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Conclusions de I'avocat général dans l'affaire C-291/16
Presse et Information Schweppes SA/Red Paralela SL et Red Paralela BCN SL

L’avocat général Mengozzi précise les critéres qui déterminent si Schweppes SA,

filiale espagnole du groupe Orangina Schweppes, peut s’opposer a I'importation

et/ou a la commercialisation en Espagne des produits Schweppes provenant du
Royaume-Uni, ou cette marque est détenue par Coca-Cola

Selon I'avocat général, le droit de I'Union s’oppose a l'invocation du droit exclusif si, au vu des
liens économiques entre leurs titulaires respectifs, il résulte que ces marques sont sous contréle
unique et que Schweppes a la possibilité de déterminer directement ou indirectement les produits
sur lesquels la marque Schweppes au Royaume-Uni est apposée ainsi que d’en contréler la
qualité

La société Schweppes International Ltd. est titulaire de la marque « Schweppes » sur le territoire
espagnol, pays dans lequel la société Schweppes SA a un droit exclusif d’exploitation de cette
marque’. En 2014, Schweppes SA a intenté une action en contrefagon contre Red Paralela pour
avoir importé et commercialisé en Espagne des bouteilles d’eau tonique revétues de la marque
« Schweppes » en provenance du Royaume-Uni. Dans ce pays, la marque « Schweppes » est
détenue par Coca-Cola qui en a acquis les droits par cession?.

Selon Schweppes SA, ces actes sont illicites, étant donné que les bouteilles d’eau tonique ont été
fabriquées et mises sur le marché non pas par elle-méme ou avec son consentement, mais par
Coca-Cola qui ne présenterait aucun lien avec le groupe Orangina Schweppes. Elle soutient que,
au vu de l'identité des signes et des produits en cause, le consommateur n’est pas en mesure de
distinguer l'origine commerciale de ces bouteilles. A 'encontre de cette action en contrefagon, Red
Paralela s’est défendue en invoquant I'épuisement du droit de marque qui résulterait d’'un
consentement tacite en ce qui concerne les produits pourvus de la marque « Schweppes » en
provenance d’Etats membres de I'Union ou Coca-Cola est titulaire de cette marque. Red Paralela
affrme en outre qu’il existe incontestablement des liens juridiques et économiques entre
Coca-Cola et Schweppes International dans I'exploitation commune du signe « Schweppes »
comme margue universelle.

Dans ce contexte, le Juzgado de lo Mercantil n°® 8 de Barcelona (tribunal de commerce n° 8 de
Barcelone, Espagne) interroge la Cour de justice afin de déterminer si le droit de I'Union® s’'oppose
a ce que Schweppes SA invoque le droit exclusif dont elle jouit en vertu de la législation espagnole
pour s’opposer a limportation et/ou a la commercialisation en Espagne des produits
« Schweppes » provenant du Royaume-Uni, pays dans lequel la marque est détenue par
Coca-Cola.

Dans ses conclusions de ce jour, I'avocat général Paolo Mengozzi rappelle tout d’'abord que la
Cour a déja précisé que le principe de I'épuisement du droit conféré par la marque « joue

! Schweppes International Ltd et Schweppes SA sont des filiales, respectivement anglaise et espagnole, de Orangina
Schweppes Holding, société faitiere de Orangina Schweppes Group.

2 En Europe, Cadbury Schweppes (devenue Orangina Schweppes Group) a été, pendant des années, titulaire unique
des différents enregistrements nationaux du signe « Schweppes ». Cependant, en 1999, elle a cédé au groupe
Coca-Cola les droits relatifs aux marques « Schweppes » dans treize Etats membres de 'Espace économique européen,
dont le Royaume-Uni, en gardant la titularité de ces droits dans les dix-huit autres Etats.

% Article 36 TFUE et article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du
22 octobre 2008, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).
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lorsque le titulaire de la marque dans I’Etat d’importation et le titulaire de la marque dans
I’Etat d’exportation sont identiques ou lorsque, méme s’ils sont des personnes distinctes,
ils sont liés économiquement »*, comme c’est le cas du fabricant et de son concessionnaire, du
donneur de licence et de son licencié ou de sociétés appartenant au méme groupe. La Cour a
estimé que, dans ces circonstances, les produits revétus de la marque sont fabriqués sous le
controéle d’'une méme entité, de sorte que la libre circulation de ces produits ne remet pas en cause
la fonction de la marque.

