAUTAIRF
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SECTION 2. PRINCIPES DE DROIT COMMUNAUTAIRE
ET DISPOSITIONS PERTINENTES DU TRAITE CE

Libre circulation des marchandises

Les articles 28 et 29 CE fex arr. 30 et 34) prévoient 'interdiction des restrictions
quantitatives et des mesures étatiques d’effet équivalent ' a P'importation et a 'ex-
portation entre les Etats membres.

L’article 30 CE {ex art. 36) apporte cependant un correctif a cette derniére
interdiction: des raisons touchant notamment a la protection de la propriété indus-
trielle et commerciale peuvent justifier certaines mesures étatiques, pourtant interdites
par les articles 28 et 29 CE. Elles ne doivent toutefols constituer «ni un moyen de
discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Fiats
membresy fart. 30 CE in fine).

Libre concurrence

L’article 81, paragraphe 1, CE (ex art. §5) interdit tout accord ou pratique concertée
entre entreprises susceptible d’affecter le commerce entre les Etats membres et ayant
pour objet ou pour effet d’empécher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence. Toutefois, certains accords ou pratiques, dont les effets sont jugés
bénéfiques pour le consommateur, le progres technique ou économique, peuvent
bénéficier d’exemptions (art. 81, paragraphe 3, CE).

L’article 82 CE (ex ari. §6) interdit toute exploitation abusive de la position
dominante détenue par une entreprise sur un marché spécifique,.dans la mesure ou
elle affecte le commerce intracommunautaire 2.

Régime de la proprieté

L’article 295 CE (ex arr. 222), enfin, rappelle que le régime de la propriété reste du
ressort des Etats membres. La Cour de justice a di par conséquent concilier ce
principe, qui implique le maintien des différents droits nationaux de la propriété
industrielle, avec 1'objectif d’intégration du marché intérieur. Elle a pour cela

1. La Cour de justice des Communautés européennes (ci-apres ‘la Cour’ ou *‘C.J.C.E.’) définit tres
largement ces mesures comme ‘toute réglementation commerciale des Etats membres susceptible
d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommu-
nautaire’ (C.J.C.E., 11 juill. 1974, Procureur du Roi c. Benoit et Gustave Dassonvilie, aff. 8/74, Rec.,
1974, p. 837).

Concemnant les notions de mesure d’effet équivalent et de libre circulation des marchandises, voir
A.MATTERA, Le marché unigue européen, ses regles, son fonctionnement, Jupiter, 2° ed., 1990, pp. 232
2247 P. OLIVER, Free Movement of Goods in the European Communiry , Sweet & Maxwell, 3° édition,
1996.

La jurisprudence *Cassis de Dijon’ (C.J.C.E., 20 juin 1979, Rewe-Zentral AG c. Bundes-monopol-
verwaltung fir Branntwein, aff. 120/78, Rec., 1979, p. 649) s’applique aux mesures nationales in-
distinctement applicables aux produits nationaux et étrangers. Celles-ci ne peuvent &tre justifiées que si
elles sont nécessaires a la satisfaction *d’exigences impératives’ (protection du consommateur, de
I’environnement, loyauté commerciale, etc.), si elles ne se révelent pas en fait discriminatoires et si
elles constituent a la fois le moyen le plus adéquat et le moins entravant pour les échanges. Mais, étant
donné la référence explicite de I’art. 30 CE (ex art. 36) a la propriété industrielle, cette jurisprudence ne
trouve a s’appliquer pour la matiere qui nous concerne qu’en droit de la concurrence déloyale mettant
en jeu des droits de propriété industrielle (par exemple, les appellations d’origine).

2. Sur le droit communautaire de la concurrence, voir par exemple, J. FAULL et A. NikpaY, The EC law of
Comperition, Oxford University Press, 1999; L. RiTTER, W.D. BRAUN et F. RAWLINSON, European
Competition Law: A Practitioner's Guide, Kluwer Law International, 2° éd., 2000 et M. W AELBROECK
et A. FRIGNARL, Commentaire Megret, Le droit de la CE, Concurrence, t. 4, Editions de 'Université de
Bruxelles, 2° éd., 1997.
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developpe deux principes a savoir. la distinction entre 1'existence d'un droit de la
propricté industrielle et son exercice (voir 1n” 240 er 290 infra) et la doctrine de
«l’epuisement des droits» (voir n” 250 infra).

070 Effet direct et primauté

Lorsqu'une disposition du droit communautaire a un «effet direct». elle confére
directement des droits aux individus, qu’ils peuvent faire valoir devant les juridictions
nationales. Ce principe s’applique a certaines dispositions du trait¢ CE (noramment les
articles 28, 30, 81 et 82 CE susmentionnés), aux réeglements (art. 249 CE. al. 2. ex
art. 189) et aux dispositions des décisions et directives communautaires qul compor-
tent des obligations claires et inconditionnelles.

La primaute du droit communautaire veut que le Jjuge national refuse d’appliquer
une disposition de droit interne contraire au droit communautaire, quand bien méme
elle serait posterieure a celui-ci (sur ces notions d ‘effet direct et de primauié, voir livie
197bis).

Ces deux principes fondamentaux viennent renforcer la portee des dispositions du
traite citées plus haut et I'intérét pour les justiciables de les invoquer devant les
juridictions nationales.

080  Interprétation conforme du droit interne

Afin de respecter la primauté du droit communautaire, les juridictions nationales
doivent interpréter le droit interne des Etats membres de maniére a ne pas enfreindre la
norme communautaire. Cela permet de pallier le fait que, dans certaines situations, les
Juridictions nationales ne peuvent appliquer directement le droit communautaire.
C’est notamment le cas des directives non transposées en droit national qui, en tant
que telles, ne peuvent créer d’obligations dans le chef des individus et ne peuvent par
conséquent étre invoquées dans un litige entre particuliers (absence d’effet direct dit
«horizontaly des directives, voir livre | 97bis). ’

C’est a I’occasion du rejet de ce principe d’effet direct horizontal des directives que
la Cour de justice a développé le principe «d’interprétation conforme» du droit
national, selon lequel les juridictions des Etats membres, ainsi d’ailleurs que toutes
les autres autorités étatiques appliquant le droit national, sont tenues d’analyser celui-
c1 «dans toute la mesure du possible a la lumiére du texte et de la finalité de la directive
pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi a I’article 189,
troisieme alinéa, du traité» ' (maintenant art. 249 CE).

090 L harmonisation des droits nationaux

Les articles 94 et 95 CE (ex art. 100 et 100 A), consacrés au rapprochement des
dispositions legislatives, réglementaires et administratives des Etats membres en
rapport direct avec I’établissement ou le fonctionnement du marché commun, sont
les instruments juridiques qui ont permis de réaliser une certaine harmonisation des
différents droits nationaux de la propriété industrielle et de créer un corpus de normes
communautarres qui coexiste avec les dispositions nationales.

1. C.JL.C.E.. 14 juill. 1994, Paola Faccini Dori c. Recreb Srl, aff. C-91/92, Rec., 1994, p. 1-3325, point 26
(et la jurisprudence y citée).

12 — Livre 101 Editions Kluwer
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LIVRE 101. LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE ET LE DROIT COMMUNAUTAIRIE

700 La Cour de justice des Communautés européennes

En donnant une interprétation uniforme du droit communautaire a 'occasion des
questions préjudicielles que lui posent les juridictions nationales, la Cour de justice
contribue elle aussi a I"harmonisation des droits nationaux. Par ailleurs, elle assure
I"application en dernier ressort des principes de libre concurrence (sur guestions
préjudicielles ou sur pourvoir contre les arréts du Tribunal de premiére instance
des Communautés européennes («le Tribunal») et de libre circulation des marchan-
dises (sur questions préjudicielles ou recours en manguement de la Commission
conire les Etats membres) aux accords et pratiques qui cloisonnent les marchés et
dont I"origine réside parfois dans I’application des droits nationaux de la propriété
industrielle eux-mémes (droit de marque, de brevet eic.).

SECTION 3. LE DROIT COMMUNAUTAIRE DERIVE

110 Le systeme actuel du reglement d’exemption

Comme nous ’avons vu, 'article 81 CE, paragraphe 1, (ex art. §5) interdit tout accord
anticoncurrentiel entre entreprises qui affecte les échanges entre les Etats membres.
Toutefois, le paragraphe 3 de ce méme article autorise la Commission a exempter les
accords qui comportent des avantages économiques pour les consommateurs, de
nature a justifier cette dérogation (amélioration de la production ou de la distribution
des produits, promotion du progres technique ou économique). La notification de ces
accords a la Commission est le préalable nécessaire a toute décision individuelle
d’exemption.

Afin d’éviter la multiplication des notifications d’accords qui, eu égard a leur
contenu, auraient été de toute facon exemptés, le Conseil a adopté un reglement ' qui
accorde a la Commission le pouvoir de légiférer en matiere d’exemptions.

En application de ce texte, la Commission a ensuite elle-méme adopté des
reglements dits «d’exemption par catégorie» pour différents types d’accords, dans
lesquels elle détaille les conditions que doivent remplir ces accords pour étre auto-
matiquement considérés comme exemptés de l'interdiction de I'article 81 CE,
paragraphe 1, sans qu’il soit besoin de notification et donc de décision individuelle
(pour plus de déiails, voir livres 85, 86 a paraitre).

Un reglement d’exemption existe aussi pour les accords de transfert de technologie
(accords de licence de brever et/ou de savoir-faire). Le régime de ce reglement
est décrit ci-apres au n° 620 et s.

£ .

J20  Wn nouveau reéglement d’exemption des accords verticaux (zz 2888) et vers
une modification de P’application du droit communautaire de la concurrence
(an 20032)

11 convient de relever deux développements.importants et trés récents dans 1’applica-
tion du droit communautaire de la concurrence et d’en préciser 'impact sur 1’ap-
plication de celui-ci aux droits de ia propriété industrielle.

I. Reglement n° 19/65/CEE du Conseil, J.O.C.E., n° 36 du 6 mars 1965, p. 533.
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130

D’une part, la Commission a adopté, le 22 décembre 1999, un nouveau reglement
d’exemption’ pour toute une série d'accords dits «Verticaux» (accords enire per-
sonnes opérant a différents stades de production ou de services: par exemple,
Journisseur et distributeur). Ce reglement. entré en vigueur le I janvier 2000. n’est
applicable qu’a partir du 1°" juin 2000. 1] fusionne les différents reglements relatifs aux
accords de distribution exclusive, d’achat exclusif et de franchise. Ce réglement
s’applique aux droits de la propriété industrielle s°ils sont accessoires a un accord
vertical de distribution exclusive, d’achat exclusif ou de franchise (voir infra n® 690).
Il ne concerne pas les accords verticaux couverts par le reglement sur les accords de
transfert de technologie * dont I"objet principal est I’exploitation de droits de propriété
industrielle.

D’autre part, dans son Livre blanc sur la modemisation des regles d’application des
articles 85(81) et 86 (82) du traité CE°*, la Commission a proposé [’adoption d’un
systeme d’exception légale permettant un contréle a posteriori des ententes. Ce
systeme impliquera la suppression du regime de notification & la Commission et
étendra aux juridictions et autorités nationales la competence d’accorder des exemp-
tions individuelles en vertu de I’article 81, paragraphe 3, CE. La Commission désire
par la accentuer I’application décentralisée des regles de concurrence.

Autres reglements

En matiére de propriété industrielle, outre les reglements d’exemption évoqués plus
haut, qui sont relatifs & la concurrence (accords de transfert de technologie ou de
Jranchise), d’autres réglements ont été adoptés en vue soit de prévoir des régles
uniques de protection contre la contrefagon et le piratage, soit de créer des droits
communautaires de propriété industrielle qui viennent s’ajouter aux droits nationaux
existants.

Ces reglements (analysés ci-apres) sont les suivants:

~ reglement du Conseil du 18 Juin 1992 concernant la création d’un certificat
complémentaire de protection pour les médicaments (voir infra, n° 700);

— reglement du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (voir
infra, n° 960);

- reglement du Conseil du 24 mars 1994 fixant les mesures en vue d’interdire la mise
en pratique, I’exportation, la réexportation et le placement sous un régime sus-
pensif des marchandises de contrefacon et des marchandises pirates, modifié par le
reglement du 25 janvier 1999 (voir infra, n° 940);

- reglement du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection
communautaire des obtentions végétales (voir infra, n° 710);

— reglement du 22 décembre 1994 modifiant le reglement précité & propos de la mise
en ceuvre des accords conclus dans le cadre de I’'Uruguay Round (voir infra,
n°® 710);

- reglement du Parlement européen et du Conseil du 23 Juillet 1996 concernant la
création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytophar-
maceutiques (voir infra, n° 720).

1. Regl. (CE) n® 2790/1999 de la Commission, du 22 déc. 1999, concernant 'application de ’article 81,
paragraphe 3, du traité 4 des catégories d'accords verticaux el de pratiques concertées, J.O.C.E.,
n® L 336 du 29 déc. 1999, p. 21

2. Regl. 240/96/CE du 31 janv. 1996, JO.CE,n°L 31 du9 févr. 1996, p. 32.

3. JJO.CE.,n° C 132 du 12 mai 1999, p. 1.
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On peut egalement ajouter J’existence d’une convention relative au brevet commu-
nautaire signée en 1975 et modifiee en 1989 par un accord intergouvernemental, mais
qui n’est pas encore entrée en vigueur et qui va étre remplacée par une proposition de
reglement sur le brevet communautaire (voir infra, n° 750).

140  Les directives d’harmonisation

A Theure actuelle, 1l existe dix directives touchant au domaine de la propriété

industrielle:

~ ladirective du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des
topographies ou produits semi-conducteurs;

— la premiere directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations
des Ltats membres sur les marques (voir infra, n° 950);

~ la directive du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des
programmes d’ordinateurs (voir infra, n° 440);

- la directive du Conseil du 19 décembre 1992 relative au droit de location et de prét

. et a certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété

: intellectuelle (voir infra, n® 400);

~ la directive du Conseil du 27 septembre 1993 relative a la coordination de certaines
regles de droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables a la
radiodiffusion par satellite et a la retransmission par cable (voir infra, n° 450);

~ la directive du Conseil du 29 octobre 1993 relative a I’harmonisation de 1a durée de
protection du droit d’auteur et de certains droits voisins (voir infra, n® 420);

— la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 relative a la
protection juridique des bases de données (voir infra, n® 460);

~ la directive du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative a la
protection juridique des inventions biotechnologiques (voir infra, n’ 740);

- la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la
protection juridique des dessins et modéles (voir infra, n° 1040).

- la directive du Parlement européen et du Conseil 98/94 du 20 novembre 1998
concernant la protection juridique des services a accés conditionnel et des services
d’acces conditionnel.

Par ailleurs, la Commission a présenté, le 10 décembre 1997, une proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil sur I’harmonisation de certains aspects
‘ -+ du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de I’information (voir infra

n® 470). Le recours aux nouvelles techniques de communication permet en effet
aujourd’hui de diffuser des ceuvres sans aucun contrdle du titulaire des droits. C’est
donc pour lutter contre I'utilisation illicite du matériel protégé et harmoniser les
niveaux de protection, aujourd’hui encore tres différents d’un Etat membre a 1’autre,
que Ja Commission a proposé cette directive qui concernera le droit de reproduction, le
droit de communication au public, le droit de distribution et la protection contre la
reproduction 1llégale.

150 a 190 Reservés
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Chapitre 2. Principes de droit communautaire
communs aux differents droits de
propricte industrielle

200 Plan

Certams principes du droit communautaire sont communs aux différents droits de
proprieté industrielle. C’est le cas notamment de la libre circulation des marchandises
(section /) et des régles de libre concurrence (section 2).

Les regles spécifiques relatives a chacun des types de droits de propriété indus-
trielle seront examinées dans les chapitres suivants.

SECTION 1. TRAITE CE - LIBRE CIRCULATION DES
MARCHANDISES

270  Cloisonnement des marchés

Caractérisé par le droit d’interdire la reproduction de la création (brevets, dessins ou
modeles), du signe (marques) ou de I’ceuvre d’art (droir d auteur), le droit de propriété
industrielle s’exerce aussi bien a 1’égard des produits nationaux que de ceux en
provenance de I’étranger. Le titulaire d’un tel droit dans I’Etat membre d’importation
peut ainsi, en se fondant sur son droit national, empeécher les importations de produits
librement mis en circulation dans un autre Etat membre mais portant atteinte a son
droit de propriété industrielle. 11 en résulte un cloisonnement des marchés contraire &
une des libertés fondamentales du traité CE, la libre circulation des marchandises. Le
role de la Cour sera donc de concilier ce principe avec la possibilité donnée par les
droits nationaux de propriété industrielle de cloisonner les échanges.

220 Action en contrefacon et mesure d’effet équivalent

La Cour considere que Iaction en contrefagon, qui peut entrainer une entrave a la libre
circulation des marchandises, trouve son origine dans le droit national de propriété
industrielle '. Elle peut ainsi appliquer les articles 28 et suivants CE (ex art. 30 et s.).
relatifs aux restrictions quantitatives et aux mesures etatiques d’effet équivalent, a la
mesure constituee par cette loi. C’est en effet aux Etats membres qu’il revient de
veiller a ce que les limites imposées aux droits des tiers par I'octroi a des personnes
privees de droits exclusifs et d’une possibilité d’action en contrefagon soient compati-
bles avec les dispositions du traité CE relatives  la libre circulation des marchandises.

230 Limitation de la protection a Pobjet spécifique du droit

Les dérogations a la libre circulation des marchandises ne sont admises par I’article 30
CE (ex art. 36) que dans la mesure ou elles sont justifiées par la sauvegarde des droits

1. CJ.CE. 31 oct. 1974, Centrafarm BV et Adriaan de Peijper c. Winthrop BV, aff. 16/74, Rec.. 1974,
p. 1183 (marques) et CJ.C.E., 31 oct. 1974. Centrafarm BV et Adriaan de Peijper c. Sterling Drug Inc..
aff. 15/74, Rec., 1974, p. 1147 (brevets).
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l qui constituent I’objet spécifique du droit de propriété industrielle. La Cour définit cet

objet specifique, a propos du droit de marque., comme «notamment [le fait] d"assurer

; au titulaire le droit exclusif dutiliser la marque, pour la premiére mise en circulation

l d’un produit, et de la protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la

position et de fa reputation de la marque en vendant des produits indiment pourvus de

cette marque» '. Pour le brevet, ’objet spécifique est «d’assurer au titulaire, afin de

' recompenser ’effort créateur de I'inventeur, le droit exclusif d’utiliser une invention

en vue de la fabrication et de la premiére mise en circulation de produits industriels.

soit directement, soit par I'octroi de licences a des tiers, ainsi que le droit de s opposer

l a toute contrefacon» %, Ce concept justifie la regle de I’épuisement des droits (voir
infra n® 250).

240 Distinction existence/exercice du droit

La Cour distingue I’existence du droit de propriété industrielle de son exercice *. Elle
considere que, si ’existence du droit n’est pas affectée par le droit communautaire
et decoule uniquement du droit national (arr. 295 CE, ex art. 222), il n’en va pas de
. meme de son exercice. Le recours a la protection accordée par le droit national de
propriété industrielle risque en effet de limiter la libre circulation des marchandises et
l donc de se reveler incompatible avec 1article 28 CE (ex art. 30), lorsque ’exercice du
droit implique une protection qui va au-dela de ’objet specifique de celui-ci.
. 250 Epuisement des droits

En vertu de cette théorie ?, un titulaire de droit de propriété industrielle dans un Etat
membre ne peut empécher I’importation par un tiers d’un produit a la commercialisa-
tion duquel il a lui-méme directement ou indirectement (c ‘est-a-dire par le biais d 'une
licence) consenti dans I’Etat membre de provenance du produit °. L’exercice du droit

1. Arrét Centrafarm/Winthrop, précité, point 8.

l 2. Arret Centrafarm/Sterling Drug, précité, point 8. Cependant, en matiere de brevet de médicament, la
Cour a adopte une définition plus large de 1’objet spécifique puisqu’il comporte le droit pour le breveté
de s’opposer a ce qu’un tiers demande une autorisation de mise sur le marché pour la période

posterieure a I’expiration du brevet, ce qui n’implique aucune atteinte au monopole de premiére mise

. ' en circulation (voir C.J.C.E.. 9 juil. 1997. Generics BV c. Smith Kline & French Laboratories Ltd, aff.
C-316/95, Rec., 1997, p. 1-3954).

3. Cetie distinction fondamentale trouve son origine dans I’arrét CJ.C.E., 13 juill. 1966, Consten et

Grundig c¢. Commission, aff. 56-58/64, Rec., 1966, p. 429. Voir également CJ.C.E., 8 juin 1971

(Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c¢. Metro-SB-GroBmirkte GmbH & Co. KG, aff. 78/70,

Rec., 1971, p. 487): *si le traité n’affecte pas I"existence des droits reconnus par la législation d’un Etat

membre en matiere de propriété industrielle ou commerciale, I’exercice de ces droits peut cependant

relever des interdictions édictées par le traité¢’ (point 11). Elle semble étre parfois remise en cause

partiellement par la Cour a ceraines occasions {voir G. FRIDEN, ‘Recent developments in E.E.C.

I Inteliectual Property Law: the distinction between existence and exercise revisited’, C.M.L. Rev.. 1989,
n°® 26, 209).

4. Cetie doctrine a été énoncée pour la premiere fois dans I’arrét Deutsche Grammophon précité (a propos

du droit d’auteur). Sur cette doctrine. voir B. CASTELL, L épuisement du droit intelleciuel en droits

' allemand, frangais et communawtaire, PUF., 1989, notamment pp. 165 a 186. Voir égal. D. Graz,
Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises, Genéve, Librairie Droz, 1988 et, par
exemple, V.-L. BENABOU, Droits d ‘auteur, droils voisins et droit communautaire, Bruxelles, Bruylant,
1997, n® 72 a 78 ainsi que 'exposé de C. DOUTRELEPONT in Le droit moral de ! 'auteur et le droir

' communautaire, Bruylant, L.G.D.J., 1997, pp. 387 a 493.

5.1 n’y a pas épuisement si le produit provient d’un pays non membre de la Communauté
(C.J.C.E.I5 juin 1976, EMI Records Limited ¢. CBS United Kingdom Limited, aff. jtes 51/75. 86/
75 e1 96/75, Rec., 1976, p. 811). Voir également n° 810 ci-aprés a propos du principe de I'épuisement

' communautaire en matiere de marques.
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280

est epuise a partir du moment ou le produit est mis en circulation Moir cealement
infra.n” 3000320 = droit d auienr — er 810 — marques).

Critere du consentement

La Cour a degage comme critere de base pour I"application de la théorie de 1'épui-
sement des droits. celui du consentement . Dans |'arrét Centratarm c. Sterlig Drug.
elle declare que «la dérogation au principe de la libre circulation des marchandises
nest pas justifiee lorsque le produit a été écoulé licitement sur le marché de 1" Etat
membre dou il est importé. par le titulaire lui-méme ou avec son consentement.
notamment dans le cas d un titulaire de brevets» . La solution est étendue aux autres
droits de propriété industrielle.

Le consentement existera donc quand Ja premiére commercialisation est le fait
d’une entreprise unie au titulaire du droit de propriété industrielle dans I'Etat membre
d importation par des liens de dependance juridique ou économique. 11 en est de méme
lorsqu’il sTagit d'un licencié. quil appartienne ou non au méme groupe que le donneur
de licence .

SECTION 2. TRAITE CE - LIBRE CONCURRENCE

Cloisonnement du marche

Comme I'exercice des droits nationaux de propriété industrielle. la conclusion
d’accords ou d’ententes restrictifs de concurrence et relatifs a ces droits ou I’exploita-
tion abusive du monopole 1égal qu’ils conferent peuvent conduire a une répartition des
marches contraire au principe de libre concurrence. Ainsi, la Cour a jugé que: «/...)
I"exercice du droit exclusif (...) pourrait tomber sous la prohibition énoncée par
[I"article 81 CE. ex article 85] chaque fois qu’il apparaitrait comme étant 1" objet. le
moyen ou la conséquence d’un entente qui. en interdisant les importations en
provenance d’autres Etals membres de produits licitement mis en commerce dans
ces Etats, aurait pour effet de cloisonner le marché» ™.

Abus de position dominante — Le cas de refus de vente, de licence

La jurisprudence de la Cour et du Tribunal démontre que. selon les circonstances. un
refus de vendre ou de donner en licence un produit peut étre considéré comme un abus
de position dominante . La Cour a eu I’occasion de se prononcer sur cette question a
propos de droits relatifs a des modeles de carrosserie de voitures dans deux arréts de
1988 °. dans lesquels elle a considéré que I'exercice des droits exclusifs portant sur ces
modeles pouvait étre interdit par I'article 82 CE (ex art. 86) (voir infia n® 1030).

L. Surles controverses doctrinales a ce sujet. voir I. ROUTARD. Droit européen dexs licences exclusives de
hrevets, droit commiunautaire, droit francais. droit allemand. Paris. Nouveles Editions Fiduciaires.
1989. n" 254 et s.

- Arret Centrafarm ¢f Stevling Drug. précité, point 11,

- Arret Centrafarm ¢/Sterling Drug. précité. p. 1168.

. Arrét Deutsche Grammophon. précité, point 6.

- Voir notamment C.J.C.E.. 6 mars 1974_ istituto Chemioterapico laliano SpA et Commercial Sotvents
c. Commission. aff. 6-7/73. Rec.. 1974, p. 223.

6. CLC.E.L S oct 1988, AB Volvo c. Erik Veng, aff. 238/87. Rec.. 1988, p. 6232 et CJ.C.E.. 5 oct. 1988,
CICRA et SPA Maxicar c. Renault, aff. 33/87. Rec.. 1988, p. 60G7. Sur ces arréts et en particulier sur ta
problématique de "abus en matiére de piéces de rechange. voir Dr. 1. GOVAERE. The Use and 4buse of
htellecrual Propern: Rights in E.C. Lav. London. Sweet & Maxwell. 1996, spéc. sections 7 10 9.
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Cette position a ete confinmée de maniere plus explicite encore a propos d une
affaire mettant en cause le droit d’auteur. Il s’agissait du refus par des chaines de
telévision de conceéder des licences de droit dauteur sur leurs grilles hebdomadaires
de programmes pour la publication de celles-ci dans des revues specialisées (affaire
dite «Magill»; voir infra n” 360). Ce refus a €1€ considéré abusif dans les circonstances
de ’espece. Cette affaire mit en rehef la difficulté de concilier les droits de propriété
industrielle avec les regles de concurrence.

290  Distinction existence/exercice du droit

Le principe énoncé plus haut (n° 240) s’ applique également au droit de la concurrence.
L existence des droits de propriété industrielle n’est pas remise en cause par le droit
communautaire. En revanche, ces droits ne peuvent etre utilisés pour mettre en échec
I’efficacité des regles de concurrence du traité CE.
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310

Chapitre 3. Droit d’auteur et droit
communautaire

Plan

Le droit d’auteur protege en réalité deux catégories de droits:

- des droits moraux, qui permettent notamment aux auteurs et aux artistes de
s'opposer a toute modification de I'ceuvre qui serait préjudiciable a leur honneur
ou leur réputation, et

- des droits économiques, qui concernent 'exploitation commerciale de 1’ceuvre
protégée, en particulier sous la forme de licences accordées moyennant le paiement
de redevances '.

Dans la mesure ot le titulaire peut exercer un controle sur I’exploitation commerciale
de son ceuvre par le licencié, cette exploitation souleve les mémes problemes que ceux
d’un autre droit de propriété industrielle et commerciale”.

Les interactions entre 'exploitation commerciale du droit d’auteur et les principes
de libre circulation des marchandises et de libre concurrence du traité seront tout
d’abord analysées (section I et 2), avant de passer en revue les différentes directives
consacrées au droit d’auteur et aux droits voisins (section 3).

SECTION 1. TRAITE CE — LIBRE CIRCULATION DES
MARCHANDISES

Le principe de ’épuisement du droit d’auteur

La Cour considere que le droit d’exclusivité garanti par les législations nationales en
matiere de propriété industrielle et commerciale épuise ses effets lorsquun produit est
écoulé licitement sur le marché d’un Etat avec le consentement de ’auteur >. Ces deux
conditions sont cumulatives, ce qui signifie que la licéité de la mise en circulation
n’est pas suffisante en elle-méme pour entrainer I’épuisement des droits et ne peut se
substituer au consentement du titulaire *. La Cour estime en effet que les articles 28 et
30 CE fex art. 30 et 36) ne s’opposent pas a ce que le titulaire de droits de reproduction
et de diffusion de certaines ceuvres musicales interdise I'importation de supports de
son mncorporant ces qzuvres musicales, lorsque ces supports sont importés d’un Etat
membre ou ils ont été légalement commercialisés mais sans le consentement du
titulaire ou de son licencié car, en raison des différences des durées de protection
entre les Etats membres, I’ceuvre n’y était plus protégée alors qu’elle bénéficiait
toujours d’une telle protection dans I’Etat d’importation®. Cependant, 1’uniformisa-
tion des durées de protection entre les Etals membres, prévue par la directive 93/98/

1. CJ.C.E., 20 oct. 1993, Phil Collins c. Imtrat Handelsgesellschaft mbH et Patricia Im- und Export
Verwaltungsgesellschaft mbH et Leif Emmanuel Kant ¢. EMI] Electrola GmbH, aff. C-92/92 et
C-326/92, Rec., 1993, p. 1-5145, point 20.

2. Arrét Phil Collins précite, point 20.

. CJ.C.E, 22 janv. 1981, Dank Supermarked A/S c. A/S Imerco, aff. 58/80, Rec., 1981, p. 181-182.

4. V.-L. BENnaBOU, Droits d'auteur, droiis voisins el droit communautaire, Bruxelles, Bruylant, 1997,
n° 141.

5. CJ.C.E., 24 janv. 1989, EMI Electrola GmbH c. Patricia Im- und Expont e.a., aff. 341/87, Rec., 1989,
p. 79, point 14. .

w
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CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative a ["harmomisation de la durée de
protection du droit d auteur et de certains droits voisins, a mis fin a cet ob%iade a
la réalisation du marché unique (voir infra n” 420) .

320 Les limites a épuisement du droit d’auteur

Le principe de I'épuisement du droit d’auteur s’applique au seul territoire de la
Communaute, ce qui signifie que lorsqu’une ceuvre est commercialisée en dehors
de ce territoire, le titulaire du droit d auteur peut s’opposer a son introduction dans un
Etat membre dans lequel ce droit est protége ”.

En outre, seule la diffusion d’une ceuvre sur un support matériel est susceptible de
provoquer 1’épuisement du droit d’auteur®. En effet, faute de support matériel, la
représentation n’entre pas en conflit avec la liberté de circulation des marchandises et
par conséquent le principe de I’épuisement des droits ne s’applique pas dans ce cas*

330  Le droit de location et de preét et les droit voisins du droit d’auteur

Dans I’arréet Warner Brothers, la Cour de justice a considéré que le droit d’autoriser la
Jocation et le prét d’une ceuvre et de son support matériel appartient a I’auteur, qui peut
ainsi contréler I'utilisation de son ceuvre apres que celle-ci a été commercialisée et
bénéficier des profits qui découlent de I’existence d’un marché secondaire °.

Ainsi, comme le droit de représentation, le droit de location demeure au nombre des
prérogatives de I’auteur et du producteur en dépit de la vente du support matériel qui
contient I’ceuvre ou de tout autre acte de diffusion °. Par ailleurs, I’autorisation de mise
en location du support matériel dans un Etat membre qui ne reconnait aucun droit
exclusif de location a I'auteur ne peut avoir pour effet I’épuisement du droit .

SECTION 2. TRAITE CE — LIBRE CONCURRENCE

340 L’exercice du droit d’auteur

Dans son arrét Deutsche Grammophon, la Cour a considéré que I’exercice du droit
d’auteur ne constituait pas en lui-méme une atteinte au droit de la concurrence,
reconnaissant ainsi implicitement la licéité des accords de licence qui constituent le
moyen d’exploitation économique essentiel du droit d’auteur. Cependant, la Cour a
souligné que I’exercice de ce droit exclusif pouvait se révéler contraire aux disposi-
tions de I'article 81 CE (ex art. 85) s’1] apparaissait comme étant 1’objet, le moyen ou

. JJO.CE.,n"L 290 du 24 nov. 1993, p. 9.

2. CJ.C.E.. 9 fevr. 1982, Polydor limited et RSO Records c. Harlequin Record Shops Limited et Simons
Records Limited, aff. 270/80, Rec., 1982, p. 329, point 22.

3. Livre vert sur le droit d’auteur et le défi technologique, COM (88) 172 final, p. 146 et 150.

. BENABOU, o.c., n° 163.

5. CJ.CE., 17 ma1 1988, Warner Brothers Inc. et Metronome Video ApS c. Erik Viuff Christiansen, aff.
158/86, Rec., 1988, p. 2605, poimnt 15; voir aussi CJ.C.E, 22 sept. 1998, Foreningen af Danske
Videogramdistributerer, agissant pour Egmont Film A/S e.a. c. Laserdisken, aff. C-61/97, Rec.. 1998,
p. 1-5171, points 15 a 17.

6. Directive 92/100/CEE, précitée, article 1, paragraphe 4; C.J.C.E., 24 avril 1998, Metronome Musik
GmbH c. Music Point Hokamp GmbH, aff. C-200/96, Rec., 1998, p. 1-1953, point 18.

7. CJ.C.E., 17 mai 1988, Warner Brothers Inc. et Metronome Viedeo ApS ¢. Erik Viuff Christiansen, aff.

158/86, Rec., 1988, p. 2605, points 17 et 18; arrét Metronome Musik GmbH ¢. Music Point Hokamp

GmbH, precité, point 17.

£
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la conséquence dune entente qui aurait pour effet de cloisonner le marché commu-
nautaire . Elle a procédé au méme type d’analyse en ce qui concerne 'article 82 CE
fex art. 86). en relevant que le titulaire «ne possede pas. du seul fait qu’il exerce son
droit exclusif de mettre en circulation les objets protéges, une position dominante au
sens de Iarticle 86» 7. 11 en est autrement lorsque. vu les circonstances de espéce, il
peut faire obstacle a une concurrence effective sur une partie importante du marché a
prendre en considération.

Mais la specificité des ceuvres d’art rend trés difficile la détermination de 1"exi-
stence d’une position dominante. Par exemple. pour déterminer le marché de produits
en cause, on ne peut pas appliquer la méthode traditionnelle de recherche des produits
substituables* car les ceuvres de "esprit sont uniques par définition et non pas
interchangeables *. Par ailleurs, dans I’affaire Toumnier-. la Cour ne pouvait pas
etablir ’existence d’un abus en déterminant si le prix était excessif par rapport a la
valeur économique de 'avantage conféré car il est impossible de fixer le cott de la
création d’une ceuvre de I'esprit .

Accords de licences: les clauses interdites et les clauses autorisées

Si1, comme souligné plus haut, les accords de licence relatifs aux droits d auteur sont
en principe licites, certaines clauses sont considérées comme contraires a article 81
CE aussi bien par la pratique de la Commission, que par la jurisprudence de la Cour de
Justice. C’est le cas par exemple d’une clause interdisant au licencié d’exporter des
ceuvres vers d’autres Etats membres qui empéche la libre circulation des marchandises
et cloisonne le marché communautaire ’. 11 en est de méme pour les clauses d'ex-
clusivité empéchant les importations paralléles ®.

En ce qui concerne les licences de représentation, la Cour a reconnu qu’elles
n’étaient pas en principe restrictives de concurrence °. 1l faut cependant vérifier au
cas par cas si I’exercice du droit exclusif ne crée pas de barrieres artificielles et
injustifiées au regard des nécessités de la branche de I’industrie concernée '°. Or la
Commission a considéré qu’une licence exclusive accordée pour 15 ans sur l’inté-
gralité du catalogue de films de la Metro-Goldwyn-Mayer/United Artists constituait
une barriére de cette nature '’

En ce qui concerne la possibilité d’introduire une clause de limitation géographique
dans les contrats de licences sur le droit de reproduction et de distribution, la

1. Arrét Deutsche Grammophon Gesellschaft, précité, point 6; voir aussi C.J.C.E., 6 oct. 1982, Codite!
I1. aff. 282/81. Rec., 1982, p. 3381, point 17.

2. Arrét Deutsche Grammophon Gesellschaft, precité, point 16.

3. CJ.C.E.. 14 févr. 1978, United Brands Company et United Brands Continentaal BV ¢. Commission,
aff. 22/76, Rec., 1978, p. 207. points 12 & 35.

4. Decision de la Commission WEA-Filipacchi Musik SA du 22 décembre 1972, aff IV/26992 J.0.C.E..
n® L 303 du 31 déc. 1972, p. 52, spéc. p. 53; voir aussi les conclusions de I’avocat général Mayras
CJ.C.E..21 mars 1974, BRT et SABAM c. SV SABAM et NV Fonior, aff. 127/73, Rec., 1974, p. 313,
spéc. p. 324,

. CJ.C.E., 13 juill. 1989, Ministere public c. Jean-Louis Toumnier, aff. 395/87. Rec., 1989, p. 2521.

. Conclusions de I’avocat général Jacobs dans ’affaire Tournier, précitée, p. 2553, point 53.

7. Décisions WEA-Filipacchi Musik SA du 22 décembre 1972.J.0.C.£.,n° L 303 du 31 déc. 1972, p. 52:
Theal/Watts du 21 déc. 1976, J.0.C.E..n° L 39 du 19 févr.1977.p. 19: CJ.C.E, 17 janv. 1984, VBVRB
et VBBB c. Commision, aff. jtes 43/82 et 63/83, Rec.. 1984, p. 19, point 9.

8. C.J.C.E., 8 juin 1982, Nungesser KG et Kurt Eisele c. Commission, aff. 258/78. Rec.. 1982, p. 2015,
point 53,

9. Arret Coditel 11, précité, point 15.

10. Amét Coditel 11, précité, point 19.

11. Décision de la Commission du 15 sept. 1989, ‘Achat de films par les stations allemandes de la
television’, J.O.C.E., n® L 284/36, n° 44; voir aussi Neuviéme rapport sur la politique de concurrence,
point 116 (affaire Fédération anglaise de football ¢. London Weekend Television).

(o R V)
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Commission considere que ce serait contraire au droit de la concurrence car cela
introduirait des barrieres entre les Etats membres et pourrait méme étre considére
comme discriminatoire sous certaines conditions . En revanche, pour ce qui est des
licences de représentation. les regles du traité ne s opposent pas a ce que les parties au
contrat encadrent celui-ci dans des himites géographiques destinées a protéger les
droits de I"auteur et de ses ayants droit au regard de la perception de redevances .

En principe, le fait pour le donneur de licence d’interdire ou de limiter le droit de
son licencié d’accorder des sous-licences est conforme a 'article 81 CE, comme en
matiere de brevets et de marques 7, Cependant, lorsque le donneur de licence autorise
son licencié a concéder des sous-licences par le bials d’un sous-contrat type approuve
par lui, la Commission vérifie qu’aucune des clauses de ce sous-contrat n’est en elle-
méme contraire au droit de la concurrence *.

360 Le refus de conceder une licence

L’affaire dite «Magill» concemnait le refus par des chaines de télévision de concéder

des licences de droit d’auteur sur leurs grilles hebdomadaires de programmes pour la

publication de celles-ci dans des revues spécialisées. La Commission condamna en

1988 les chaines de télévision en cause pour abus de position dominante °, le Tribunal

de premiere instance confirma cette décision en 1991 ® et la Cour de justice rejeta le

pourvoi en 1995 .
La Cour releva que le Tribunal était en droit de considérer ce comportement comme

abusif pour trois raisons:

~ en premier lieu, il résultait des circonstances de I’espece qu’il n’existait aucun
substitut réel ou potentiel a un guide hebdomadaire de télévision offrant une
information sur les programmes de la semaine a venir, qu’il existait par ailleurs
une demande potentielle, constante et réguliere, de la part des consommateurs pour
ce type de produit, que le refus des chaines de télévision ne laissait aux télé-
spectateurs que Ja possibilité d’acheter les guides hebdomadaires de chacune des
chaines en cause pour pouvoir comparer les programmes et, enfin, que ce refus
faisait donc «obstacle a I'apparition d’un produit nouveau»;

— en deuxieme lieu, le refus «n’était justifie ni par Pactivité de radiodiffusion
telévisuelle ni par celle d’edition de magazines de telévision»;

— en troisieme lieu, le refus des chaines de télévision leur permettait de se réserver

. «un marché dérivé, celui des guides hebdomadaires de télévision, en excluant toute

' concurrence sur ce marché (...) puisque [ces chaines] déniaient I’acces a I'informa-

tion brute, matiére premiére indispensable pour créer un tel guide» *.

Un arrét du Tribunal de premiere instance de 1997 est venu limiter la portée de la
jurisprudence Magill. Le Tribunal n’a pas considéré dans 1’affaire Ladbroke, qui

1. Neuvieme rapport sur la politique de concurrence, point 81 (affaire GEMA).

2. Arrét Coditel H, précité, point 16.

3. Décision de la Commission du 15 sept. 1989, Achat de films par les stations allemandes de la télévision,
JO.CE..n°L 284 du 3 oct. 1989, p. 36, n° 41.

4. Décision de la Commission du 31 janv. 1995, PMI-DSV, J.O.C.E., n® L 221, du 19 sept. 1995, p. 34,
n® 7.

5. Décisiondu 21 déc. 1988, Magill TV Guide/ITP, BBC et RTE, J.O.C.£..n° L. 78 du 21 mars 1989, p. 43.

6. TPI, 10 juill. 1991, RTE c. Commission, aff. T-69/89, Rec.. 1991, p. 11-485; The British Broadcasting
Corporation et BBC Enterprises Limited ¢c. Commission, aff. T-70/89, Rec., 1991, p. 11-535; Indepen-
dent Television Publications Limited c¢. Commission, aff. T-76/89, Rec., 1991, p. 11-575.

7. CJ.C.E., 6avril 1995, Radio Telefis Eireann (RTE) et Independent Television Publications Lid (ITP) c.
Commission, aff. jtes, C-241/91P et C-242/91P, Rec., 1995, p. 1-743.

8. Ibid., points n® 52 a 56.
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concernait la retransmission t€lévisée des courses hippiques. que cette activité
constituait un prodult ou un service a part entiere. sans substitut réel ou potentiel.
mais a estimé qu’il s'agissait uniquement d’un service complementaire offert aux
parieurs. non indispensable a I'exercice de I"activité principale. a savoir la prise de
paris. L absence de caractére essentiel de ce service a conduit le Tribunal a conclure
que la premiere des trois conditions n’était pas remplie et que par conséquent le refus
des societés de courses de fournir & la requérante une licence de transmission ne
pouvait constituer un cas d’abus de position dominante '. On peut remarquer que la
distinction entre un produit sans substitut, en ] occurrence un guide hebdomadaire de
television, et un simple service complémentaire, ici la transmission des courses. est
difficile a manier.

Acquisition et octroi de licences en commun

Lorsque plusieurs entreprises concurrentes décident d’acquérir en commun des droits
d"auteurs. il s’agit d’un accord susceptible d"étre visé par I'article 81 CE. Ainsi. dans
I’affaire UER/Systeme de I’Eurovision, la Commission a considéré que 'article 81 CE
s'appliquait aux accords des membres de I’Union Européenne de Radiodiffusion
(UER) concernant I'acquisition en commun des droits de télévision pour les mani-
festations sportives internationales *. Elle a cependant exempté ces accords au motif
qu’ils participaient a I’établissement d’un marché unique de la radiodiffusion au
niveau international et a la condition que les entreprises non membres aient acces
aux droits concédés a I"UER °. Cette décision a été annulée par le Tribunal notamment
parce que la Commission n’avait pas examiné «si les régles d’adhésion avaient un
caractere objectif et suffisamment déterminé susceptible d’une application uniforme
et non discriminatotre, afin de pouvoir apprécier ensuite si elles étaient indispensables
au sens de I’article 85, paragraphe 3, sous a), du traité» °.