Selon 'avocat général, compte tenu de la jurisprudence de la Cour, ce n’est pas tant la nature des
relations qu’entretiennent les entités concernées qui importe, mais le fait que, grace a ces
relations, la marque se trouve sous un contrdle unique. A cet égard, I’'avocat général considére
qgu’un tel critere est susceptible de couvrir non seulement les hypothéses mentionnées par la
Cour ou l'utilisation de la marque est sous le contrdle d’'une seule personne (le donneur de licence
ou le fabricant) ou d’'une entité constituant une unité économique, mais également les situations
dans lesquelles I'utilisation de la marque est soumise au contrble conjoint de deux
personnes distinctes (chacune titulaire de droits reconnus au niveau national) qui agissent,
dans I’exploitation de la marque, comme un seul et méme centre d’intérét. Dans de telles
situations, l'unicité de contréle exclut que les Iégislations nationales sur le droit des marques
puissent étre invoquées afin de restreindre la circulation des produits en cause.

Ensuite, 'avocat général estime que, aux fins de l'application du principe de I'épuisement, les
titulaires de marques paralléles issues de la fragmentation d’'une marque unique peuvent étre
considérés comme étant « liés économiquement » lorsqu’ils coordonnent leurs politiques
commerciales dans le but d’exercer un contréle conjoint sur l'utilisation de leurs marques
respectives. Cependant, pour que I'épuisement du droit se produise, il faut que ce contréle unique
sur la marque donne aux entités qui I'exercent la possibilité de déterminer directement ou
indirectement les produits sur lesquels la marque est apposée et d’en contréler la qualité.

En ce qui concerne la preuve de I'existence d’'une coordination entre les titulaires des marques
paralléles susceptible de donner lieu a une unicité de contrOle, 'avocat général estime que la
charge de cette preuve incombe, en principe, a 'importateur paralléle. S’il serait excessif, dans des
situations telles que celle en cause en I'espéce, de demander a I'importateur paralléle d’apporter la
preuve du contrdle unique, il incombe néanmoins a celui-ci d’'indiquer un ensemble d’indices précis
et concordants permettant d'inférer I'existence d’'un tel contrdle. En présence d’'un faisceau
d’indices précis et concordants, il reviendra au titulaire qui entend s’opposer a I'importation des
produits concernés sur son territoire de prouver qu’aucun accord ou qu’aucune coordination en
vue de soumettre la marque a un contrble unique n’est intervenu avec le titulaire de la marque
dans I'Etat d’exportation.

Enfin, 'avocat général conclut que le droit de I'Union s’oppose a l'invocation du droit
exclusif, lorsqu’il résulte des liens économiques existant entre le titulaire de la marque
dans I’Etat d’importation et le titulaire de la marque dans I’Etat d’exportation que ces
marques sont sous contrdle unique et que le titulaire de la marque dans I’Etat d’importation
a la possibilité de déterminer directement ou indirectement les produits sur lesquels la
marque dans I’Etat d’exportation est apposée ainsi que d’en contréler la qualité. Dans ce
contexte, il incombera au juge national, a la lumiére de 'ensemble des circonstances de I'affaire en
cause et aprés avoir éclairé les liens qui unissent les titulaires des marques paralléles (Schweppes
International et Coca-Cola), d’apprécier si les conditions pour I'’épuisement du droit de Schweppes
International sont réunies a I'égard des bouteilles d’eau tonique en cause.

RAPPEL: Les conclusions de l'avocat général ne lient pas la Cour de justice. La mission des avocats
généraux consiste a proposer a la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l'affaire dont ils
sont chargés. Les juges de la Cour commencent, a présent, a délibérer dans cette affaire. L'arrét sera rendu
a une date ultérieure.

* Arrét de la Cour du 22 juin 1994, IHT Internationale Heiztechnik et Danzinger, C-9/93.
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RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des Etats membres, dans le cadre d'un litige dont
elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de I'Union ou sur la validité d'un acte de
'Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient a la juridiction nationale de résoudre I'affaire
conformément a la décision de la Cour. Cette décision lie, de la méme maniére, les autres juridictions
nationales qui seraient saisies d’un probléme similaire.
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