Inversement, la Commission considere qu’un accord entre plusieurs entreprises
titulaires de droits d’auteur afin d’accorder en commun des licences de ces droits
restreint la concurrence entre elles de la méme maniére qu’un accord fixant les prix et
les conditions d’exploitation qu’elles imposent aux tiers. A ce titre, elle a estime que la
création par trois producteurs américains de films d’une entreprise commune destinée
a distribuer et concéder des licences pour la projection des films produits par les
sociétés meres était susceptible de restreindre la concurrence sur le marché de la
distribution des films en salle. L accord a cependant été exempte apres que les sociétés
meres ont accepté les différents engagements et modifications du contrat exiges par la
Commission .

1. C.LC.E.. 12 juin 1997, Tiercé Ladbroke SA c. Commission. aff. T-504/93. Rec.. 1997, p. 11-926.

2. Decision de la Commission du 11 juin 1993, UER/Systéme de I’Eurovision. J.O.C.E.. n° L 179 du
22 juill. 1993, p. 23.n°45 a 57: voir aussi la décision du 19 fevr. 1991, Screensport/Membres de I'UER,
JO.C.E..n® L 63 du 9 mars 1991, p. 32. dans laquelle la Commission a condamné des accords entre le
Consortium Eurosport et News International et a refusé d accorder I"exemption prévue par 1'article 85,
paragraphe 3. A la suite des nouvelles négociations la Commission a annoncé son intention d’adopter
une décision favorable, Communication Eurosport Mark 111, J.O.C.E.. n* C 76 du 18 mars 1993, p. 8.
n® 3.

3. Décision de la Commission du 11 juin 1993, UER/Systéme de I'Eurovision, JO.C.E.. n° L 179 du
22 juill. 1993, p. 23, points 42 a 62.

4. TPL 11 juill. 1996, T-542/93. T-543/93 et T-546/93, Métropole télévision SA e.a. c. Commission. aff.
T-528/93. Rec., 1996, p. 11-649. point 102.

5. Decision de la Commission du 12 juill. 1989, UIP. J.O.C.£., n" L 226 du 3 aoft 1989, p. 25, points 24 a
33 et 44 a 59.
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Gestion collective des droits d’auteur

Les sociétes de gestion collective regroupent en général un grand nombre de titulaires
de droits d’auteur pour une certaine catégorie d’ceuvres, afin d’assurer la gestion de
I’ensemble de leurs droits. Elles ont le pouvoir d’accorder des licences aux utilisateurs
et la charge de réparur les redevances qu’elles percoivent entre leurs membres. Or la
Cour et la Commission ont considéré comme abusive la pratique d une société de
gestion consistant a imposer a ses membres la cession de 'ensemble de leurs droits
d’auteur, actuels et futurs, sans distinguer entre les différentes formes d’utilisation
généralement reconnues '. Par ailleurs, la Commission a considéré comme abusif le
fait qu'une société de gestion subordonne l'octroi de licence pour des ceuvres
protégées au paiement de redevances pour des ceuvres non protégées ou exige des
redevances inégales pour des produits équivalents >, En revanche, la Cour a considéré
que le fait qu'une société de gestion refuse l'acces direct a son répertoire aux
utilisateurs etrangers pouvait étre justifie, compte tenu des frais qu’entrainerait pour
elle I’obligation d’organiser son propre systeme de gestion et de contrdle sur un autre
territoire *.

Exemption des accords verticaux et droits d’auteur

Dans les lignes directrices sur les restrictions verticales (présentées par la Commis-
sion lors de la discussion du reglement d’exemption précité adopié le 22 décembre
1999; voir n® 120 supra), la Commission considere que les accords verticaux qui
contiennent des restrictions relatives a la cession ou I’utilisation de droits de propriété
intellectuelle sont exemptés des lors «qu’ils sont nécessaires et directement liés a
I’utilisation ou a la revente des biens ou des services fournis» et que «ces droits ne
constituent pas ’objet premier de ’accord» °. Concernant plus particulierement le
droit d’auteur, il est spécifié que «les revendeurs de biens protégés par le droit d’auteur
peuvent étre contraints par le titulaire du droit d’auteur de ne revendre les biens
concernés qu’a la condition d’interdire a 1’acheteur, qu’il s’agisse d’un autre reven-
deur ou de I'utilisateur final, d’enfreindre le droit d’auteur. Pareilles obligations en
matiere de revente, lorsqu’elles tombent sous le coup de I’article 81, paragraphe 1,
sont couvertes par le réglement d’exemption par catégorie ®». Le méme raisonnement
vaut pour la vente de logiciels.

1. CJ.CE., 21 mars 1974, BRT/SABAM 11, aff. 127/73, Rec., 1974, p. 313, point 12; deécision de la
Commission du 2 juin 1971, GEMA 1, J O.C.E., n° L 134 du 20 juin 1971, point 11.C.2-a.

2. Décision de la Commission GEMA 1, précitée, point 11.C.6.

3. Ibid.

4. CJ.CEE.. 13 juill. 1989, Ministere public ¢. Jean-Louis Tournier, aff. 395/87, Rec., 1989, p. 2521,
point 24; C.J.C.E., 13 juill. 1989, Frangois Lucazeau e.a. c. SACEM e.a., aff. jtes 110/88, 214/88 et
242/88. Rec., 1989, p. 2811, point 18.

5. Lignes directrices sur les restrictions verticales, JJO.C.£.. n° C 270 du 24 sept. 1999, p. 12, point 29.

6. Jbid., points 32 et s.
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SECTION 3. DROIT D’AUTEUR ET DROIT COMMUNAUTAIRE
DERIVE

Directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 - Droit de location et
de prét

Cette directive ' est relative au droit de location et de pret et a certains droits voisins du

droit d"auteur, notamment le droit de fixation. de reproduction, la radiodiffusion et la

communication au public. le droit de distribution. Elle a pour objectifs:

- Pélimination des distorsions de concurrence qui résultent de la différence des
législations nationales;

- la lutte contre la piraterie;

~ la nécessité d’assurer un revenu aux auteurs.

Conformeément a la jurisprudence de la Cour de justice, la directive dispose que les

droits de location et de prét ne s’épuisent pas par la vente ou tout autre acte de

diffusion. Par ailleurs, la directive détermine quel est le titulaire du droit de location ou

de pret selon les différents types d’ceuvres. 11 s’agit de:

- 1auteur, en ce qui concerne 'original et les copies de son ceuvre;

- 'artiste mterprete ou exécutant, en ce qui concerne les fixations de son exécution;

— du producteur de phonogrammes, en ce qui concerne ses phonogrammes:

— du producteur de la premiére fixation. en ce qui concerne I’original et les copies de
son film.

Jurisprudence relative 2 la directive 92/100/CEE

Interrogée a titre préjudiciel sur la validité de 'article 1 de la directive dans I'arét
Metronome *, la Cour a di se prononcer sur 'introduction par la directive d’un droit
de location exclusif et décider s’il portait atieinte au principe fondamental du libre
exercice d’une activité professionnelle et faussait la concurrence.

La Cour a considéré que la simple perception de droits d’auteur a I’occasion de
la vente ne permettait pas d’assurer aux auteurs un revenu suffisant et qu’ainsi le
droit de location ne pouvait pas étre épuisé par la vente. Plus généralement, la Cour
a decideé que la directive poursuivait des objectifs conformes aux principes généraux
du traité.

Dans I’arrét FDV*, la Cour reprend le méme raisonnement que dans ['arrét
Metronome, tout en le précisant. Elle affirme en effet que le droit de location —
contrairement au droit de distribution —~ ne s’épuise pas par la vente, car le droit de
location a un autre champ d’application et poursuit un autre objectif que le droit de
distribution.

I. Directive 92/100/CEE du Conseil du 19 nov. 1992 relative au droit de location et de prét et a certains
droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle. J.O.C.E., n® L 346 du
27 nov. 1992, p. 6. Voir sur cette directive. J. REINBOTHE et S. vON LEWINSKL The £.C. Direciive on
Rental and Lending Rights and on Piracy, London. Sweet & Maxwell. 1993.

2. C.LC.E.. 24 avril 1998, Metronome Musik GmbH c. Music Point Hokamp GmbH, aff. C-200/96. Rec-,
1998, p. 1-1953.

3. C.LC.E., 22 sept. 1998, Foreningen af danske Videogramdistributorer, agissant pour Egmont Film A/S
c. Laserdisken. aff. C-61/97. Rec., 1998. p. 1-5171.
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Directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 — Durée de protection

Cette directive visait a harmoniser la durée de protection du droit d’auteur et de
certains droits voisins en mettant fin aux difféerences qui existaient entre les différentes
législations nationales et en prévoyant des durces de protection identiques pour toute
la Communauté.

La durée de protection est fixée a 70 ans pour le droit d’auteur et a 50 ans pour les
droits voisins. Elle est de 25 ans pour les ceuvres publiées pour la premiére fois apres
I"extinction du droit d’auteur et de 30 ans pour les éditions critiques et théoriques
d’ceuvres tombées dans le domaine public. En ce qui concerne les ceuvres dont le pays
d’origine est un pays tiers et que 1’auteur n’est pas ressortissant de la Communauté, la
durée de protection dans les Etats membres est identique a celle du pays d’origine,
sans que cela puisse dépasser 70 ans.

Jurisprudence relative a la directive 93/98/CEL

Dans I’arrét Butterfly ?, la Cour a €té interrogée a titre préjudiciel sur I'interprétation
de I’article 10 relatif a I’applicabilité de la directive dans le temps. 11 était demandé a
la Cour si une législation nationale qui avait pour consequence une «renaissance» du
droit d’auteur violait I’obligation de protection des droits acquis par les tiers inscrite a
I’article 10, paragraphe 3, de la directive.

D’apres la Cour, «il ressort clairement de I’article 10, paragraphe 2, de la directive
que P’application des durées de protection prévues par celle-ci peut avoir pour
conséquence, dans les Ftats membres dont la législation prévoyait une durée de
protection moins longue, de protéger a nouveau des ceuvres (...) tombe[e]s dans la
domaine pub]ic»3. Cette solution a été adoptée pour permettre une harmonisation
rapide et éviter que des droits ne continuent a étre protégés dans certains Etats
membres alors qu’ils seraient déja éteints dans d’autres.

Cependant, cela pose probleme au regard de la protection des droits acquis par les
tiers. En effet, si «la renaissance des droits d’auteur n’a pas d’incidence sur les actes
d’exploitation définitivement accomplis par un tiers avant la date a laquelle [la
directive] est intervenue (...}, elle a une incidence sur les droits d’un tiers a poursuivre
’exploitation d’un support de sons dont les exemplaires deja fabriques n’ont pas
encore été commercialisés et écoulés sur le marché a ladite date» *.

Directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 —~ Programmes d’ordinateurs

L’objet de cette directive * est la protection juridique des programmes d’ordinateur en
tant qu’ceuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des

ceuvres littéraires et artistiques.
Un programme d’ordinateur n’est donc protége que s’il est original, c’est-a-dire s’}
constitue une création intellectuelle propre a son auteur. Sont considérées comme

auteurs la ou les personne(s) physique(s) ayant cree le programme ou, lorsque la
législation de I’Etat membre concerné l’autorise, la personne morale considérce

1. Directive 93/98/CEE du Conseil du 29 oct. 1993 relative a I’harmonisation de la durée de protection du
droit d’auteur et certains droits voisins, J.O.C.£., n° L 290 du 24 nov. 1993, p. 9.

2. CJ.C.E., 29 juin 1999, Butterfly Music Srl ¢. Carosello Edizioni Musicali et Discografiche Srl
(CEMED), aff. C-60/98, non encore publié.

3. Arrét Butterfly précite, point 19.

4. Arrét Butterfly précité, point 24.

5. Directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridigue des programmes
d’ordinateur, J.O.C.E., n° L 122, 17 mai 1991, p. 42.
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comme titulaire du droit. La protection est assurée pendant toute la durée de la vie de
I"auteur et pendant 50 ans apres son déces ou le déces du dernier auteur survivant.

Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 — Diffusion par satellite et
retransmission par cable

En vertu de cette directive ' les Etats membres doivent reconnaitre le droit exclusif de
I"auteur d"autoriser la communication au public par satellite d ceuvres protégées par le
droit d’auteur et veiller & ce que cetie autorisation ne puisse étre acquise que par
contrat.

En ce qui concerne les droits de retransmission par cable. les Etats membres veillent
a ce que les transmissions d’émissions provenant d’autres Etats membres se déroulent
sur leur territoire dans le respect des droits d’auteur et des droits voisins et sur la base
des contrats entre les titulaires de droits d’auteur et les distributeurs par cable.

Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 —
Protection juridique des bases de données

Cette directive * crée une protection Juridique pour les bases de données, quelle que
soit leur forme. En vertu de ses dispositions, les bases de données qui, par le choix ou
la disposition des matiéres, constituent une création intellectuelle propre a leur auteur,
sont protégées en tant que telles par le droit d’auteur.

En revanche, le contenu des bases de données ne bénéficie pas de cette protection
particuliere. En ce qui concerne la personnalité de 1’auteur, il s’agit de la ou des
personne(s) physique(s) ayant créé la base ou la personne morale considérée comme
titulaire du droit, lorsque la législation de I’Etat membre concerné 1’autorise. Le droit
d’interdire I’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle
du contenu de la base de données, objet de la protection, commence dés I’achévement
de la base de données et expire 15 ans aprés le 1°" janvier de I’année qui suit la date
d’achevement.

Proposition de directive concernant ’harmonisation de certains aspects du droit
d’auteur et des droits voisins dans la société de I’information

Le 10 decembre 1997, la Commission a présenté une proposition de directive sur
I"harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la
société de I'information *. Cette proposition faisait suite au Livre vert publié a ce sujet
en 1995

Ce texte, modifié par la Commission a la suite des amendements adoptés par le
Parlement européen”, a notamment pour objectif de répondre au développement de
nouvelles techniques de communication qui permettent de diffuser des ceuvres sans
aucun controle des titulaires des droits d’auteur et donc de multiplier les utilisations
illicites du materiel protégé, en adaptant la protection du droit de reproduction et du
droit de communication au public a ces nouvelles techniques. Elle vise ainsi a

I. Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 sept. 1993 relative a la coordination de certaines regles du droit
d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables a la radiodiffusion par satellite et a la
retransmission par cable, J.O.C.E., n° L 248 du 6 oct. 1993, p. 15.

2. Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 relative a la protection
juridique des bases de données, J.O.C.E., n® L 77 du 27 mars 1996, p. 20.

3. JO.CE . n® C 108 du 7 avril 1998, p. 6.

. COM (95) 382 final.

5. JJO.CE. . n® C 180 du 25 juin 1999, p. 6.

I
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préserver un juste equilibre entre les intéréts des différentes catégories de titulaires de
droits et ceux des utilisateurs.

La directive n’affectera pas les dispositions communautaires spécifiques qui
existent déja en la matiere. Elle propose d’accorder aux auteurs qui ne disposent
pas encore d’un droit de reproduction harmonisé le droit exclusif d’autoriser ou
d’interdire les reproductions. Cependant, elle autorise les Etats membres a exempter
certains actes de reproduction, tels que la copie de produits sonores ou audiovisuels a
des fins privées, du droit de reproduction. En ce qui concerne le droit de communica-
tion au public, 1l couvrira toutes les formes de communication, et notamment les actes
de transmission interactifs &4 la demande, ainsi que toutes les catégories d’ceuvres.
Selon la directive proposée, il y a communication au public lorsque plusieurs
personnes non li¢es peuvent avoir acces individuellement, a partir d’endroits et a
des moments differents, a une ccuvre se trouvant sur un site accessible au public. La
directive harmonise également le droit de distribution au public par la vente ou tout
autre moyen dont jouissent les auteurs.

480 Proposition concernant une directive du Parlement européen et du Conseil
relative au droit de suite au profit de 'auteur d’une ceuvre d’art originale

Le 12 mars 1998, la Commission a présenté une proposition de directive relative au
droit de suite au profit de I’auteur d’une ceuvre d’art originale '. L objectif de cette
directive est d’assurer aux créateurs un niveau de protection adéquat et uniforme et
d’harmoniser les légisiations des Etats membres.

Les auteurs bénéficieront d’un droit de suite, ¢’est-a-dire du droit inaliénable de
percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de l'ceuvre, a
’exception des transactions effectuées par une personne agissant en tant que parti-
culier. Ce droit s’applique aux ceuvres d’art graphiques ou plastiques, telles que les
tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, estampes, lithographies, sculptures,
tapisseries, céramiques et photographies, pourvu que Partiste les ait entiérement
créées ou qu’il s’agisse d’exemplaires considérés comme des ceuvres d’art originales.

Les bénéficiaires du droit de suite seront ’auteur et, aprés sa mort, ses ayants droit.
En harmonie avec les dispositions de la directive 93/98 relative a la durée de
protection du droit d’auteur, le droit de suite aura une durée de protection de 70
ans. kn outre, I’auteur pourra exiger de tout marchand, agent commercial ou organi-
sateur de vente public toute information nécessaire a la liquidation des sommes dues
au titre du droit de suite.

490 Reéserve

I. JO.CE, n®° C 125 du 23 avril 1998, p. &.
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Chapitre 4. Droit des brevets et droit
communautaire

Plan

Ce chapitre envisage tout d’abord I"application du droit primaire (le traité CE) au droit
des brevets (libre circulation des marchandises puis libre concurrence. 1 compris
reglement d’exempiion: sections 1 et 2) et ensuite du droit dérive (reglements.
direciives communauiaires et conventions conclues par les Etats membres en rapport
avec les brevets: section 3).

SECTION 1. TRAITE CE - LIBRE CIRCULATION DES
MARCHANDISES

Produit non brevetable dans PEtat membre d’origine

Un produit mis en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement dans
un Etat membre de la Communauté ou il n’est pas brevetable (parce que cet Etat ne
reconnait pas la brevetabilité de ce produit), peut circuler librement dans toute la
Communauté sans que le titulaire du droit exclusif puisse opposer son droit au brevet
la ou il existe .

La Cour justifie cette solution en précisant que le droit de premiére circulation
permet a I'inventeur «d’obtenir la récompense de son effort créateur sans cependant
lui garantir en toutes circonstances I’obtention de celle-ci». Elle continue en déclarant
que si le titulaire du brevet décide d’écouler son produit dans un Etat membre ot la
protection par brevet n’existe pas pour ce produit, «il doit alors accepter les consé-
quences de son choix en ce qui concerne la libre circulation du produit & I’intérieur du
marché commun, principe fondamental qui fait partie des données juridiques et
économiques dont le détenteur du brevet doit tenir compte pour déterminer la modalité
d’application de son droit d’exclusivité» 2.

Toutefois, la Cour a limité la portée de sa jurisprudence antérieure en précisant que,
ce n’est que st le titulaire du brevet est juridiquement contraint (par une obligation
réelle et actuelle en vertu soit du droit national soit du droit communautaire) de
commercialiser ses produits dans un Etat membre, qu’il ne serait pas réputé avoir
consenti a cetle commercialisation et pourrait, dés lors, s’opposer & I’importation et a
la commercialisation de ses produits dans 1’Etat ou le produit est protégé >,

. CLCE., 14 juill. 1981, Merck & Co. Inc. c. Stephar BV et Petrus Stephanus Exler. aff. 187/80, Rec..
1981, p. 2063. 1l s"agissait de I'imporiation aux Pays-Bas d’un médicament mis sur le marché en Italie
(au moment ou le droit italien refusait la brevetabilité des meédicaments) avec le consentement du
titulaire du brevet aux Pays-Bas. Celui-ci s’opposait & I'importation paralicle dans ce pays en
provenance d’'ltalie. Cette jurisprudence a €té confirmée par la suite par un second arrét Merck:
CJ.C.E., 5 déc. 1996, Merck & Co. Inc. e.a. c. Primecrown Ltd e.a, et Beecham Group plc c.
Europharm of Worthing Ltd, aff. jointes C-267/95 et C-268/95. Rec., 1996, p. 1-6371.

2. Arrét Merck précité de 1981, points 10 et 11, rappelés aux points 30 et ss. de I'arrét Merck précité de
1996.

3. Arrét Merck précité de 1996, point 51.
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de «licence de droit» aux autorités britanniques pour importer. en qualité de licencié.
un produit fabriqué dans un pays tiers et dont un brevet était détenu au Royaume-Uni
par le fabriquant. La question portait sur e point de savoir si. sur la base des mémes
dispositions nationales condamnées dans 'espece ci-dessus, les autorités nationales
peuvent prendre en considération 1'Etat membre ou le titulaire du brevet fabrique le
produit pour refuser ou accorder au preneur d’une licence de droit 1'autorisation
dlimporter le produit a partir de pays tiers. La Cour constate une discrimination
déguisee dans la pratique étant donné que le preneur de licence peut étre autorisé a
importer. a partir de pays tiers. le produit breveté lorsque le titulaire de brevet ne
fabrique pas le produit sur le territoire national mais I’importe a partir d’autres Etats
membres alors qu’il se voit refuser d’importer lorsque le titulaire du brevet fabrique
sur le territoire national. D apres la Cour, cette différenciation est motivée, non par des
exigences specifiques de la propriété industrielle ou commerciale mais par le souci de
favoriser la production sur le territoire de I'Etat membre en cause.

Libre circulation et regles nationales de brevetabilité

En I’état actuel du droit communautaire, "existence du droit de brevet reléve
uniquement de la législation interne. Ainsi, I'article 30 CE (ex article 36) a été
interpreté comme ne faisant pas obstacle a I'application d’une loi anglaise qui prévoit
«qu’un brevet délivré pour une invention ne peut pas étre déclaré nul du seul fait que
ladite invention figure dans une description de brevet déposée plus de 50 ans
auparavanty '

SECTION 2. TRAITE CE — LIBRE CONCURRENCE

SOUS-SECTION 1. APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE PAR
LA JURISPRUDENCE DE LA COUR ET DU TRIBUNAL

Distinction entre Pexistence et I’exercice

La Cour a repris cette summa divisio énoncée dans un des premiers arréts sur la
concurrence > en I"appliquant au brevet . Selon la Cour, seul I"exercice du droit de
brevet peut relever du droit communautaire. En effet, si «le brevet d’invention, pris en
lui-méme indépendamment de toute convention dont il pourrait faire 1’objet (...},
résulte d'un statut 1égal accordé par I’Etat sur les produits répondant a certains critéres
et échappe. ainsi, aux €éléments contractuels ou de concertation exigés par ’article 85,
paragraphe I, [maintenant art. 81] par contre, il n’est pas exclu que les dispositions de
cet article puissent trouver application si 'wtilisation d’un ou plusieurs brevets,
concertée entre entreprises, devait aboutir a créer une situation susceptible de tomber

1. CJ.C.E., 30 juin 1988, Thetford Corporation et Thetford {Aqua) Products Lid ¢. Fiamma SpA e.a.. aff.
35/87, Rec.. 1988, p. 3585, point 21.

2. Arret Grundig-Consten ¢/Commission, précité.

3. C.LCE., 29 fevr. 1968. Parke-Davis c. Probel, aff. 24/67. Rec.. 1968, p. 81. Dans cette affaire. le
titulaire du brevet a é1é reconnu pouvoir exercer les droits d'un brevet néerlandais pour s opposer a
I"importation de produits fabriqués et commercialisés par un tiers en ltalie ou aucune protection des
brevets n’existait.
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Libre circulation et produits faisant ’objet de licences obligatoires '

De la jurisprudence de la Cour”, il découle que la mise en circulation d’un produit
brevete en vertu d'une licence obligatoire (licence inposée légalement) n’épuise pas
le droit du breveté car celui-ci n'a pu consentir a cette commercialisation .

Un autre arrét précise 1’étendue des droits du titulaire d’un brevet revétu en Grande-
Bretagne de la mention «licence de droit» vis-a-vis de I’importation de produits
contrefaits *. Dans cet arrét, Ja Cour condamne également une discrimination arbi-
traire entre contrefacteurs par fabrication sur le territoire national (favorisé par lu loi
britannigue) et contrefacteurs par importation de produits en provenance d autres
Etats membres.

A Toccasion de recours en manquement intentés par la Commission contre le
Royaume-Uni et I'lalie”, la Cour a précisé les conditions d’octroi de licences
obligatoires en matiere de propriété industrielle au regard des articles 30 et 295 CE
{ex art. 36 er 222). La question portait sur le point de savoir si une réglementation
nationale peut imposer une licence obligatoire pour exploitation insuffisante de
I'invention brevetée sur le territoire national alors que cette exploitation existe dans
d’autres Etats membres et qu’il est donc possible de procéder a des importations des
produits résultant de cette exploitation a I’étranger. Selon la Cour, si la licence
obligatoire peut sanctionner un défaut d’exploitation, par contre, la discrimination
instaurée par I’imposition de cette licence entre exploitation par fabrication sur le
territoire national et exploitation par importation, ne saurait étre couverte par 1’objet
spécifique du droit de brevet en application de I’article 30, seconde phrase, CE (ex
art. 36). Par conséquent, la Cour a jugé «qu’en assimilant aux cas ou une licence
obligatoire peut étre concédeée pour insuffisance d’exploitation du brevet celui ot la
demande du produit couvert par le brevet est satisfaite, sur le marché national, par des
importations, en provenance d’autres Etats membres», les Etats membres en question
ont manqué aux obligations qui leur incombaient en vertu de Particle 28 CE (ex
art. 30).

La Cour a encore précisé le traitement de octroi des licences obligatoires a
I’occasion d’une question préjudicielle ® posée dans un litige relatif 4 une demande

I. Sur cette question, voir P. DEMARET, Industrial property rights, Compulsory licences and the free
movement of goods under Community law, 11C, vol. 18, n® 2/1987, pp. 161-191; J.-J. BURST et
R. Kovar. ‘Les licences imposées et le droit communautaire’, Cah. dr. eur., 1990, pp. 251-271.

2. CJ.CE., 9 juill. 1985. Pharmon BV c. Hoechst AG, aff. 19/84, Rec., 1985, p. 2281. La société
allemande Hoechst détenait des brevets paralieles sur un médicament en Allemagne, Grande-Bretagne
et aux Pays-Bas. Une entreprise britannique (DDSA Pharm. Lid) obtint une licence obligatoire pour e
Royaume-Uni. Enfreignant une interdiction d’exporter, celle-ci vendit le produit a une entreprise
néerlandaise, Pharmon B.V., qui le commercialisa aux Pays-Bas. Hoechst s’opposa a cette revente en
invoquant son droit au brevet sur le produit aux Pays-Bas.

3. La Cour se réfere au critere du consentement en précisant qu’en cas d’attribution de licence obligatoire
a un tiers *(le breveté) ne saurait étre réputé avoir consenti aux actes accomplis par ce tiers. En effet, le
titulaire du brevet est, par une telle mesure, privé de son pouvoir de décider librement les conditions
dans lesquelles il commercialise son produit (...). Permettre au titulaire du brevet de s’opposer a
Pimportation et 3 la commercialisation des produits fabriqués dans le cadre d’une licence obligatoire
est donc nécessaire pour lui assurer la substance des droits exclusifs découlant de son brevet’ (/bid.,
points 25 et 26).

4. CJ.CE., 3 mars 1988, Allen & Hanburys Ltd c. Generics (UK) Ltd, aff. 434/85, Rec., 1988, p. 1245.
Sur ce sujet, voir P. OLIVER, Free movement of Goods in the European Community under Articles 30
and 36 of the Rome Treaty, 3° éd., Sweet and Maxwell, 1996, para 8.140.

5. CJ.CE., 18 féevr. 1992, Commission ¢. Royaume-Uni, aff. C-30/90, Rec., 1992, p. 1-829 et C.J.C.E.,
18 févr. 1992, Commission c. ltalie, aff. C-235/89, Rec., 1992, p. 1-777.

6. CJ.C.E., 27 oct. 1992, Generics (UK) Ltd et Harris Pharmaceuticals Lid ¢. Smith Kline and French
Laboratories Ltd, aff. C-191/90, Rec., 1992, p. 1-5335. Sur cet arrét, voir P. OLIVER, o.c., para. 8.141.
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sous les notions d’accords entre entreprises. decisions d’associations d’entreprises ou
pratiques concertées au sens de 'article 85 paragraphe 1» :

La méme observation est valable pour I'article 82 CE (ex arr. 86): 'existence du
monopole d’exploitation ne préjuge pas de I'exercice qui en est fait et ne constitue en
outre pas une preuve unique de position dominante.

Accords — Clauses d’exclusivite

11 s’agit de I'obligation essentielle qu'aura a respecter le licencié d’un brevet.
Différents degrés d’exclusivité sont possibles” (voir a ce sujer livire 98, n” 760)).
Une clause d’exclusivité interdisant tant au breveté qu’a d’autres que le licencié
d’exploiter n’est pas en soi contraire a I'article 81, paragraphe 1 CE (ex art. 85). En
effet, une telle clause n’entraine pas nécessairement des restrictions de concurrence.
Apres quelques tergiversations de la Commission sur ce point*, la Cour distingua les
licences exclusives ouvertes (celles qui ne prévoient pas de protection territoriale
absolue éliminant toute importation parallele) des licences exclusives fermées.
Seules ces dernieres sont en sol incompatibles avec I'article 81, paragraphe 1 CE
(ex art. 85) et ne peuvent bénéficier d’une exemption vu que la protection accordée au
licencié va au-dela de ce qui est nécessaire, d’apres la Cour, a ’amélioration de la
production, de la distribution et du progrés technique et économique *. Les critéres
utilisés par la Cour afin de juger ’absence de restriction de concurrence dans ce cas
sont les suivants: la nouveauté des produits ~ et }a nécessité de I’exclusivité pour le
transfert de technologie, le niveau de concurrence avec des produits similaires.
La Cour est méme aliée plus loin dans le cadre de deux affaires spécifiques:
~ d’une part, a propos de licence de droit de représentation de films (voir n” 350
supra 111), 1a Cour a jugé que méme une protection territoriale absolue peut ne pas
etre contraire a 'article 85, paragraphe 1| (81 CE) en raison de la pratique
commerciale dans I'industrie en cause et de la nécessité pour un producteur de
film d’obtenir une rémunération adéquate °;

1. Arrét Parke-Davis précité, p. 110. Ainsi. a I’instar de I’octroi du droit au brevet par la loi, un contrat de
concession de ces droits (réalisant donc un utile transfert de technologies) n’est pas plus visé en soi par
I'art. 81, paragraphe 1. CE (ex art. 85). 1l conviendra encore de prouver pour cela que cette concession
fait partie d’un ensemble contractuel dont I’objet est la répartition de marchés, par exemple.

2. 1i convient de noter ici que lorsqu’une clause contractuelle est jugée illicite suivant les principes qui
vont étre décrits, elle n’entraine pas la nullité de I’accord tout entier: C.J.C.E.. 30 juin 1966, Société
Technique Miniére (LTM) c. Maschinenbau Ulm GmbH (MBU), aff. 56/65, Rec., 1966, p. 235 et
CJ.C.E., 14 déc. 1983, Société de vente de ciments et bétons de ’Est SA ¢. Kerpen & Kerpen GmbH &
Co. KG, aff. 319/982, Rec., 1983, p. 4173.

3. Communication de la Commission sur les accords de licences de brevets, 24 déc. 1962, J.O.C.E.,
n® 139/2922 du 24 déc. 1962 (retirée par la Commission en 1979), par laquelle la Commission
considérait que cette clause ne tombait pas sous le coup de Iart. 81, paragraphe 1 CE (ex art. 85).
Ensuite, la Commission considéra qu’elle n’était pas ‘couverte par I’objet spécifique du droit du brevet’
et que I'interdiction de 1’art. 81, paragraphe } CE (ex art. 85) s’appliquait sous réserve des vérifications
des conditions de I’exemption du paragraphe 3 (voir par exemple, la décision du 2 dec. 1975, AOIP —
Beyrard, JO.C.E., n° L 6 du 13 janv. 1976, p. 8.

4. CJ.CE,, 8 juin 1982, L.C. Nungesser KG et Kurt Eisele ¢. Commission (*Semences de Mais’), aff.
258/78, Rec., 1982, p. 2095.

5. Ainsi, la Commission considéra dans ’affaire Velcro/Applix (décision du 12 juill. 1985, JO.C.E.,
n® L 233 du 30 aoQt 1985, p. 22) que I'exclusivité n’était pas interdite par I’article 81 CE (ex art. 85)
tant que le produit était nouveau. Cependant, une fois que le brevet originaire est expiré, ’exclusivité
n’est plus acceptable méme si des brevets complémentaires ont été pris (V. KORAH, 4n Introductory
Guide 10 E.E.C. Competition Law and Practice, ESC, Fourth Ed. 1990, p. 178).

6. CJ.C.E, 6o0ct 1982, Coditel SA, e.a. c. Ciné-Vog Films SA e.a. (*Coditel 11'), aff. 262/81. Rec., 1982,

p. 3381, points 15 a 20.
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— d’autre part. a propos du droit d’obtention vegétale, la Cour a jugé. en se référant a
I"arrét Nungesser précité, que «la mise au point des lignées de base peut entrainer
des sacrifices financiers importants. 11 faut admettre, en conséquence. que celur qui
a deploye des efforts considérables pour mettre au point des variétés de semence de
base qui puissent faire I'objet de droits d’obtention végétale doit pouvoir se
proteger contre toute manipulation défectueuse de ces variétés de semences. A
cette fin, "obtenteur doit avoir le droit de réserver la multiplication aux négociants-
preparateurs qu’il a sélectionnés comme licenciés. Dans cette mesure, la clause qui
interdit au licencié de vendre et d’exporier des semences de base échappe a
I'interdiction de Iarticle 85, paragraphe 1, du traité» '; on peut penser, contraire-
ment a la Commission, que la référence a I'investissement est d’application large et
que le principe de cet arrét peut étre étendu & d’autres produits protégés qui
necessitent une attention particuliere tels que les logiciels .

Nonobstant cette jurisprudence. la Commission a en général tendance a envisager les
clauses d’exclusivite dans les licences de brevets (ou de know-how) dans le cadre de
I'examen de l'article 81 paragraphe 3 CE (ex ar. 85) (dont le pouvoir exclusif
d ‘applicarion appartient encore & la Commission jusqu’a la «modernisationy précitée
au n” 120 supra du droit de la concurrence) et non pas directement du point de vue de
I"article 81 paragraphe 1 (ex ar1. §5).

En consequence, la Commission conclut souvent a I’existence d’une restriction de
la concurrence pour examiner ensuite une exemption possible méme dans des
conditions ou la jurisprudence de la Cour commanderait plutdt une analyse écono-
mique du marché au niveau de I'article 81, paragraphe 1, CE (ex art. 85) (avec une
possible attesiation négative en suite de cetie analvse). Cette politique de la Commis-
sion, critiquée *, pousse les parties 4 notifier leurs accords ou & faire en sorte qu’ils
rentrent certainement dans le cadre d’un réglement d’exemption. 1l semble que la
proposition présentée par la Commission en 1999 (voir supra n° 120) en vue de
supprimer son pouvoir exclusif d’exemption individuelle démontre qu’elle aurait
modifié sa position sur ce point.

Accords — Interdiction d’exporter

Ce type de clause est destiné a empécher le licencié de concurrencer les licenciés

d’autres territoires ou le breveté lui-méme. Trois cas peuvent exister:

- le produit concerné n’est pas breveté dans le pays d’importation;

~ le brevet y existe mais appartient a un tiers non lié avec le breveté du pays
d’exportation;

— le breveté ou des tiers liés juridiquement ou économiquement posseéde(nt) des
brevets paralleles dans les deux pays.

Dans le premier cas, la clause ne pourra étre justifiée; dans le second cas, elle est
contraire a la fois a ’article 81 CE (ex art. 85) et a ’article 28 CE (ex art. 30).

I. CJ.C.E. 19 avril 1988, SPRL Louis Erauw-Jacquery c. Société coopérative La Hesbignonne, aff.
27/87. Rec., 1988, p. 1919, point 10.

2. Voirence sens. V. KORAH. 4n iniroduciorv Guide 1o EC Competition Law and Practice, Sixth edition.
1997, Hart Publishing, p. 246.

3. Voir notamment V. KORAH, o.c.. p- 242, Sixth Edition, 1997, London, Sweet & Maxwell, p. 242. Voir
aussi, V. KORAH, Patent Licensing and EEC Comperition Rules. Regulation 2349/84, 1985, ESC
Publishing Limited, Oxford, para 1.3 et V. KorAN, Know-How Licensing Agreements and the EEC
Competition Rules, Regulation 556/89, 1989, ESC Publishing Limited, Oxford, para 1.5.3. Voir
egalement, V. KORAH, Technology transfer Agreements and the EC Competition Rules, Oxford,
Clarendon Press, 1996, pp. 43 et s.
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Toutefois. P'article 30 CE (ex art. 36) permettra au titulaire du brevet de s opposer a la
réimportation des produits. Dans le demnier cas, la clause est illicite car elle est
contraire au principe de la libre circulation des marchandises.

S'agissant de 'interdiction d’exporter, la Commission, bien que confirmant son
caractere restrictif contraire au paragraphe 1 de 'article 81, considere que la clause
peut étre exemptée en vertu du paragraphe 3 de 'article 81 CE (ex arr. 85) dans
certaines circonstances lorsque le produit est breveté dans le pays d’importation par
une personne non liée avec le breveté du pays d’exportation et lorsque des brevets
paraliéles dans ces deux pays sont détenus par des personnes liées juridiquement ou
économiquement qui concernent les deux derniers cas cités'. A propos de droits
d’obtention végétale, la Cour a considéré qu'une clause d’interdiction d’exporter était
méme compatible avec I'article 81, paragraphe 1 CE (ex art. §5) «dans la mesure ou
elle est nécessaire pour permetire a I’obtenteur de sélectionner les négociants-pre-
parateurs licenciés» 2.

Accords — Prolongation de la licence

La prolongation de la durée du contrat de licence de brevet est admise pourvu qu’elle
n’aille pas au-dela de I'expiration du brevet?. La prolongation peut intervenir a
chaque extension de brevet si elle est limitée a la durée de validité du plus récent
brevet encore en vigueur au moment du contrat. Cette solution n’est cependant pas
adoptée si ces brevets successifs sont d’une portée technique ou économique peu
significative °.

Accords — Perception de redevances

Les redevances (rovalties) ne peuvent étre pergues que pour I’exploitation couverte
par le brevet déposé. Si ’assiette des redevances porte aussi sur d’autres produits ou
parties de produits qui ne relevent pas de la concession du brevet, ce mode de calcul
est illicite °. Les redevances ne peuvent étre exigées pour 1’exploitation d’un brevet
ayant cessé d’exister (annulation ou expiration du droit de brevet dans la mesure ou le
licencié n'a pas le droit contractuel de résilier ['accord)®.

La Cour a également jugé qu’une clause contractuelle aux termes de laquelle le
concessionnaire d’une licence de brevet était tenu de payer une redevance, sans
limitation de durée, donc méme apres ’expiration du brevet, ne constitue pas en
elle-méme une infraction a I’article 81 CE (ex ari. 85) lorsque ’accord a été conclu
postérieurement au dépot de la demande de brevet et juste avant la délivrance du
brevet. En effet, «il ne peut etre exclu qu’une clause d’un accord de licence, imposant
une obligation de payer une redevance, puisse avoir une autre origine qu’un brevet.
Une telle clause peut en effet procéder plutdt d’un jugement d’ordre commercial sur la
valeur attribuée aux possibilités d’exploitation conférées par ’accord de licence» .

1. Décision du 19 févr. 1987, Boussois/Interpane, J.O.C.E., n° L 50 du 12 févr. 1989, p. 30, cons. 20 (les
restrictions visées étaient jugées indispensables au transfert technologique et au progres technique qui
en résulte).

2. Arrét Erauw-Jacquery précité, point 11.

3. 5° Rappon de la concurrence, Commission, 1976, paragraphes 63-65 et 10° Rapport de la concurrence,
Commission, 1981, paragraphe 126.

4. Décision Velcro ¢/Applix précitée.

5. CJ.CE, 25 févr. 1986, Windsurfing International Inc. c. Commission, aff. 193/83, Rec., 1986, p. 611.

6. Décision AOIP c/Beyrard précitée.

7. CJ.CE., 12 mai 1989, Kai Ottung c. Klee & Weilbach A/S et Thomas Schmidt A/S, aff. 320/87, Rec.,

1989, p. 1177, points 11 et 15.
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Par contre. un accord pourrait. compte tenu de son contexte économique et juridique.
restreindre la concurrence au sens de article 81 CE (ex art. 83) si une telle obligation
de payer les redevances apres 1'expiration du brevet résultait d'un accord qui ne
confere pas au licencié le droit de résilier I'accord moyennant un préavis raisonnable
ou qui tente de restreindre la liberté d’action du licencié apres la résiliation '

Accords - Licences de perfectionnement en retour

Un contrat de licence de brevet peut prévoir que dans le cas ot le licencié apporte des
ameliorations a I'invention brevetée dont il a I’exploitation, celles-ci appartiennent au
breveté. Ce type de clause est illicite *. De méme pour les clauses prévoyant I’obligation
pour le licencié de concéder une licence sur les améliorations qu’il aurait brevetées °.

Accords — Clauses de non-contestation

La clause aux termes de laquelle le licencié prend I'engagement de ne pas contester la
validite du brevet est nulle et ne peut étre exemptée en vertu de larticle 81,
paragraphe 3 CE (ex article 85). En effet, «une telle clause ne releve manifestement
pas de I"objet spécifique du brevet, qui ne saurait étre interprété comme garantissant
une protection contre les actions visant a contester la validité d’un brevet, compte tenu
de ce qu’il est de I’intérét public d’éliminer tout obstacle a I"activité économique, qui
pourrait découler d’un brevet délivré a tort» *.

Dans son réglement d’exemption (voir infra n”620 et 5.) la Commission a inséré une
telle clause dans la «liste noire». Toutefois, la Cour a jugé en 1988 qu’une telle clause
n’a pas de caractere restrictif de la concurrence «lorsque la licence qui la contient a été
concédée a titre gratuit et que le licencié n’a, dés lors, pas a subir des désavantages
concurrentiels tenant au paiement de redevances, ou encore lorsque la licence a été
concédee a titre onéreux, mais porte sur un procédé techniquement dépassé auquel ne
recourrait pas I’entreprise qui a accepté 1’obligation de non-contestation» °.

Abus de position dominante

Tres 161, la Cour a rejeté toute application «mécanique» de 1’article 82 CE (ex art. 86).
Pourelle, le fait qu’un brevet confere a son titulaire une certaine protection n’implique
pas necessairement que I'exercice des droits de brevet est caractérisé par la présence
des trois conditions requises pour la violation de I’article 82 CE (ex art. 86. position
dominante sur un marché, abus et affectation du commerce entre Eiats membres) ©.
D’autres facteurs doivent étre pris en considération: les conditions réelles du marché
(en particulier la possibilité de se procurer des produils de substitution du produir
protégé), la dependance éventuelle d’un acheteur du fabricant du produit protégé.
Dans ce cas, des conditions de prix excessifs pourraient constituer un abus ’.

I. Arrét Kai Ottung précité, point 13.

2. Deécision de la Commission du 23 juin 1972. Raymond c¢/Nagoya. J.O.C.E., n® L 143 du 23 juin 1972,
p. 39.

3. P.ex., décision Velcro ¢/Applix précitée.

4. Arréet Windsurfing Int’l ¢/Commission précité, point 92.

5. C.LC.E., 27 septembre 1988. Bayer AG et Société de constructions mécaniques Hennecke GmbH c.
Heinz Stlthdfer, aff. 65/86. Rec., 1988, p. 5249, point 21.

6. Arret Parke-Davis c/Probel précité.

7. CJ.CE., 14 féevr. 1978, United Brands Company et United Brands Continental BV c. Commission. aff.
27/76. Rec.. 1978, p. 207: C.J.C.E.. 13 nov. 1975, General Motors Continental BV ¢. Commission. aff.
26/75, Rec., 1975, p. 1367.
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SOUS-SECTION 2. REGLEMENT D’EXEMPTION DE LA COMMISSION
RELATIF AUX ACCORDS DE TRANSFERT DE
TECHNOLOGIE

Evolution du reglement d’exemption de la Commission

Entre 1984 et 1995, les accords de licence de brevet et de savoir-faire étaient couverts
par deux reglements d’exemption par catégorie distincts, que la Commission a choisi
de fusionner en 1996, en adoptant un reglement unique relatif aux accords de transfert
de technologie . La Commission justifie cette unification par la volonté «d’encoura-
ger la diffusion des connaissances techniques dans la Communauté et de promouvoir
la fabrication de produits techniquement ameliorés» car I’existence de deux régle-
ments distincts était de nature a susciter des problemes de cloisonnement.

Le nouveau reglement est entre en vigueur le 31 mars 1996 et devrait s’appliquer
jusqu’au 31 mars 2006. 11 exprime la volonté de la Commission de subordonner
I"exemption a priori a I'importance de la part de marché des produits ou services
considérés détenue par le licencié, afin d’éviter les abus de position dominante. Le
reglement d’exemption adopté le 22 décembre 1999 par la Commission en matiére
d’accords verticaux (voir supra n” 120) et les lignes directrices de la Commission sur
les restrictions verticales? confirment cette approche s’agissant des autres types de
restrictions verticales et mettant ’accent sur I’analyse du marché (ce reglement ne
s'applique pas aux accords verticaux couverts par le reglement sur les accords de
transfert de rechnologie).

Champ d’application du reglement: les accords inclus

Les accords entrant dans le champ d’application du réglement sont nécessairement
conclus entre deux entreprises seulement mais ils peuvent avoir différents types
d’objets.

En premier lieu, le reglement s’applique aux accords de licence de brevet (i/ faut
noter que pour I'application du réeglement, divers titres de propriété intellectuelle, ou
demandes de titres, sont assimilés aux brevets®) et de savoir-faire, défini comme
«secret, substantiel et identifi¢ de maniere approprié» *. Le texte s’applique a trois
types de licences: les licences pures de brevet, les licences pures de savoir-faire
(information technique non protégée par un brevet) et les licences mixtes, qui jouent
un role de plus en plus fréquent dans les transferts de technologie.

Les accords peuvent également inclure la licence d’autres droits de propriété
intellectuelle tels que les marques, droit d’auteur etc., pourvu que ces clauses restent
accessoires et contribuent a la réalisation de la technologie concédée.

1. Reglement (CE) n°® 240/96 de la Commission du 31 janvier 1996 concemant |’ application de I’article 85
paragraphe 3 du traité a des catégories d’accords de transfert de technologie, J O.C.E.,n° L 31 du 9 févr.
1996, p. 2. Sur ce réglement, voir V. KORAR, Technology Agreements and the EC Competition Rules,
Oxford, Clarendon, 1996; S. KiNSELLA, EU Technology Licensing, Palladian Law Publishing Ltd,
1998; A.S. GUTTERMAN, Innovation and Competition Policy: A Comparative Study of the Regulation
of Patent Licensing and Collaborative Research & Development in the United States and the European
Community, Kluwer Law International, 1997.

2. Lignes directrices sur les restrictions verticales, J.O.C.E., n° C 270 du 24 sept. 1999, p 12, point 29. Une
version definitive de ces lignes directrices doit &tre publiée avant juin 2000 a la suite de I’adoption d’un
nouveau reglement d’exemption en décembre 1999 (voir n° 120 supra).

3. Voir art. 8 du réglement, qui vise les brevets, les modeles d’utilité, les topographies de produits semi-
conducteurs.

4. Considérant 5 du reglement.
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Enfin, le reglement s’applique aussi a trois conventions qui s apparentent & une
licence quant a leurs effets: 1l s’agit des sous-licences. dont la concession est autorisée
par le titulaire du brevet ou le possesseur du savoir-faire; des cessions de brevet ou de
savoir-faire, si le cedant continue de supporter le risque de I’exploitation (le prix érani

Jonction du chiffre d’affaires, par exemple); et des licences dans lesquelles les

obligations incombant aux parties sont exécutées par des entreprises liées a elles.

Champ d’application du reglement: les accords exclus

Le reglement exclut de son champ d’application certains accords qui ne correspondent
pas a son objet et parmi eux: les accords dont la vente est I'unique objet, les accords de
transfert de savoir-faire commercial (et non technique) dans le cadre de contrats de
franchise. Jes accords entre membres d’une communauté de brevets ou de savoir-faire.
les accords de licences entre parties a une entreprise commune el portant sur les
activités de cette entreprise, les accords de licence réciproques et les accords portant
sur des droits de proprieté intellectuelle étrangers a la technique concédée.

D’autres accords sont exclus en raison de la nature de la technologie concédée. En
effet, la Commission considére que certains accords de licence exclusive, ¢’est-a-dire
les accords par lesquels le donneur de licence s’engage a ne pas exploiter lui-méme la
technologie concédée sur le territoire concédé ou a ne pas y accorder d’autres licences,
peuvent échapper purement et simplement a I’application de Iarticle 81 paragraphe 1
CE (ex art. 85) «lorsqu’ils concernent I’introduction et ’exploitation d’une nouvelle
technologie sur le territoire concédé, en raison de I’ampleur de la recherche mise en
ceuvre, de I"intensification de la concurrence, notamment entre les diverses marques,
et de I'amelioration de la compétitivité des entreprises concernées qu’entraine la
diffusion de la technologie dans la Communauté». Lorsque des accords de ce type
relevent cependant de I’article 81 paragraphe 1 (ex art. 85), le réglement prévoit qu’ils
bénéficient de I’exemption.

Les clauses exemptées («liste blanche»)

Il s’agit tout d’abord (art. 1, paragraphe 1) des clauses qui accordent une exclusivité
territoriale au licencié, au donneur de licence ou aux autres licenciés. Sont exemptées
pour une période maximale de 10 ans, les clauses relatives a la protection de 1’une des
parties contre I’exploitation de la technologie concédée, dans le territoire concédé, par
I’autre partie a I’accord. La méme durée d’exemption est applicable aux clauses
interdisant au licencié de fabriquer ou d’utiliser le produit ou le procédé sous licence
dans les territoires concédés a d’autres licenciés ou de pratiquer une politique active de
commercialisation des produits sous licences sur ces territoires. En revanche, la clause
relative a la concurrence passive (vente faisant suite a des demandes spontanées) n’est
quant a elle exemptée que pour une durée de 5 ans maximum.

Seules deux dispositions prévues a Iarticle 1, paragraphe 1, alinéas 7 et §, ont un
objet différent. 11 s’agit de la clause imposant au licencié ’usage de la marque de
fabrique du donneur de licence ou une présentation du produit déterminée par celui-ci,
ainsi que celle I’obligeant a limiter sa production du produit sous licence aux quantités
nécessaires pour fabriquer ses propres produits et a ne pas le commercialiser isolé-
ment. Ces deux clauses n’ont pas d’autre limite que la durée de validité de I’accord.

Les clauses exemptées figurant a I’article 2 ont quant a elles pour caractéristique de
ne pas étre généralement considérées comme restrictives de concurrence. Elles sont
par consequent exemptées par précaution, au cas ou, en raison d’un contexte écono-
mique ou juridique particulier, elles reléveraient de I’article 81 paragraphe 1 CE (ex
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art. 85). 11 s’agit notamment des clauses obligeant le licencié a garder le secret par
rapport au savoir-faire, a concéder une licence au donneur de licence sur les per-
fectionnements et nouvelles applications, a respecter des spécifications de qualité
minimales. a informer le donneur de hicence en cas d’appropriation illicite du savoir-
faire ou de contrefagon, a continuer de payer les redevances jusqu’a I’expiration de
"accord malgré 1’entrée de la technologie dans le domaine public, ainsi que celles lui
interdisant de concéder des sous-licences ou de céder sa licence, de continuer a
exploiter Ja technologie apres PPexpiration du contrat de licence, etc.

660 Les clauses excluant I’exemption par catégorie («liste noire»)

L article 3 du reglement énumere les clauses dont la présence empéche son applica-
tion et dont 'exemption ne peut relever que d’une décision individuelle. Autotal, sept
clauses sont ainsi écartées du bénefice de I'exemption par catégorie. 11 s’agit des
clauses de fixation de prix, de limitation de quantité, de répartition de la clientéle, de
non-concurrence, empéchant ou limitant les importations paralléles, obligeant le
licenci¢ a céder au donneur de licence ses droits sur les perfectionnements ou les
nouvelles applications de la technologie concédée, contournant les régles imperatives
quant a la durée maximale de "exclusivité consentie ou de ’interdiction d’exporter.

670 Les clauses non prévues par le reglement: systeme d’opposition

L’article 4 paragraphe 1 du reglement prévoit que les accords stipulant des clauses
restrictives de concurrence ne figurant dans aucun des articles 1 a 3 peuvent cependant
bénéficier de I'exemption par catégorie, pourvu qu’ils soient notifiés a la Commission
et que celle-ci ne fasse pas opposition a I’exemption dans un délai de trois mois.
L article 4 établit donc un systeme plus simple et plus rapide que celui de ’examen
individuel organisé par le reglement n° 17/62 du Conseil.

680 Reglement d’exemption et article 82 CE (ex article 86)

Le Tribunal de premiére instance a jugé que ’exemption par catégorie, ou méme
individuelle, n’exonérait pas les entreprises en position dominante de ’obligation de
se conformer a 1’article 82 CE (ex art. 86) .

690 Reglement d’exemption pour les accords verticaux

Dans un reglement du 22 décembre 1999 (voir supra n® 120) 2. la Commission déter-
mine les conditions d’exemption de certains types d’accords verticaux tombant sous le
coup de I’article 81 paragraphe 1. La Commission précise dans ses lignes directrices
sur les restrictions verticales que ce reglement d’exemption par catégorie n’est pas
applicable «[aux] accords verticaux dans le cadre desquels le fournisseur exploite des
droits de propriété intellectuelle ou utilise des équipements fournis par I’acheteur afin
de fabriquer les biens ou de fournir les services qui font I’objet de ces accords;
toutefois sont couverts par le reglement d’exemption par catégorie les accords en vertu
desquels I’acheteur fournit des spécifications au fournisseur qui décrivent simplement
les biens ou les services a fournir, tels que les accords de licence couvrant la dilution et

1. TP1, 10 Jjuillet 1990, Tetra Pak Rausing SA c¢. Commission, aff. T-51/89, Rec., 1990, p. 11-309.

2. Reglement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 déc. 1999, concernant 1’application de
Particle 81, paragraphe 3, du traité a des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées,
J.O.C.E., n° L 336 du 29 déc. 1999, p. 21.
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I"'embouteillage d'un concentré de boisson en vue de sa revenie et les accords de
licence couvrant la reproduction d’un logiciel en vue de sa revente» '

Par ailleurs, le reglement n’est pas applicable aux accords de transfert de techno-
logie *: «Le reglement d’exemption par catégorie couvre les accords verticaux qui
contiennent des restrictions concernant la cession ou I'utihsation des droits de
proprieté intellectuelle uniquement lorsque ces droits ne constituent pas | objet
premier de I'accord mais sont nécessaires et directement liés a I’ utilisation ou a la
revente des biens et des services fournisy .

SECTION 3. REGLEMENTAT]ONS COMMUNAUTAIRES
SPECIFIQUES

Le certificat complémentaire de protection pour les médicaments

Afin de remeédier au déficit de protection encouru par le secteur pharmaceutique du
fait de la période, souvent longue, qui s’écoule entre le dépot d’une demande de brevet
et I’octroi de I’autorisation de mise sur le marché pour un nouveau medicament, un
reglement du Conseil a créé le certificat de protection complémentaire pour les
médicaments *.

Le cadre juridique de ce reglement ainsi que des mesures nationales d’accompa-
gnement ont été décrits aux n° 310 a 330 du livre n° 98°.

Le droit d’obtention végétale

La plupart des Etats membres prévoient des régimes de protection légale relatifs aux
varietés végétales. Ces régimes ne sont toutefois pas harmonisés et sont souvent régis
par des dispositions qui ne sont pas uniformes. C’est pourquoj le Conseil a adopté un
reglement instituant, parallélement a ces régimes nationaux, un régime communau-
taire permettant ’octroi de droits d’obtention végétale valables sur ’ensemble du

territoire de la Communauté °.

Aux fins de I’application de ce reglement, le Conseil a créé un Office communau-

taire des variétes végeétales basé en France a Angers.

1.

Lignes directrices sur les restrictions verticales, J.O.C.E.. n® 270 du 24 sept. 1999, p. 12, point 29.

2. Ibid., point 29, § 2.
3.
4. Reglement (CE) n® 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d’un certificat

Ibid., point 28.

complémentaire de protection pour les médicaments, J.O.C.E., n® L 182 du 2 juill. 1992, p. 1. Sur
Vinterprétation de ce reglement, voir C.J.C.E,, 23 janv. 1997, Biogen Inc. c. Smithkline Beecham
Biologicals SA, aff. C-181/95; CJ.CE., 12 juin 1997, Yamanouchi Pharmaceutical Co. Lid «c.
Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks, aff. C-110/95; C.J.C.E., 9 juill. 1997,
Generics BV c. Smith Kline & French Laboratories Ltd. aff. C-316/95; CJ.C.E., 16 sept. 1999,
Farmitaha Carlo erba Srl, aff. C-392/97, non encore publié. Sur ’arrét générics précite, voir LEMAIRE
et STROWEL, ‘La durée de protection des brevets de médicaments, le certificat complémentaire de
protection pour les médicaments et {’arrét Generics’, Ing. Cons., 1997, p. 389. Pour une description du
systeme communautaire, voir, T. MILLETT, ‘The Community system of plant variety rights’, Eur. Law
Rev., 1999, pp. 231 a 258.

. Voir également M. BEYDENS, Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire, Larcier, 1999,

n® 254 a 267.

. Reglement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juill. 1994 instituant un régime de protection commu-

nautaire des obtentions végétales, JO.C.E., n° L 227 du 1% septembre 1994, p. 1 et réglement (CE)
n° 2506/95 modifiant le regiement CE n® 2100/94 instituant un régime communautaire des obtentions
végétales, J O.C.E., n° L 258 du 28 oct. 1995, p. 3.
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Une variété vegétale est, selon I'article 5 du reglement, «un ensemble végétal d un
seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement
aux conditions d’octroi d’une protection des obtentions végeétales, peut:

— etre defini par I’expression des caracteres résultant d’un certain génotype ou d’une
certaine combinaison de génotypes,

— éwre distingué de tout autre ensemble végétal par ’expression d’au moins un desdits
caracteres,

- étre considéré comme une entite eu égard a son aptitude a étre reproduit sans
changement».

La protection communautaire des obtentions vegétales peut étre accordée pour les
variétés qui sont distinctes, homogenes, stables et nouvelles. En outre, la variété doit
étre désignée par une dénomination approuvée par 1’Office. Le titulaire d’une
protection communautaire des obtentions végétales détient les droits exclusifs sui-
vants: production et reproduction (multiplicatrion), conditionnement aux fins de la
multiplication, offre a la vente, vente ou autre forme de commercialisation, exporta-
tion a partir de la Communauté, importation dans la Communauté, détention aux fins
mentionnées ci-dessus.

Le régime communautaire ne porte pas préjudice au droit des Etats membres de
délivrer des titres nationaux de protection des variétés végétales. Les protections
cumulées sont toutefois interdites.La durée de la protection communautaire est de 25
ans (30 ans pour les vignes et les arbres).

Le reglement décrit les pouvoirs de }’Office, 1a procédure devant I’Office (deman-
des, examens techniques, décisions de 1'Office etc.). Des chambres de recours sont
instituées au sein de I’Office; les décisions de ces chambres de recours sont suscepti-
bles de pourvoi en cassation devant la Cour de justice. Les décisions de 1’Office
relatives & "octro1 de licences d’exploitation obligatoires peuvent faire 1’objet d’un
recours direct devant la Cour de justice. L’Office communautaire des variétés
végétales est opérationnel et le réeglement pleinement applicable depuis le 27 avril
1995.

On peut relever enfin une décision de la Commission exemptant de I’interdiction de
I’article 81 CE, un accord entre concurrents relatif a I’obtention végétale '.

Le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceu-
tiques

Les produits phytopharmaceutiques sont protégés grace a un certificat «qui produit
effet au terme légal du brevet de base pour une période écoulée entre la date du dépot
de la demande de brevet de base et la date de la premiére autorisation sur le marché
dans la communauté, réduite d’une période de 5 ans» (art. 5 du reglement) 2
L’objectif du réglement est de pallier les lacunes de la protection conférée par le
brevet. En effet, «[...] la période qui s’écoule entre le dépdt d’une demande de brevet
pour un nouveau produit phytopharmaceutique et I’autorisation de mise sur le marché
dudit produit phytopharmaceutique réduit la protection effective conférée par le

1. Décision de la Commission du 14 déc. 1998 relative a une procédure d’application de ’article 81 du
traité CE, SICASOV, J.O.C.£., n° L 4 du 8 janv. 1999, p. 27. Cette décision exempte un accord entre
des obtenteurs de variétés végétales et des établissements de producteurs de semences relatif & des
contrats qui organisent la production et la vente de semences protégées par des droits d’obtention
vepétales au titre de la promotion du progres technique et économique aux bénéfices des utilisateurs.

2. Reglement (CE) n® 1610/96 du Parlement et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d’un
certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, JO.C.E., n° L 198 du
8 aolit 1996, p. 30.
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brevet a une durée insuffisante pour amortir les investissements effectués dans la
recherche et pour geénérer les ressources nécessaires au maintien d'une recherche
performante» '
Des questions préjudicielles ont été posées a la Cour s’agissant de la notion de
produit phytopharmaceutique lorsque la substance active est produite par I’ industrie .
Le cadre juridique de ce réglement ainsi que des mesures nationales d’accompa-
gnement a eté décrit aux n® 340 et s. du livre 98.

Le modele d’utilité

Le 12 decembre 1997, la Commission a présenté une proposition de directive du
Parlement europeen et du Conseil relative au rapprochement des régimes juridiques de
protection des inventions par le modéle d’utilité .

En droit belge, le «certificat d’utilité» n’existe pas en tant que tel (expression
deérivée du droit frangais; «uiility modely ou «zesjarig octrooi» en anglais ou en
néerlandais). 11 n’est en réalité qu’une certaine forme de brevet, le «brevet de courte
durée». Ce type de brevet constitue la seule distinction qui subsiste du systeme
existant avant la nouvelle loi de 1984 %, Contrairement au droit d’autres Etats membres
(droits francais ou allemand notamment), le brevet belge de courte durée (6 ans) est un
type de protection d’une invention qui doit répondre aux mémes critéres de breveta-
bilite que pour une invention couverte par un brevet dit de longue durée (20 ans). La
seule difference est la réalisation ou non d’un rapport de recherche.

Dans les pays qui connaissent ce type de protection (tous les pavs de la Commu-
nauté européenne sauf le Royaume-Uni, le Luxembourg et la Suéde) moins évoluée
que le brevet, le certificat d’utilité couvre une invention qui, si ses caractéres de
nouveaute et d’aboutissement d’activité inventive sont similaires a ceux d’un brevet,
ne requiert pas le niveau «d’inventivité» d’un brevet. En outre, les certificats d’utilité
sont octroyés sans recherche d’antériorité préalable ce qui en fait une protection,
certes plus accessible et moins chére, mais également plus précaire.

La proposition de directive vise a instaurer ce type de protection la ou elle n’existe
pas et a harmoniser les législations des Etats membres dans ce domaine. Elle définit
le champ d’application du modéele d’utilité, les conditions et les modalités de la
demande et precise 1’¢tendue de la protection conférée par le modéle d’utilité. Sont
considerées comme protégeables les inventions nouvelles impliquant une activité
inventive et susceptibles d’application industrielle. En revanche, les inventions
portant sur certains domaines particuliers et déja protégées par ailleurs tels la
biotechnologie, les substances ou procédés chimiques ou pharmaceutiques et les
programmes d’ordinateurs sont exclus.

La durée du modele d’utilité est de six ans et peut étre prorogée pour deux périodes
de deux ans. Le titulaire du modéle a le droit exclusif de fabriquer, d’utiliser ou de
vendre le produit ou le procédeé (ou le produir obtenu par ce procédé) faisant I’ objet du
modele enregistré. Ce droit s’épuise lorsque le produit protége par le modéle a é1é mis
sur le marché par le titulaire ou avec son consentement, mais uniquement a I’intérieur
de la Communaute.

1. Rég]gmenx précité, considérant 5.

2. Affaire C-258/99, BASF AG c. Bureau voor de Industriéle Eigendom, J.O.C.E., n® C 265 du 18 sept.
1999, p. 3.

3. JJO.CE, n® C 36 du 3 févr. 1998, p. 13 (proposition amendée Je 12 juillet 1999: COM (1999) 309
final).

4. Voir B. VAN REEPINGHEN et M. DE BRABANTER, Les brevets d intervention, Larcier, 1987, n° 3.
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Les inventions biotechnologiques

Une directive du Parlement europeen et du Conseil du 6 juillet 1998 oblige les Ftats
membres a protéger les inventions biotechnologiques au moyen de leur droit national
des brevets et d'y apporter, si nécessaire, les modifications requises par les principes
de protection qu’elle énonce .

La directive prévoit la protection juridique, dans une certaine mesure, de la
«matiere biologique» (matiere contenant des informations génétiques et qui est
autoreproductible ou reproductible dans un sysieme biologique) et de «procédé
microbiologique» (rout procédé utilisant une matiere biologique, comprenant une
intervention sur une matiere biologique ou produisant une matiere microbiologique).

Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et
susceptibles d’application industrielle, méme lorsqu’elles portent sur un produit
compose de matiere biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de
produire, de traiter ou d’utiliser de la matiere biologique. Cette demniére peut étre
I"objet d’une invention si elle est isol¢e dans son environnement naturel ou produite a
I"aide d’un procédé technique (méme lorsqu ’elle préexistait a I’état naturel).

Ne sont par contre pas brevetables, le corps humain, ainsi que la simple découverte
d’un de ses €léments (y compris la séquence ou la séquence partielle d 'un géne)?, les
varietes vegetales, les races animales, les procédés essentiellement biologiques par
I’obtention de végétaux ou d’animaux et les inventions dont I’exploitation commer-
ciale serait contraire a I’ordre public ou aux bonnes meeurs (procédé de clonage des
étres humains, procédés de modification de l'identité génétiqgue germinale de ['étre
humain, utilisation d’embrvons humains a des fins industrielles ou commerciales et
procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature a provoguer
chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle).

La directive regle ensuite 1’étendue de la protection, les licences obligatoires pour
dependance et les modalités de dépot. Les Etats membres doivent adopter des mesures
legislatives nécessaires pour ’adoption de cette directive avant le 30 juillet 2000.

Vers un brevet communautaire?

Le 15 decembre 1975, les Etats membres de la C.E.E. ont signé une convention qui
vise & créer un systéme unique de brevet dans la Communauté ®. L’objectif était donc
different de celui de la Convention de Munich sur le brevet européen (voir livre 98) °.
Son texte n’est toutefois jamais entré en vigueur. 11 est actuellement inséré dans les
«Accords de Luxembourg» signés en 1989 par lesquels les Etats membres ont finalisé
le cadre juridique du brevet communautaire. Ces textes n’ont pas non plus pu entrer en
vigueur.

1. Directive 98/44 du Parlement européen et du Conseil du 6 juill. 1998 relative & la protection juridique
des inventions biotechnologiques J.O.C.E., n® L 213 du 30 juill. 1998, p. 13; sur cette directive, voir,
notamment M.A. HERMITTE, La protection juridique des inventions biologiques. Le Parlement euro-
peen, 'éthique et le droir des brevets, Europe, déc. 1998, pp. 5 a 8; sur les questions éthiques, voir
également le recueil d’une journée d’étude (de 1997) au CIR de Leuven/Brussel: G. VAN OVERWALLE
(ed.), Octrooirecht, ethiek en biotechnologie — Patent law, ethics and biotechnology — Droit des
brevets, eéthigue et biotechnologie, Bruxelles, Bruylant, 1998,

2. Par contre, peut étre brevetable, un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé
technique, y compris {a séquence ou la séquence partielle d’un géne (méme si la structure de cet
élément est identique a celle d’un élément naturel).

3. JO.CE., du 26 janv. 1976, p. 1.

4. Voir A. KRIEGER, The Luxembourg Convention on the Community patent: A challenge and a dury, 11C,
vol. 19, n® 2/1988, pp. 143-157.
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En décembre 1989, les Etats membres se sont mis d'accord sur les dernieres
dispositions pratiques relatives a 1'instauration d’un brevet communautaire ' En mai
1992, une Conférence des Représentants des Etats membres s est tenue afin de tenter
d’appliquer le protocole permettant la modification des conditions d’entrée en vigueur
du fait de I'absence d’entrée en vigueur au 31 décembre 1991 (plusieurs Erats
membres n’avaient pas déposé leur instrument de ratification a la date initialemen:
prévue). Cette Conférence échoua et le protocole est devenu lettre morte. Fin 1996,
seulement sept Etats (4llemagne, Danemark, France, Grece, Luxembourg, Pavs Bus,
Rovaume Uni) avaient ratifié la convention. Selon la Convention de 1989, un accord
spécial a ét1é conclu entre les Etats contractants et les Etats qui ont adhéré a I’Union
européenne en 1995 afin de déterminer 'application de la Convention suite a
’adhésion de nouveaux Etats.

Face a ces difficultés persistantes, la Commission a relance le processus en pubhant
en juin 1997 un Livre vert sur le brevet communautaire et le systeme des brevets en
Europci‘ Son objectif est a présent de créer un brevet communautaire par un reglement
communautaire comme cela fut fait pour la marque communautaire . En effet, de
1’avis unanime des utilisateurs du systéme des brevets, la convention de Luxembourg
présente des inconveénients tels (couits prohibitifs, insécurité juridigue) qu’elle n’ap-
parait plus a méme d’assurer la protection unitaire recherchée. L instrument du
réglement communautaire est par conséquent largement préféré a celui d’une conven-
tion internationale, en raison de ses caractéristiques propres (effer direct dans tous les
Etats membres, inclusion plus facile dans «[’acquis communautaire» dans le contexte
de ['élargissement).

Les principales actions proposées par la Commission a ce sujet sont les suivantes:
proposition de réglement sur le brevet communautaire, proposition de directive sur la
protection par le brevet des programmes d’ordinateurs, communication interprétative
sur la liberté d’établissement et la libre prestation des services des agents en brevets,
action pilote de support des efforts des offices nationaux de brevet pour promouvoir
I’innovation.

En outre, la Commission a identifié les autres initiatives suivantes: harmonisation
de I’étendue des exceptions aux droits conférés par des brevets dans certains secteurs
(par ex. pharmaceutique), adhésion de la Communauté a la Convention de Munich sur
le brevet européen, réduction des colts de traduction du brevet européen, communica-
tion sur la dissémination de 1’ information sur le droit des brevets parmi les inventeurs,
les chercheurs et les PME, étude sur les inventions des employés, organisation d’une
conférence européenne sur I’assurance de la protection juridique contre les conten-
tieux en matiere de brevet.

Réserves

1. Cet accord comprend outre la Convention sur le brevet communautaire, un réglement d’exécution de
cette convention, un Protocole sur les litiges (contrefacon et validité des brevets) qui traite des trois
instances de jugement et de la procédure en matiere de décision préjudicielle, du Protocole sur la cour
d’appel commune (privilége, immunité et statut) et un Protocole sur 1'éventuelle modification des
conditions d’entrée en vigueur de ’accord (J.O.C.E., n° L 401 du 30 déc. 1989, p. 1).

2. COM (97) 314 final du 24 juin 1997.

3. Communication du 2 février 1999 de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité
économique et social, Promouvoir I'innovation par le brevet, les suites a donner au Livre vert sur le
brevet communautaire et le systeme des brevets en Europe.
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Chapitre 5. Droit de marque et droit
communautaire

800  Plan

Ce chapitre envisage d’abord I’application des dispositions du droit primaire (rrairé
CE) relatives a la libre circulation des marchandises (section 1) et a la libre
concurrence (section 2) pour ensuite décrire les actes de droit dénivé (reglements et
directives) relatifs a la marque (section 3).

SECTION 1. TRAITE CE — LIBRE CIRCULATION DES
MARCHANDISES

810  Mise en circulation par le titulaire ou avec son consentement («!’épuisement
communautairen)

Le titulaire d’une marque ne peut s’opposer aux importations dans un Etat membre de
produits de sa marque fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre par lui
ou avec son consentement. S’il le pouvait, le droit national des marques Jui conférerait
la possibilité de cloisonner les marchés nationaux. 1l en résulterait une restriction dans
les échanges entre les Etats membres qui n’est pas nécessaire pour lui assurer la
protection de I’objet spécifigue de son droit '. La méme solution s’ applique lorsque le
produit a été fabriqué dans un pays tiers mais importé dans I’un des Etats membres par
e titulaire de la marque ou par une société appartenant au méme groupe °.

Le droit de marque s’épuise donc par la mise en circulation, dans la Communauté,
du produit marqué par le titulaire du droit ou par son licencié. Cette regle de
I’épuisement communautaire se retrouve a ’article 7, paragraphe 1 de la premiere
directive de rapprochement des législations sur les marques (voir infra n° 950) qui
dispose: «lLe droit conféré par la marque ne permet pas a son titulaire d’interdire
usage de celle-ci pour des produits qui ont €t¢ mis dans le commerce dans la
Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement». Bien
que cette directive fasse référence a la commercialisation dans la Communauté, le
principe de I’épuisement des droits a été étendu a I’Espace économique européen
(EEE) lors de ’entrée en vigueur de ’accord EEE en janvier 1994 (I’annexe XVII de
"accord modifie I'article 7 précité «aux fins du présent accord» de maniere a faire
référence a la commercialisation dans 'EEE au lieu de la commercialisation dans la
Communauté en remplacant les termes «dans la Communauté» par les mots «sur le
territoire d 'une partie contractante») :,

La Cour a dit pour droit, dans son arrét «Silhouette», que cette disposition de la
directive sur les marques, telle que modifée par accord EEE, s’oppose a des regles
nationales prévoyant I’épuisement du droit conféré par une marque pour des produits
mis dans le commerce hors de I’Espace économique européen sous cette marque par le

1. CJCE., 1—3‘1 oct. 1974, Centrafarm BV et Adriaan de Peijper c. Winthrop BV, aff. 16/74, Rec., 1974,
p. 1183.

2. CJ.CE., 20 mars 1997, Phytheron International SA c¢. Jean Bourdon SA, aff. C-352/95, Rec., 1997,
p. 1-1740.

3. JO.CE.n°L 1 de 1994, p. 3.
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titulaire ou avec son consentement . En consequence, la Cour a ainsi établi le principe
du non-épuisement international du droit des marques. Cette solution a été tres
largement critiquée par la doctrine qui appelle & un revirement de la Cour sur cette
question .

A la suite de cet arrét «Silhouetten, Ja Cour a eu ’occasion de préciser encore
I"etendue du droit conféré au titulaire de la marque par I'article 7 de la directive. 11
s'agissait de questions préjudicielles posées par la Cour d’appel de Bruxelles” a
propos de I'importation parallele en Belgique depuis le Salvador de chaussures
«Docksides» et «Sebago» du fabricant Sebago (il n érair pas contesté qu’il s 'agissair
de produits originaux «Sebago»). GB-Unic étail accusé par Sebago d’avoir enfreint
son droit de marque en commercialisant ces chaussures sous I’appellation «Docksides
Sebago» sans son consentement.

Une premiere série de questions avait entre-temps trouvé réponse dans Parrét
«Silhouetten: méme si les chaussures Sebago avaient €té mises en circulation en
dehors de I'EEE avec le consentement de Sebago, cela ne suffirait pas a empécher
Sebago d’exercer ses droits de marques pour ces chaussures au sein de "EEE.

Un second point litigieux était soulevé s’agissant de la guestion de savoir si le
consentement du titulaire de la marque doit étre obtenu pour chaque lot défini de
marchandises, c’est-a-dire pour tout lot importé & un moment donné par un importa-
teur particulier (Sebago prétendait que GB-Unic devait prouver avoir obtenu ces
chaussures d'un vendeur faisant partie du réseau Sebago dans la Communauté ou
d'un revendeur qui, bien que n'appartenani pas a ce réseau, avait obtenu ces
chaussures légalement dans la Communauté).

La réponse de la Cour limite un peu les effets de 1’arrét «Sithouettey. Apres avoir
releve que la directive ne donnait pas directement la réponse a cette question, la Cour
considere que «pour qu’il y ait consentement au sens de ’article 7, paragraphe 1, de
cette directive, celui-ci doit porter sur chaque exemplaire du produit pour lequel
I’épuisement est invoquén ®. La Cour explique qu’elle avait déja constaté que
I"article 7 en cause «vise a rendre possible la commercialisation ultérieure d’un
exemplaire du produit revétu d’une marque mis dans le commerce avec le consente-
ment du titulaire sans que celui-ci puisse s’y opposer»* et que «cette Interprétation
€tait au demeurant confirmée par I’article 7, paragraphe 2, de la directive, qui, en ce
qu’il fait référence a la «commercialisation ultérieure» des produits, montre que le
principe d’épuisement ne concerne que des produits déterminés qui ont fait I'objet
d’une premiére mise dans le commerce avec le consentement du titulaire de la
marque» °. La Cour ajoute que la protection de I’article 7 serait vidée de sa substance
s’il suffisait, pour qu’il y ait épuisement, que le titulaire de la marque ait consenti a la
mise sur le marché dans le territoire de ’EEE de produits identiques ou similaires 4
ceux pour lesquels I’épuisement est invoqué.

1. CJ.C.E.. 16 juill. 1998, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG ¢. Hartlauer Handelsge-
sellschaft mbH, Rec., 1998, p. 1-4799, points 18 et 26.

2. Voir notamment, L. VAN BUNNEN, ‘Un débat passionné: la question de la licéité des importations
paralleles en provenance des pays tiers, note sous I’arrét Silhouette précite’, R.C.J.B.,1999/4, pp. 372 3
428, et les nombreuses références y citées.

3. CLCE, 17 juill. 1999, Sebago Inc. et Ancienne Maison Dubois et Fils SA c. GB-Unic SA, aff.
C-173/98, non encore publié.

4. Arrét Sebago précité, point 22.

5. C.J.C.E.. 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV c. Evora BV, aff.
C-337/95, Rec., 1997, p. 1-6034, points 37 et 38 et C.J.C.E., 23 févr. 1999, BMW AG et BMW
Nederland BV c. Ronald Karel Deenik, aff. C-63/97, Rec., 1999, p. 1-905, point 57.

6. Arrét Sebago précité, point 20.
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Cet arrét n’est pas plus approuvé par la doctrine que 1'arret Silhouette precite L

La Cour est encore interrogée par d’autres juridictions nationales sur la portee de
Iarticle 7 de la directive”. La jurisprudence devrait donc encore préciser cetle
disposition, notamment a propos des notions de consentement et motifs legitimes
permettant au titulaire de s’opposer a la commercialisation ultérieure des produits
(voir n° 950)°.

Enfin, on peut remarquer que la Cour de justice de I’AELA est parvenue, quelques
mois avant la Cour de Luxembourg, a la solution opposeée, en jugeant que ’article 7,
paragraphe 1 de la directive 89/104/CEE laissait les Etats membres de I'AELE de
décider s’ils souhaiteraient introduire ou maintenir le principe de I’épuisement
international des droits conférés par une marque en ce qui concerne des produits en
provenance d’un pays tiers a "EEE“.

820 Marques identiques d’origine commune

Le cas ol les marques sont de méme origine mais ont des titulaires dans différents
Etats membres s’est présenté dans 1’affaire «Hag» 5.

La Cour jugea en 1974 que le titulaire dans I’Etat d'importation ne pouvait se
fonder sur ’exclusivité de son droit de marque pour empécher la commercialisation
dans cet Etat de produits légalement mis dans le commerce d’un autre Etat membre
sous une marque identique ayant la méme origine °.

Apres de nombreuses critiques, cette théorie a fait I’objet en 1990 d’un revirement
spectaculaire de la jurisprudence de la Cour, sous I'impulsion du juge JoLET .
Désormais, «les articles 30 et 36 du traité C.E.E. ne font pas obstacle a ce qu’une
Jégislation nationale permette a une entreprise, titulaire d’un droit de marque dans un
Etat membre, de s’ opposer a I’importation a partir d’un autre Etat membre, de produits
similaires légalement revétus dans ce dernier Etat d’une marque identique ou prétant a
confusion avec la marque protégée, alors méme que la marque sous laquelle les
produits litigieux sont importés appartenait initialement a une filiale de I'entreprise

}. Voir la note précitée de L. Van BUNNEN, spéc. n® 35 & 37 (écrite apparemment avant |'arrét mais apres
les conclusions de I'avocat général qui y sont largement critiquées).

2. Voir notamment Vaffaire ‘Davidoff” (aff. C-414/99, Zino Davidoff SAC. A & G. Imports L1id,
J.0.C.E., n" C 6 du 8 janvier 2000, p. 18) qui concerne des questions préjudicielies de la High Cournt
of Justice (England & Wales).

3. Pour quelques articles de doctrine récents sur I’épuisement communautaire de la marque, voir
notamment W. ALEXANDER, ‘Exhaustion of Trade Marks Rights in the European Economic Area’,
Eur. Law Rev., 1999, pp. 56 a 67; P. WaLsh, P. TRaCcY and T. FEASTER, ‘The exhaustion and
unauthorised exploitation of trade mark rights in the European Union’, Eur. Law Rev., 1999, pp. 259
a 275. Relevons également que la Commission a organisé les 26 et 28 avnl 1999 deux importantes
tables rondes sur la question de 1’épuisement des droits de marques et sur les effets possibles d'un
passage de I’actuel principe d’épuisement communautaire a un €puisement international, notamment
en relation avec les importations paralleles.

4. Arrét du 3 décembre 1997 de la Cour AELE, Mag Instrument Inc. c. California Trading Company
Norway, Ulsteen, aff. E-2/97.

5. 11 s'agissait d’exportations directes par les cafées HAG Allemagne vers le Luxembourg ou la méme
marque "HAG’ était détenve par une entreprise sans aucun lien avec 'entreprise exportatrice.

6. CJ.CE., 3juill. 1974, Van Zuylen Freres c. Hag AG (‘HAG "), aff. 192/73, Rec., 1974, p. 731. Cette
théorie fut confirmée par C.J.C.E., 22 juin 1976, Société Terrapin {Overseas) Ltd. c. Société Terranova
Industrie CA Kapferer & Co., aff. 119/75, Rec., 1976, p. 1039, points 7 a 9 (sur cet arrét, voir |
M. WAELBROECK, R.C.J.B., 1977, p. 219). A I’époque de Parrét ‘silhouette’. seule la Guide défendait le
principe de I’épuisement international (la majorité au sein du Conseil n’existait donc pas pour modifier
la directive). Cette situation semble changer actuellement.

7. A propos de ces revirements, le juge Joliet déclarait en 1994 que «Les institutions judiciaires, comme
toutes les institutions humaines, peuvent commetire des erreurs. Les nier serait attribuer a la juris-
prudence la valeur d'un dogme et s’enfermer dans un systeme totalitaire» (R. JOLIET, ‘La libre
circulation des marchandises: 1'arrét Keck et Mithouard et les nouvelles orientations de la jurispru-
dence’, JT.D.E., 1994, p. 145, spéc. p. 150).
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qui s’oppose aux importations. et a é1é acquise par une entreprise tierce a la suite de
I"expropriation de cette filialen '.

La Cour a par la suite confirmé et étendu sa jurisprudence aux cas ou une marque
est volontairement cédée, pour certains Elats uniquement, a une entreprise tierce ne
possedant aucun lien économique avec le cédant. Dans cette hypothese, le cédant peut
s’opposer a la commercialisation par le cessionnaire de produits revétus de sa marque
dans I’Etat ou il a conservé la marque *.

Marques identiques d’origine indépendante

La solution précédente, a savoir la primauté de la protection accordée par les
Jegislations nationales de marques sur le principe de la libre circulation des mar-
chandises en vertu de I"article 30 CE (ex art. 36), s’ impose a fortiori dans le cas ou les
marques sont d’origine indépendante et sont de nature a étre confondues.

Dans T'arret HAG 11 précité, la Cour a rappelé qu'«il faut tenir compte de la
fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou a 1’ utilisateur
final I'identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans
confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance» . La méme
solution s’applique en matiére de nom commercial .

Difféerentes marques détenues par un méme titulaire ou des titulaires liés entre
eux

Des produits identiques peuvent parfois porter des marques différentes suivant les
pays”. La Cour a jugé que Iarticle 30 CE (ex art. 36) permet au titulaire du droit de
s’opposer a I’importation d’un produit sur lequel une apposition de sa Ma.Jue a éte
effectuée sans son consentement, méme si cette marchandise a été licitement écoulée
auparavant dans un autre Etat membre sous une autre marque détenue dans cet Etat par
le méme titulaire.

De la méme fagon, la Cour consideére que les articles 28 et 43 CE (ex art. 30 et 52)
ne s’opposent pas a une disposition nationale qui interdit a une société d’utiliser la
meéme dénomination commerciale que celle utilisée dans d’autres Etats membres par
des sociétes appartenant au méme groupe. La Cour considére toutefois qu’une telle
différenciation entre les marques ne peut cependant étre acceptée «s’il est établi que la
pratique d’utiliser des marques différentes pour un méme produit est adoptée par le
titulaire dans le but de cloisonner artificiellement les marchésy ©.

1. CJ.C.E., 17 oct. 1990, SA CNL-SUCAL NV ¢. HAG GF AG (‘HAG 11’), aff. C-10/89, Rec., 1990, p. 1-
3711, point 20.

2. C.J.C.E., 22 juin 1994, Ideal Standard, aff. C-9/93, Rec., 1994, p. 1-2789, points 53 a 57.

3. Amét HAG 1l précite, point 4. Cette jurisprudence a été confirmée a plusieurs reprises par Ja Cour (voir
notamment C.J.C.E., 29 sept. 1998, Canon Kabushiki Kaisha, Japan c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.,
anciennemnent Pathe Communications Corporation, aff. C-39/97, Rec., 1998, p. 1-5507, points 28 et 5.).

4. C.J.C.E.. 11 mai 1999, Pfeiffer Grosshandel GmbH c. Léwa Warenhande} GmbH, aff. C-255/97, Rec.,
1999, p. 1-2835.

5. Comme dans I'affaire Centrafarm c. American Home Product ou le médicament ‘Seresta’ dans le
Bénélux est commercialisé au Royaume-Uni par le titulaire du droit (American Home Product) sous
une autre marque: ‘Serenid’. La société Centrafarm décida d’acheter du Serenid au Royaume-Uni pour
le revendre aux Pays-Bas (ou les prix sont plus élevés) sous la marque ‘Seresta’.

6. CJ.C.E., 10 oct. 1978, Centrafarm BV ¢. American Home Products Corporation, aff. 3/78, Rec., 1978,
p. 1823, point 1.b du dispositif.
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8§50  Reconditionnement de produits marques

Selon la Cour, V'article 30 CE (ex arr. 36) permet au titulaire d’une marque, dans
certaines circonstances, de s opposer a l'apposition de sa marque sur un produit
reconditionné par un tiers sans son autorisation g

L exercice du droit de marque constitue toutefois une restriction déguisée et donc
prohibée par 'article 30 CE in fine, si cet exercice contribue a cloisonner artificiel-
lement les marchés entre Etats membres, ou si le reconditionnement n’affecte pas
I’état originaire du produit, ou si la présentation du produit reconditionné ne nuit pas a
la réputation de la marque et a celle de son titulaire alors que le tiers indique son nom
sur le produit reconditionné et avertit le titulaire de la marque de ce reconditionne-
ment *.

Cette analyse, développée par la Cour en matiere de produits pharmaceutiques, a
été étendue au rééiiquetage de bouteilles de whisky *.

La Cour a ensuite précisé sa jurisprudence en la matiere en considérant «qu’il
n'existe, entre la réapposition d’une marque apres reconditionnement et le remplace-
ment de la marque originaire par une autre, aucune différence objective susceptible de
justifier que la condition de cloisonnement artificiel soit appliquée différemment dans
I'une et I’autre hypothése». La Cour a ajouté «qu’il y a lieu pour appreécier si le
titulaire d’une marque peut s’opposer, en vertu du droit national, a ce qu’un importa-
teur paralléle de médicaments remplace la marque utilisée dans I’Etat membre
d’importation, de tenir compte de circonstances prévalant au moment de la commer-
cialisation dans I’Etat membre d’importation qui rendent objectivement nécessaire le
remplacement de la marque originaire par celle utilisée dans I’Etat membre d’importa-
tion pour que le produit en cause puisse étre commercialisé dans cet Etat par
I’importateur parallele» *.

Le raisonnement de la Cour s appuie sur la fonction de la marque qui est d’indiquer
au consommateur 1’origine du produit et de I’assurer que celui-ci n’a pas fait ’objet
d’altération affectant sa condition originelle.

SECTION 2. TRAITE CE - LIBRE CONCURRENCE

860 Distinction entre Pexistence et I’exercice

Les droits conférés par une marque en vertu du droit national ne sauraient étre utilisés
pour mettre en échec 1’efficacité des regles de concurrence du traité °. «Si le droit de
marque, en tant que statut légal, échappe aux éléments contractuels ou de concertation
envisagés par larticle 85, paragraphe l», son exercice (c’est-a-dire l’action en

1. Lasociété Centrafarm avait, dans une autre affaire, reconditionné des emballages de “Valium’ achetes a
Hoffmann La Roche au Royaume-Uni pour les revendre en Allemagne sous la marque de Hoffmann La
Roche (C.J.C.E., 23 mai 1978, Hoffmann La Roche c. Centrafarm, aff. 102/77, Rec., 1978, p. 1139,
point 14).
. C.J.CE., 11 juill. 1996, Eurim-Pharm Arzneimitte] GmbH c. Beiersdorf AG e.a., aff. jointes C-71/94,
C-72/94 et C-73/94, Rec., 1996, p. 1-3603; CJ.C.E., 11 juill. 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. c.
Paranova A/S, aff. jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Rec., 1996, p. 1-3514 et CJ.C.E., 11 juillet
1996, MPA Pharma GmbH c. Rhone-Poulenc Pharma GmbH, aff. C-232/94, Rec., 1996, p. 1-3671.
3. C.J.C.E. 11 nov. 1997, Loendersloot, c. George Ballantine & Son Ltd e.a., aff. C-349/95, Rec., 1997,
p. 1-6244. :

4. C1.CE., 12 oct. 1999, Pharmacia &Upjohn Sa c. Paranova A/S, aff C-379/97, non encore publié,
points 37 et 46.

5. Arrét Consten — Grundig c. Commission précité.

]
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contrefacon) peut etre imité. lorsqu’il constitue «l"objet. le moyen ou la conséquence
- !
d une ententey .

Accords de délimitation de marques”

Les accords entre concurrents relatifs a leurs marques portent essentiellement sur la
delimitation du champ d application respectif de celles-ci lorsqu'un risque de confu-
sion existe entre elles. Ces accords («irademark settlement agreements») sont sus-
ceptibles de restreindre la concurrence * entre ces entreprises car souvent une réparti-
tion de marchés en découle.

Cession de marque

A 'onigine. la Cour considérant que I'art. 81 CE rex arricle 85) était applicable «des
lors qu” [etaient] empechées, en invoquant le droit de marque, les importations de
produits originaires de différents Etats membres portant la méme marque du fait que
leurs titulaires [avaient] acquis cette marque. ou le droit d’en faire usage, en vertu soit
d’accords entre eux. soit d’accords avec des tiersy ~.

L arret Idéal Standard. en reconnaissant a chacune des parties a un accord de
cession le droit de s’opposer aux ventes en provenance de 'autre, est venu remettre
completement en cause cette jurisprudence. La Cour considére désormais que «qua-
lifier une cession de marque d’instrument d’un accord interdit par I'article 85 requiert
une analyse du contexte, des engagements sous-jacents a la cession, de I'intention des
parties et de la contrepartie promise» .

Licence de marque

En soi, la licence de marque n’a rien d anticoncurrentiel. Elle est méme un instrument
de la concurrence *. Cependant, un accord de licence de marque peut s’accompagner
de certains aspects qui peuvent étre jugés restrictifs de la concurrence dans certaines
circonstances (clauses d'exclusivité fermée. restrictions territoriales & la venie.

1. CICE. 18 févr. 1971, Siréna Srl c. Eda Srl e.a.. aff. 40/70. Rec.. 1971, p. 69. Voir. en sens contraire.
R.JOLIET qui preconise plutdt application de 1"article 30 car "obstacle 4 la concurrence serait créé par
la loi (action en contrefagon): "La licence de marque et le droit européen de la concurrence™. Rev. rim.
droeur. 1984, p. 7. spéc. p. 36. note 148,

- Voir D. WAELBROECK. "Les conventions de délimitation des marques face au droit communautaire .
Cah. dr. ewr., 1985, p. 402.

3. En 1982, 1a Commission condamna un accord entre Segers {un petit fabricant hollandais de tabac
titulaire de la marque TOLTECS) et la filiale allemande de BAT (British American Tobacco. marque
DORCET) aux termes duquel BAT s engageail, entre autres. a ne pas s opposer a "enregistrement en
Allemagne de la marque TOLTECS. malgré le risque de confusion craint par les parties. L accord fut
Jugé contraire a I'art. 81, paragraphe 1. CE (ex arl. 85) (clause de non-concurrence. restriction de
commercialisation) et la Commission imposa une amende a8 BAT. La Cour supprima 'amende mais
confirma le reste de la décision de la Commission. Elle reconnut la 1égalité des accords de délimitation
de marques sauf si leur but est de répartir les marchés ou d'instaurer d’autres restrictions de
concurrence comme en Pespece (CJ.C.E.. 30 janv. 1985. BAT ¢. Commission, aff. 35/85, Rec..
1985.p. 363). Un accord de délimitation de marque a egalement été modifié suite & I'intervention de la
Commission afin de respecter I"art. §1. paragraphe 1. CE (ex art. 85: voir ing.-Cons.. 1989, p. 87).

4. Il s’agit de I'affaire Sirena: une société américaine avait cédé sa marque "Prep’ a la société italienne
Sirena. Elle avait 1outefois aussi permis a une société allemande d'utiliser sa marque ‘Prep’ en
Allemagne. Cette dernicre. apres avoir importé des biens marqués “Prep” en Italie, s’est vue attaquée
en contrefagon par Sirena (arrét Sirena c¢. EDA précité. point 11). En droit belge. la cession d une

12

marque pour une partie seulement du territoire Benelux est sans effet (art. 11-A de la loi uniforme: voir

livre 99).
5. Arrét Ideal Standard precité. point 59.
6. R.JOLIET. "La licence de marque et le droit européen de la concurrence . Rev. trinn. dr. eur.. 1984, p. 7.
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clauses de non-concurrence, interdiction d 'exporter, etc.) et peuvent entrainer 1'illi-
ceite des clauses concemées au regard du droit de la concurrence (arricle 8] CE,
paragraphes 1 et 2, ex article 85).

La licence de marque étant un accord vertical entre des opérateurs économiques a
différents stades, 1l est intéressant de relever ce qu’en dit la Commission dans ses
lignes directrices sur les restrictions verticales . Elle indique que le nouveau régle-
ment d’exemption (adopté le 22 décembre 1999 voir n° 120 supra) concerne «les
accords verticaux qui contiennent des restrictions concernant la cession ou 1’utilisa-
tion de droits de propriété intellectuelle uniquement lorsque ces droits ne constituent
pas 1’objet premier de I'accord mais sont nécessaires et directement liés a [’utilisation
et a la revente des biens et des services fournis». La Commission rappelle qu’«une
licence de marque concédée a un distributeur est normalement nécessaire et accessoire
a la distribution de biens et de services sur un territoire déterminé. Si la licence est
exclusive, ’accord équivaut a un accord de distribution exclusive soumis aux regles
contenues dans le reglement d’exemption par catégorie» 2

Clauses échappant a Pinterdiction de I’article 81 CE

Si les accords de licence de marque ne sont pas en tant que tels restrictifs de concur-

rence, certaines de leurs clauses peuvent 1’étre. D’autres, en revanche, échappent a

I'interdiction de I'article 81 CE (ex art. 83), soit qu’elles ne produisent pas d’effet dans

la Communauté (ce peut étre le cas par exemple de l'interdiction d’exporter en dehors

de la Communauté), soit qu’elles ne sont pas considérées par la Commission comme
restrictives de concurrence. Parmi ces clauses, on trouve notamment:

- la limitation de la licence a certains produits: le titulaire d’une marque peut ainsi
choisir dans la gamme de ses produits ceux pour lesquels il octroie une licence; ce
faisant, il s’engage simplement a ne pas agir en contrefagon contre le licencié
relativement a ces produits *;

- la limitation territoriale: par cette clause, le donneur de licence peut limiter
I’autorisation d’utiliser sa marque a un ou plusieurs territoires déterminés; il s’agit
d’une licence territoriale;

— les clauses visant a assurer la qualité des produits: parmi ces clauses, on peut citer
I’obligation d’approvisionnement exclusif aupres du donneur de licence pour
I’achat de matieres premieres qui, méme sans etre secretes, sont indispensables a
la qualité du produit fabriqué sous licence “ et les clauses prévoyant un contrdle de
qualité du donneur de licence et ne visant qu’a protéger la marque dans sa fonction
de garantie de qualité; en effet, si le licencié ne pouvait étre surveillé a cet égard,
les donneurs de licence ne pourraient garantir une certaine uniformité dans la
qualité de leurs produits *; par ailleurs, le donneur de licence peut aussi exiger du
licencié qu’il identifie les produits sur lesquels doit porter ce controle °;

— Pobligation de non-divulgation des secrets de fabrication: selon la Commission,
cette obligation est «une condition indispensable pour permettre la communication
de techniques ou recettes secretes a d’autres entreprises en vue de leur exploita-

: 7
tion»

. Lignes directrices sur les restrictions verticales, J.O.C.E., n° C 270 du 24 sept. 1999, p. 12, point 29.

. Lignes directrices précitées, point 31.

. JOLIET, 0.c, p. 19.

1bid.

. JOLIET, 0.c., pp. 19 et 21; décision de la Commission du 23 décembre 1977, Campan, J.O.C.E. n°L70
du 13 mars 1978, p. 74.

. JovLIET, 0.C., P. 22.

. JOLIET, 0.c., p. 22.
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I"obligation de niveaux minima de vente et de publicité: ces clauses ne relevent pas
de I"interdiction de I'article 81 CE s1 elles ne restreignent pas les possibilités de
concurrence des licencies, ¢ est-a-dire s’1ls ne sont pas «empéchés, de par le niveau
de montant mimmal, de développer d autres activites ou d’effectuer également leur
propre publicitén '

les obligations en cas de contrefagon par un tiers: 1l semble, selon le Professeur
JOLIET?, que le principe de I'exécution de bonne foi oblige le donneur de licence a
poursuivre les contrefacteurs pour protéger son licencié *; le corollaire évident de
cette obligation est le devoir du licencié de signaler les actes de contrefagon dont il
aurait connaissance;

la clause de non-contestation de marque: initialement, la Commission avait
condamné I"interdiction de contester la marque quand elle s étendait au non-usage
de celle-ci au-dela d’une période de cing ans a compter de la conclusion de 1’accord
(il s'agissait en 'occurrence d’accords de délimitation de marque)®; dans
la décision Moosehead/Whitebread du 23 mars 1990, la Commission a considéré
qu’une clause par laquelle un licencié ne peut contester ni la propriété de la marque
au motif qu’il posséde lui-méme un droit antérieur, ni la validité de celle-ci au
motif qu’elle a un caractere générique ou descriptif, ne constitue pas une restriction
sensible de la concurrence et n’est donc pas interdite par Particle 81 CE”;
soulignons que la solution contraire a été retenue pour les brevets par le reglement
n° 240/96, ce qui s’explique par le fait que la propriété d’un brevet confére a son
titulaire un veritable monopole sur la vente de tous les produits faisant appel a la
technique brevetée, alors que la propriété d’une marque ne donne a son titulaire que
le droit d’interdire la vente des produits portant cette marque °.

Clauses susceptibles d’exemption

Bien que contraires a I’article 81 CE, paragraphe 1, (ex art. 85), certaines clauses sont
considérées par la Commission comme susceptibles d’étre exemptées au titre de
Particle 81 CE, paragraphe 3, si elles remplissent certaines conditions. 11 s’agit de:

I’engagement d’exclusivité: la Commission considere que les clauses d’exclusivité
par lesquelles le donneur de licence s’engage a ne pas utiliser Jui-méme sa marque
dans le territoire concéde et a ne pas accorder de licence a des tiers pour ce territoire
sont contraires a I’article 81, paragraphe 1 CE; elle accepte cependant de I’exemp-
ter lorsque P'exclusivité est nécessaire pour garantir au licencié une rentabilité
suffisante de ses investissements ’;

PPinterdiction des ventes actives en dehors du territoire concédé: la Commission
n’accepte d’exempter cette interdiction que lorsqu’elle se limite aux démarches
effectuees par les licenciés pour vendre en dehors de leur territoire (publicité,
démarchage eic.) et leur laisse la possibilité de répondre aux demandes non
sollicitées émanant d’acheteurs établis en dehors de leur territoire ®.

. Ibid. Sur une cnitique de cette motivation qui repose sur une définition large de la restriction de la

concurrence (‘englobant toute limitation a la liberté d’action des parties’), JOLIET, o.c., p. 29 in fine.

. O.c..pp. 56-57.
. Contre les produits non authentiques, sinon 1’action est paralysée par les articles 28 et s. CE (ex art. 30

ets.).

. Décision de la Commission 23 décembre 1977, Penney, J.O.C.E., n° L 60 du 2 mars 1978, p- 19.
. Décision de la Commission 23 mars 1990, Moosehead/Whitebread, J.O.C.E., n° L 100 du 20 avril

1990, p. 32.

. Voir M. WAELBROECK et A. FRIGNANI, Commentaire Megret, Le droit de la CE, Concurrence, tome 4,

Editions de I"Université de Bruxelles, 2° éd., 1997, point 803.

. Décision Campari précitée, point 111LA.1.
. Ibid., point 111.A.3 et Décision de ia Commission Campari précitée, n® 15.
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Clauses interdites

Les clauses considérees par la Commission comme restrictives de concurrence et
non susceptibles d’exemption sont interdites conformément a Particle 81 CE, para-
graphe 1, (ex art. 85).

Elles constituent ce que I'on appelle la «liste noire», qui se compose des clauses
sutvantes:

- clauses de fixation de prix: la fixation du prix de vente par le donneur de licence a
pour seul objectif d’éliminer la concurrence entre lui-méme et ses licenciés et
n’ameliore en rien la protection de la marque ou la commercialisation des produits
marqueés ';

- clauses d'interdiction générale de concurrence: une clause de non-concurrence
portant uniquement sur les produits visés par le contrat sera exemptée s’il en résulte
un avantage pour les consommateurs %; en revanche, une interdiction générale de
concurrence, portant aussi bien sur des produits extérieurs au contrat que sur des
produits visés par celui-ci, ne pourra étre acceptée °;

~ Iinterdiction d’exporter dans Ja Communauté: la Commission condamne aussi
bien Pinterdiction totale des exportations directes par le licencié en dehors de son
territoire * que 1’obligation imposée au licencié d’interdire les exportations paral-
leles effectuées par les tiers”;

- 1'obligation d’approvisionnement exclusif: si le licencié peut étre obligé de
s’approvisionner exclusivement aupres du donneur de licence pour les produits
secrets ou dont depend directement la qualité, il n’en va pas de méme pour
’ensemble des autres produits ®; une clause imposant une obligation générale
d’approvisionnement doit étre analysée comme une obligation d’achat exclusif
qui, comme telle, est interdite par I’article 81, paragraphe 1 CE, s’il est déemontré
qu’elle limite les débouchés et I’acces au marché de producteurs concurrents .

SECTION 3. MARQUES ET DROIT COMMUNAUTAIRE DERIVE

Réglements d’exemption et clauses accessoires relatives a la marque

1l n’existe a I’heure actuelle aucun réglement d’exemption relatif a ’application de
I"article 81 CE, paragraphe 3, (ex art. 85) a des catégories d’accords qui concerne les
accords de licence de marque.

Cependant, parmi les réglements d’exemption qui portent sur d’autres types
d’accords, certaines dispositions touchent indirectement les licences de marque: voir
le nouveau reglement d’exemption des accords verticaux de distribution exclusive ou
d’achat exclusif, de franchise ® et les réglements relatifs aux accords de licences de

. Décision Campari précitée, pp. 69 & 71, 1.B et JOLIET. o.c., note 127.
. Décision Moosehead précitée, pp. 36 et 37,
. Décision Campari précitée, pp. 69, 73 et 75.
. Ibid., p. 71, 1B.
. Décision de la Commission du 12 juillet 1985, Velcro/Aplix, JO.C.E.,, n® L 233 du 30 aoQnt 1985, p. 22,
point I1.1.
. Décision Campari précitée, p. 71, 1.B.
- JOLIET, 0.c., p. 28. Aussi C.J.C.E., 12 déc. 1967. de Haecht ¢/ Wilkin, aff. 23/67, Rec., 1967, p. 536.
8. Reglement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 déc. 1999, concernant I’application de
P'article 81, paragraphe 3, du traité a des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées,
J.O.CE., n° L 336 du 29 déc. 1999, p. 21.
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brevet. de licences de savoir-faire. de licences en matiere de recherche et développe-
|
ment .

Reglement sur les marchandises de contrefacon et les marchandises pirates

Les marchandises de contrefagon sont définies comme des marchandises portant
mdiment une marque identique a une marque valablement enregistrée pour de telles
marchandises. Quant aux marchandises pirates. il s agit des copies fabriquées sans le
consentement du titulaire du droit dauteur, de droits voisins ou de droits sur les
brevets et modeles. Or. en raison du préjudice considérable causé par la commercia-
lisation de ces marchandises aux titulaires de droit de proprieté industrielle, des
mesures ont €té prises a l'échelle communautaire dans le cadre du reglement
n” 3295/94 visant a interdire leur mise en libre circulation, exportation, réexportation
et a assurer leur placement sous un régime suspensif grace a |'intervention des
autorités douaniéres ?.

Le titulaire d’une marque qui soupgonne I’importation de marchandises contre-
faites peut adresser aux autorités douanieres de 1’Etat membre concerné une demande
de suspension du droit de libre circulation. L intervention est donc anticipative mais
elle est entourée de nombreuses garanties a la charge du titulaire du droit demandeur
afin d’éviter les suspensions intempestives. En outre, 'autorité compétente pour
statuer au fond doit étre saisie dans les dix jours car, dans le cas contraire. la mesure
de retenue est levée.

Reécemment, le champ d’application du réglement n® 3295/94 a été étendu puisque
les mesures prévues peuvent désormais s'appliquer a des marchandises portant
atteinte a des brevets, a des certificats complémentaires de protection pour les
medicaments ou pour les produits pharmaceutiques®. A cette occasion, un régime
particulier a été instauré pour les marques communautaires: une demande unique
d’intervention faite dans un Etat membre peut permettre I’intervention des autorités
douaniéres d’autres Etats membres.

La Cour de justice a également jugé en 1999 que ce réglement doit étre interprété
«en ce sens qu’il s’oppose a une disposition nationale en vertu de laquelle I’identité
du déclarant ou du destinaitaire de marchandises importées dont le titulaire du droit de
marque a constaté gu’elles étaient des marchandises de contrefagon ne peut étre
communiquée a ce dernier» °.

Premiere directive d’harmonisation relative au droit des marques

La premiere directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques”
represente I’un des deux volets des travaux communautaires en matiere d’harmonisa-
tion du droit des marques, ’autre étant constitué par le reglement sur la marque
communautaire (voir n° 950).

L. Voir le reglement n" 418/85 de ia Commission du 19 décembre 1984 (accords de recherche et
développement), J.O.C.E.. n® L 53 du 22 févr. 1985, p. 5. ant. 6 (h) et le reglement n® 240/96 de la
Commission du 1" janv. 1996 (accords de transferts de technologie), J.O.C.E.. n° L 31 du 9 févr. 1996.
p. 2.

2. Reglement (CE) n" 3295/94 du Conseil du 22 déc. 1994, JO.C.E.. n® L 341 du 30 déc. 1994, p. 8 et
reglement (CE) n" 1367/95 de la Commission du 16 juin 1995 fixant les dispositions d’application du
reglement n® 3295/94, J.O.C.E., n° L 133 du 17 juin 1995, p. 2.

3. Reglement (CE) n® 241/99 du 25 janv. 1999 modifiant le reglement (CE) n” 3295/94, J O.C.E..n° L 27
du 2 fevr. 1999, p. 1. Ce reglement est applicable depuis le 1% juill. 1999,

4. CJ.C.E.. 14 oct. 1999, Adidas AG. aff. C-223/98. non encore publié. point 33.

5. Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 déc. 1988, JO.C.E., n° L 40 du 11 févr. 1989, p. L.
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Les principales dispositions de la directive ainsi que leur interprétation par la

Jurisprudence peuvent étre résumeées comme suit:
-~ champ d’application: toutes les marques qui font ’objet d’un enregistrement

~) Oy L I

(national, Benelux, international produisant ses effets dans un Etat membre) somnt
visées par la directive; 1l peut donc s’agir de marques de produit ou de service,
qu’elles soient mdividuelles, collectives, de garantie ou de certification;

droits conférés par la marque: le titulaire d’une marque est habilité a interdire a
tout tiers de faire usage d’un signe identique pour des produits ou services
identiques ou d’un signe pour lequel il existe dans P’esprit du public un risque
de confusion ' en raison de I'identité ou de la similitude du signe et de la marque ou
des produits et services couverts par la marque et le signe; en revanche, la simple
possibilité d’association entre deux marques en raison de la similitude de leur
contenu sémantique ne suffit pas a créer un risque de confusion au sens de la
directive ”; tout Etat membre peut aussi permettre au titulaire d’une marque de
renommeée * d’interdire I’'usage d’un signe identique ou similaire pour des produits
ou services non similaires a ceux pour lesquels la marque a été enregistrée si cet
usage du signe «sans juste motif tire indiment profit du caractere distinctif ou de la
renommeée de la marque ou leur porte préjudice» *; I’interdiction d’utiliser une
marque pour des produits et services non similaires implique que la marque soit
connue d’une partie significative du public concerné ;

caractere distinctif et conditions de validité: la définition de la marque, fort
similaire a celle de la loi Benelux, met ’accent sur le caractére distinctif de la
marque °; le conflit avec d’éventuels droits antérieurs est résolu par le refus ou la
nullité de la marque identique ou similaire a une marque antérieure pour des
produits 1dentiques ou similaires; la directive énonce, de maniere exhaustive, les
motifs de refus ou de nulhté que les Etats membres doivent ou peuvent introduire
dans leur législation, comme par exemple les noms géographiques présentant un
lien avec la catégorie de produits concernée ’;

épuisement communautaire de la marque: le titulaire de la marque ne peut
s’opposer a son utilisation® pour des produits ou services qui ont été mis sur le
marché dans la Communauté (ou désormais dans 1’Espace Economique Euro-
péen)9 sous sa marque par lui-méme ou avec son consentement '° (voir supra,

. C.J‘C.E:n28jan\'. 1999, Verbraucherschutzverein e.V. c. Sektkellerei G.C. Kessler GmbH & Co., aff.

C-303/97, Rec., 1999, p. 1-513.

. CJ.CE., 11 nov. 1997, SABEL BV c. Puma AQG, aff. C-251/95, Rec., 1997, p. 1-6214 et CJ.CE.,

29 sept. 1998, Canon Kabushiki Kaisha, Japan c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., aff. C-39/97, Rec.,
1998, p. 1-5507.

. Pour gu’une marque soit considérée comme une ‘marque de renommeée’, il suffit qu’elle soit connue

d’une partie significative du public concerné, dans une partie substantielle du territoire; voir CJ.C.E.,
14 sept. 1999, C-375/97, General Motors Corporation c. Yplon s.a., non encore publié.

. Directive 89/104/CEE précitée, article 5.2.

. CJ.C.E., 14 sept. 1999, General Motors Coropration et Yplon SA, aff. C-375/97, non encore publié.
. CJ.CE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, aff. C-342/97, Rec., 1999, p. 1-3819.

. CJ.CE., 4 mai 1999, WSC Windsurfing Chiemse Produktions- und Vertriebs GmbH c¢. Boots- und

Segelzubehdr Walter Huber et Franz Attenberger, aff. jtes C-108/97 et C-109/97, Rec., 1999, p. 1-
2779.

. Cela inclut la faculté d’utiliser la marque afin de réaliser la publicité des produits marqués ou des

services s’y rapportant; voir C.J.C.E., 4 nov. 1997, Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian
Dior BV c. Evora BV, aff. C-337/95, Rec., 1997, p. 1-6034 et C.J.C.E., 23 févr. 1999, BMW AG et
BMW Nederland BV ¢. Ronald Karel Deenik, aff. C-63/97, Rec., 1999, p. 1-905.

. CJ.C.E, 16 juill. 1998, Silhouette Internationa! Schmied GmbH & Co. KG c. Hartlauer Handelsge-

sellschaft mbH, aff. C-355/96, Rec., 1998, p. 1-4799 et C.J.C.E., 1* juill. 1999, Sebago Inc, Ancienne
Maison Dubois et Fils SA et GB Unic SA, aff. C-173/98, non encore publié, point 13.

. Arrét Sebago précite, point 20.
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n” 810), sauf motifs légitimes ', comme par exemple I’aliération du produit ou
service (voir supra n” §50), I’atteinte séricuse portée a la renommée de la marque
etc.;

— forclusion par tolérance: le titulaire d’une marque qui a toléré sciemment,
pendant une periode de cing années consécutives, I'usage de cette marque, pourtant
enregistrée postérieurement a I’obtention de son titre, ne peut plus en demander la
nullite ni s’opposer a son usage, a moins que le dépot n’ait été effectué de mauvaise
foi;

— sanctions pour non-usage d’une marque: la directive sanctionne le non-usage
d’une marque pendant un délai ininterrompu de cing années par la déchéance de la
marque ainsi que sa non-opposabilité a un droit postérieur.

Mais malgre le caractere tres vaste de I"harmonisation prévue par la directive, celle-ci
n’est pas complete. Elle se limite au rapprochement des dispositions nationales ayant
une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur” et ne prévoit par
exemple aucune limitation a la territorialité des marques, alors que ’essentiel des
conflits entre le droit de marque et le principe de libre circulation des marchandises
en decoule. Par ailleurs, les Etats membres gardent toute liberté pour fixer les
dispositions relatives & la protection des marques acquises par I'usage, a la procédure
d’enregistrement, de déchéance et de nullité des marques acquises par enregistrement.
En outre, la directive n’exclut pas I’application aux marques de dispositions nationales
concernant la concurrence déloyale, la responsabilité civile et la protection des
consommateurs *.

Le reglement sur la marque communautaire

Le reglement sur la marque communautaire complete la premiére directive sur les
marques de 1988. Il permet au détenteur d’une marque de commercialiser ses produits
ou services dans toute la Communauté en bénéficiant de régles uniques de protection,
ce qui permet d’éviter que les régles de la concurrence ne soient faussées et facilite la
réalisation du marché intérieur.

Cependant, les dispositions nationales sur les marques coexistent avec le reglement,
d’ou la nécessit¢ d’harmoniser, par le biais de directives, ces différents droits
nationaux. Les marques nationales demeurent en effet nécessaires aux entreprises
dont I"activite est telle qu’une protection a ’échelle de la Communauté ne leur est pas
utile.

1. Sur cette notion de ‘motifs légitimes’. voir, F.-C. URLESBERGER, ‘«Legitimate reasons» for the
proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose further dealings in the goods after they have
been put on the market for the first time’, C.M.L. Rev., 1999, pp. 1195 a 1228.

2. CLCE. 11 juill. 1996, C-429/93. C-436/93, Bristol-Myers Squibb e.a. c. Paranova A/S. aff. Jtes
C-427/93, Rec., 1996, p. 1-3514 et arréts Dior et BMW précités,

3. Voir A. BRUN, ‘Le futur systéme communautaire des marques commerciales — coexistence des
marques communautaire et nationale’, R.M.C., n® 339, aout-septembre 1990, p. 507.

4. C.J.C.E.. 26 nov. 1996, F.1li Graffione et Ditta Fransa, aff. C-313/94, Rec.. 1996, p. 1-6051.

5. Reglement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 déc. 1993 sur la marque communautaire, J.O.C.E.. n® L 11
du 14 janv. 1994, p. 1; modifié par le reglement (CE) n® 3288/94 du Conseil du 22 déc. 1994, J.0.C.E..
n® 1 349 du 31 déc. 1994, p. 83 et reglement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 déc. 1995 portant
modalités dapplication du réglement (CE) n® 40/94, J.0.C.E., n° L 303 du I*" déc. 1995, p. 1. Sur ces
reglements, voir notamment M. Franzosi (éd.), European Community Trade Mark, Commentary 1o
the European Community Regulations, Kluwer Law International, 1997; Revue des Affaires Euro-
peennes. La marque communautaire/European Trade Mark, R.4.E., 1998, pp. 305 a 364 et RA.E..
1999, pp. 3 a 80.
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Les principales dispositions du reglement sur la marque communautaire peuvent

étre résumees comme Suit:

définition de la marque communautaire: la marque est définie a 1’article 4 du
reglement comme «tous signes susceptibles d’une représentation graphique, no-
tamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les
chiffres, la forme d’un produit et son conditionnement, a condition que de tels
signes soient propres a distinguer les produits ou les services d’une entreprise de
ceux d’autres entreprises»;

procédure d’enregistrement: le droit de marque communautaire s’acquiert par
enregistrement; le dépdt de la demande se fait aupres de 1’Office de I’harmonisa-
tion dans le marché intérieur (OHMI), créé par le réglement et situé a Alicante, ou
aupres du service central de la propriété industrielle d’un Etat membre; une fois
gu’une date de dépot a été attribuée, 'OHMI effectue des recherches sur les
marques communautaires ou les demandes de marques antérieures susceptibles
d’empécher I'enregistrement; la demande est ensuite publiée afin de permettre aux
tiers de presenter leurs observations ou de faire connaitre leur opposition;

effets de la marque communautaire: la marque communautaire confére un droit
exclusif a son titulaire, qui peut interdire a tout tiers de faire usage d’un signe
identique pour des produits ou services identiques ou, lorsqu’il existe un risque de
confusion, d’un signe similaire pour des produits ou services identiques ou
similaires; lorsque la marque jouit d’une renommeée dans la Communauté, le
titulaire de la marque peut méme interdire ’usage d’un signe identique ou similaire
pour des produits ou services non similaires, si I’'usage du signe tire indiment profit
de la renommeée de la marque ou lui porte préjudice;

épuisement communautaire de la marque: le droit conféré par la marque
communautaire ne permet pas a son titulaire d’interdire ’usage de celle-ci pour
des produits mis dans le commerce dans la Communauté par lui-méme ou avec son
consentement, sauf motifs légitimes, tels que la modification ou 1’altération de
J’état des produits apres leur mise dans le commerce;

sanctions pour non usage de la marque: pour bénéficier de la marque commu-
nautaire, son titulaire doit en faire un usage sérieux dans la Communauté dans un
délai de 5 ans;

recours contre les décisions de POHMI: les décisions de I’OHMI sont suscepti-
bles de recours devant une chambre de recours de ’Office, dont les décisions
peuvent a leur tour étre attaquées devant le Tribunal de premiére instance a
Luxembourg; celui-ci s’est prononcé pour la premiére fois dans le cadre de cette
procédure en 1999 en annulant une décision de 'OHMI qui refusait I’enregis-
trement de la marque «Baby-dry» au motif qu’elle était dépourvue de caracteére
distinctif '

970 a 980 Reéservés.

1. TP, 8 juill. 1999, The Procter & Gamble company ¢. OHMI, aff. T-163/98, non encore publié. Cet arrét

fait ’objet d’un pourvoi formé par le requérant devant le TP (voir aff. C-383/99P, J.O.C.E., n° C 6 du
8 janvier 2000, p. 12) au motif que le TP1 aurait donné une partie trop étendue a I'article 7, paragraphe 1,
sous C) du reglement n® 40/94/CE (Cause de nullité pour signe descriptif).
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Chapitre 6. Droit de dessin ou modéle et
droit communautaire

Plan

Ce chapitre envisage d’abord I"application des dispositions du droit primaire (1raité CE)
relatives a la libre circulation des marchandises {section 1) et a la libre concurrence
(section 2) pour ensuite décrire les actes de droit dérivé (reglements et directives) relatifs
aux dessins et modeles (section 3).

SECTION 1. TRAITE CE - LIBRE CIRCULATION DES
MARCHANDISES

Application du principe de libre circulation aux dessins et modeles

Dans I’arrét Keurkoop, la Cour a Juge que «la protection des dessins et modeéles reléve
de la propriété industrielle et commerciale au sens de ’article 30 CE (ex article 36), en
ce qu’elle a pour objet de définir des droits d’exclusivité caractéristiques de cette
propriété» '. En outre, la Cour considérait qu’en I’état a I’époque du droit commu-
nautaire et en I’absence d’une unification dans le cadre de la Communauté ou d’un
rapprochement des législations, ¢’était au droit national de fixer les conditions et les
modalites de la protection des dessins et modeles. Cest pourquoi la loi Benelux (voir
livre 99) a pu valablement prevoir que le droit exclusif s’acquiert par le premier dépot

sans qu’il y ait lieu de rechercher si le deposant est également le créateur du modéle ou
dessin.

Exercice du droit exclusif et droit communautaire

Apres avoir remarqué que ’article 30 CE (ex art. 36) serait vide de sens «s’il pouvait
étre permis a une personne autre que celle qui est titulaire du droit de modéle dans un
Etat membre d’y commercialiser un produit ayant un aspect identique au modéle
protégén?, la Cour, dans le méme arrét Keurkoop, s’est efforcée de concilier les
exigences de Ja libre circulation des marchandises et le respect di aux droits de
propriété industrielle et commerciale.

Il s’ensuit que le titulaire du droit exclusif peut s’opposer a P'importation de
produits ayant un aspect identique au modéle deposé si trois conditions sont réunjes °:
= le produit litigieux doit avoir été mis en circulation dans 1’Etat membre d’exporta-

tion sans I’intervention ou le consentement du titulaire du droit (ou d'une personne

liée a celui-ci juridiquement ou économiquement);
— aucune entente restrictive de concurrence ne doit exister entre les parties en cause;
- les droits respectifs des titulaires du droit au modéle dans les différents Etats
membres doivent avoir été créés indépendamment les uns des autres.

1. CJ.CE, 14 sept. 1982, Keurkoop c. Nancy Kean Gifis BV, aff. 144/81, Rec., 1982, p. 2853. Sur cet
arret, voir L. VAN BUNNEN, ‘Examen de Jjurisprudence (1982 a 1988). Droit d’auteur et dessins et
modeles’, R.C.J.B., 1990, pp. 611 a 654 (spéc. pp. 650-654).

2. Arrét Keurkoop précité, point 22.

3. Arrét Keurkoop précité, point 29.
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Par la suite, la Cour a précisé la portée de la protection permise par I’article 30 CE
dans le secteur des modeles, en considerant que la loi nationale pouvait autoriser un
fabricant d’automobiles, titulaire d’un brevet pour modeéle ornemental sur des pieces
de rechange destinées a ses voitures, a interdire a des tiers de fabriquer des piéces
protégées en vue de les vendre et a empécher 'importation de pieces protéegées
fabriquées dans d’autres Etats membres sans son consentement '

SECTION 2. TRAITE CE - LIBRE CONCURRENCE

Applicabilité de ’article 81 CE

L’article 81 CE, paragraphe 1, (ex ari. 85) pose le principe de 'interdiction des
ententes restrictives de la concurrence au sein du marché commun. Par conséquent, ce
texte ne saurait trouver application en ’absence d’éléments contractuels ou de
concertation. En matiére de dessins et modeles, la Cour a souligné que «si le droit
de modéele en tant que statut 1égal échappe en soi aux €léments contractuels ou de
concertation envisagés par 'article 85, paragraphe 1, P'exercice de ce droit peut
tomber sous les prohibitions du traité lorsqu’il est I"objet, le moyen ou la conséquence
d’une entente», comme par exemple dans I’hypothése ou plusieurs personnes dépo-
seraient simultanément ou successivement le méme modele dans différents Etats
membres afin de se répartir les marchés a Pintérieur de la Communauté *,

Jusqu’a présent, la Cour n’a pas eu encore I’occasion de se prononcer sur des
accords anticoncurrentiels en matiere de dessin ou modeéle mais il est permis de penser
que, en raison des similitudes existant entre ces différents droits, la jurisprudence
développée a propos des brevets et marques est susceptible d’étre appliquée par
analogie. Rappelons ainsi que si ’entente concerne ’exercice d’un droit de propriété
industrielle, elle peut échapper a P’interdiction de I’article 81 CE, a la condition qu’elle
entre dans le cadre de 1’objet spécifique du droit.

Abus de position dominante

Dans 1’arrét Renault évoqué précédemment, la Cour devait également se prononcer
sur la question de savoir si le fait, pour Renault, d’obtenir des brevets pour modeles
omementaux relatifs a des éléments de carrosserie de voitures automobiles pouvait
constituer un abus de position dominante. Or la Cour estima que le simple fait
d’obtenir de tels droits ne pouvait étre constitutif d’un abus.

En revanche, I’exercice du droit exclusif qui y est attaché peut quant a lui étre
considéré comme un abus. Dans le méme arrét, la Cour donna ainsi quelques exemples
de comportements abusifs tels que le refus arbitraire de livrer des pieces de rechange a
des réparateurs indépendants, la fixation de prix inéquitables, I’arrét de la production
de pieces de certains modeles de carrosserie relatifs a des voitures encore nombreuses
en circulation. Au contraire, dans 1’arrét Volvo rendu le méme jour, la Cour a
considéré que «le fait pour le titulaire d’un droit de modéle, couvrant des éléments
de carrosserie, de refuser d’octroyer a des tiers, méme en contrepartie de redevances
raisonnables, une licence pour la fourniture de piéces incorporant ie modele ne saurait

1. CJ.C.E., 5 oct. 1988, AB Volvo c. Eric Veng Ltd, aff. 238/87, Rec., 1988, p. 6211.
2. Arrét Keurkoop précite.
3. CJ.CE, 5 oct. 1988, CICRA et SPA Maxicar ¢. Renault, aff. 53/87, Rec., 1988, p. 6067.
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etre consideré en lui-méme comme une exploitation abusive de position dominante. au
sens de 1’article 86 du traité» .

Les solutions de ces deux arréts s’ inscrivent ainsi dans la ligne de la jurisprudence
de la Cour qui établit une distinction entre I'existence du droit exclusif et son
exercice °.

SECTION 3. DESSINS ET MODELES ET DROIT
COMMUNAUTAIRE DERIVE

Directive sur la protection juridique des dessins et modeles

Adoptee le 13 octobre 1998, la directive sur la protection juridique des dessins et
modeles doit étre transposée par les Etats membres avant le 28 octobre 2001 > Son
ambition n’est pas de procéder a une harmonisation totale des législations des Etats
membres mais de rapprocher les dispositions nationales ayant une incidence directe
sur le fonctionnement du marché intérieur. Aimsi, les Ftats membres restent libres de
reglementer les procédures d’enregistrement, de renouvellement et la nullité des droits
sur les dessins et modeles.

Apres avoir défini la notion de «dessin et modéle» et précisé son champ d’applica-
tion, la directive dispose que la protection se fait par enregistrement et confere des
droits exclusifs aux titulaires, a condition cependant que le dessin ou modéle soit
nouveau, c’est-a-dire qu’aucun dessin ou modéle identique n’ait été divulgué au
public, et présente un caractere individuel, ce qui signifie que I”impression globale
qu’il produit sur I'utilisateur averti différe de celle produite par d’autres dessins ou
modeles déja divulgués.

La durée de la protection est de une ou plusieurs périodes de cinq ans et peut étre
prorogée jusqu’a un maximum de 25 ans. La protection consiste en un droit exclusif
d’utilisation conféré au titulaire, sachant que ce droit s’épuise lorsqu’un produit dans
lequel est incorporé ou auquel s’applique le dessin ou modele enregistré est mis sur le
marché avec le consentement du titulaire. Mais, outre le droit conféré par I’enregis-
trement, le dessin ou modéle enregistré bénéficie également, a partir de sa création, de
la protection accordée au titre du droit d’auteur.

Le probleme le plus difficile abordé dans la directive est cependant celui des pieces
detachées, auquel est consacrée ’intégralité de la jurisprudence communautaire en
matiere de dessins et modéles . Pour étre protégée, la piece doit non seulement
repondre aux conditions de nouveauté et d’individualité, mais elle doit aussi étre
visible lors d’une utilisation normale.

La Commission doit faire un rapport sur I’application des dispositions relatives aux
pieces détachées avant ’automne 2004. 1l est prévu que leur régime soit alors
entierement harmonisé, en prévoyant notamment une période d’exclusivité plus
reduite et un systeme de rémunération.

. Arrét Volvo précité, p. 6232.

. Pour une analyse approfondie de 1"évolution de ce critére. voir G. FRIDEN. o.c. (n® 240 supra).

Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998, J.O.C.E.. n° L 289 du

28 oct. 1998. p. 28.

4. Arréts Renault et Volvo précités. Sur cette problématique. voir Dr. |. GOVAERE, The Use and Abuse of
Intellectual Property Rights in E.C. Law. London, Sweet & Maxwell. 1996, spéc. sections 7 to 9.
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J050  Vers une protection communautaire des dessins et modeles

Le 21 juin 1999, la Commission a présenté une proposition modifiée de reglement du
Conseil relatif au dessin communautaire '

A Vinstar du reglement sur la marque communautaire, ce reglement vise a fournir
une protection communautaire des dessins et modeles — les pieces détachées en sont
pour I'instant exclues — par le biais d’une procédure unique d’enregistrement aupres
de I’Office pour I’harmonisation dans le marché intérieur (OHM]I). Ce systeme devrait
coexister avec les systemes de protection nationaux harmonisés par la directive de
1998.

Le reglement contient un double niveau de protection:
~ d’une part une protection accordée d’office et pendant trois ans aux dessins et

modeles non enregistrés mais divulgués au public selon les modalités prévues par

le reglement;
~ d’autre part une protection accordée, moyennant enregistrement, pendant une
durée de cinqg ans avec possibilité de renouvellement jusqu’a un maximum de 25

ans.

La demande d’enregistrement doit étre déposee aupres de ’OHMI ou du service
central de propriété industrielle d’un Etat membre. La procédure est ensuite identique
a celle prévue pour la marque communautaire. Le projet de reglement prévoit
cependant I’existence d’un droit de priorité pour les personnes ayant déja déposé
une demande de protection pour un dessin conformément a la convention de Paris
pour la protection de propriété industrielle ou conformément aux accords de ’'OMC.
Une fois acquis, I’enregistremnent est publié dans le bulletin des dessins communau-

taires, créé a cet effet.

1. COM (1999) 310 final. Sur la directive et la proposition de reglement relatives aux dessins et modeles,
voir, M. FrRaNzosi (éd.), European Design Protection, Commentary to Directive and Regulation
Proposals, Kluwer Law International, 1996.
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