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Sagseger:

Harman International Industries, Inc:
Sagsagt:

AB SA

Hovedsagens genstand

Sag om kreenkelse af enerettendtil EU-varemaerker.

Genstand og retsgrundlag for forelaeeggelsen

Fortolkning afartikel 15, stk. 1, i forordning 2017/1001, sammenholdt med artikel
19,, stky,1,andet afsnit, TEU, og med artikel 36, andet punktum, TEUF,
vedrgrendeyoverensstemmelse mellem nationale domstoles retspraksis og disse
bestemmelser 1 sager om kraenkelse af EU-varemarkerettigheder — artikel 267
TEUF.

Preaejudicielle spgrgsmal

Skal artikel 36, stk.2, TEUF, sammenholdt med artikel 15, stk.1, i Europa-
Parlamentets og Radets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-
varemeerker, og med artikel 19, stk. 1, andet afsnit, TEU, forstas saledes, at disse
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bestemmelser er til hinder for medlemsstaternes nationale domstoles praksis,
hvorved domstolene:

- nar varemeerkeindehaveres pastande om at forbyde indfarsel, markedsfaring,
udbud, import og reklame for varer maerket med et EU-varemarke samt om
at paleegge tilbagetreekning fra markedet eller destruktion af sadanne varer,
tages til falge, og

- i fuldbyrdelsesprocedurer med henblik pa beslagleggelse af varer meerket
med et EU-varemaerke,

i deres afgarelser henviser til »varer, der ikke er markedsfagrt pa Det Eurgpaiske
@konomiske Samarbejdsomrade af varemeerkeindehaveren “€ler med dennes
samtykke«, hvilket pa grund af afgarelsernes generelle ©rdlyd ‘medfgrer, at ‘det
overlades til fuldbyrdelsesmyndigheden at afgere, hvilke,varer —imerket med EU-
varemeerket — der er omfattet af disse pabud og forbud (dvs. at fastlegge, hvilke
varer der ikke er blevet markedsfert pa Det, Eutopaiske @konomiske
Samarbejdsomrade af varemerkeindehaveren eller medhdennes,samtykke), og i
forbindelse med fastlaeeggelsen er afhaengig.afwaremerkeindehaverens erkleeringer
eller verktgjer (inklusive it-veerktgjer og databaser) mens adgangen til at anfeegte
fuldbyrdelsesmyndighedens konklusioneryfor retten inden for rammerne af et
anerkendelsessggsmal er udelukket ellerbegreenset somifolge af karakteren af de
retsmidler, der tilkommer sagsagte Iforbindelsesmethsikring af kravet og under et
fuldbyrdelsessggsmal?

Anfgrte EU-retlige bestemmelser

Europa-Parlamenitets og Radet forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om
EU-varemarker (EUT 2047, L'154;'s. 1) — artikel 15, stk. 1.

Traktat efDen‘Europziske Unions funktionsmade (TEUF) — artikel 36.
Traktaten omdDen\Europeeiske Union (TEU) — artikel 19, stk. 2, andet afsnit.

EuropasParlamentets og Radets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om
handhavelse afwintellektuelle ejendomsrettigheder (EUT 2004, L 157, s.45) —
artikel 8.

Relevante nationale retsforskrifter

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (lov af
17.11.1964 — den civile retsplejelov (konsolideret udgave: Dziennik Ustaw, pos.
1640 som andret: herefter »den civile retsplejelov«) — artikel 325, artikel 758,
artikel 759, stk. 1, artikel 767, stk. 1, 2, 4 og 5, artikel 777, stk. 1, nr. 1, artikel
803, artikel 840, stk. 1, nr. 1 og 2, artikel 843, stk. 2 og 3, artikel 1050, stk. 1 og 3,
og artikel 1051, stk. 1.
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Kort fremstilling af de faktiske omstendigheder og retsforhandlingerne i
hovedsagen

Harman International Industries, Inc. med hjemsted i Stamford (USA), der er det
selskab, der er sagsgger i hovedsagen, er indehaver af eneretten til EU-
varemerker registreret under numrene 001830967, 005336755, 015577621,
003191004, 003860665, 0150221652, 001782523, 005133251 og 009097494.

Sagsegerens produkter (audiovisuelt udstyr, herunder hgjttalere, hovedtelefoner
og lydsystemer) med de angivne varemarker distribueres i Polen af en enhed, som
sagsggeren har indgaet en distributionsaftale med, og gennem hvilken sagsggerens
produkter szlges i butikkerne med elektronisk udstyr til slutkunden:

Sagsggeren bruger merkningssystemer til sine produkter. Pasgrumdsaf disse
meerker er det ikke altid muligt at afgere, om et giventiprodukt af sagsggeren var
beregnet til Det Europziske @konomiske Samarbejdsomrade (EQDS) eller ej, da
tegnene pa nogle af produkterne med sagsegerens wvaremerker ikkedangiver det
sted, hvor varerne farst skulle markedsfgres medisagsggerens samtykke pa grund
af manglen pa territoriale angivelser. Saledes erynogle “af\markeringerne pa
emballagen til stede bade pa emballagen for produkteryderer bestemt til at blive
markedsfert inden for E@S-omradet, ogypa emballagen til de eksemplarer af
produkter, der er bestemt til salg uden“for E@S. Forvat fastsla det marked, som
disse produkter er beregnet til, kreeves anvendelsesaf et it-veerktej, der er til
sagsggerens radighed, somgindeholder en “database over produkter med en
angivelse af det marked, sem de.er beregnet til.

AB SA med hjemstedni. Magnice (Polen), der er det selskab, der er sagsegt i
hovedsagen, udgver,gkonamisk aktivitet inden for distribution af elektronisk
udstyr. Sagsegte introducerede varer pa det polske marked, der fremstilles og
maerkes af sagseggeren, med dennes EU-varemarker. Sagsegte kebte de navnte
varer fra.en anden.selger end distributgren af produkter pa det polske marked,
som sagsggeren ‘havde indgaet en aftale med. Sagsegte modtog garantier fra
selgeren om, atsmarkedsfaringen af de naevnte produkter pa det polske marked
ikkey kragnkede sags@gerens enerettigheder til EU-varemaerker pa grund af
udtemningen af disse rettigheder som et resultat af den forudgaende indfarelse af
produktersmarket med EU-varemarker pa markedet i E@S af sagsegeren eller
med dennes samtykke.

Sagsagte har nedlagt pastand om, at den foreleeggende ret nedlaegger forbud over
for sagsggte, der herved skal afholde sig fra at krenke sagsegerens EU-
varemerkerettigheder, mod indfersel, markedsfaring, import, udbud, reklame og
opbevaring af hgjttalere og hovedtelefoner og deres emballage med mindst et af
sagsggerens EU-marker, som ikke tidligere er blevet bragt i omseaetning i EQS af
sagsegeren eller med dennes samtykke. Derudover har sagsggeren nedlagt pastand
om, at retten palaegger sagsggte at tilbagetraekke eller gdelaegge sadanne hgjttalere
og hovedtelefoner og deres emballage.
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Kort fremstilling for begrundelsen for foreleeggelsen

Det er meget vanskeligt for en sagseggt inden for rammerne af en retssag at
godtgare, at en given vare er blevet markedsfert i E@S af sagsegeren eller med
dennes samtykke. Selv om sagsggte kan henvende sig til sin seelger, vil han ikke
blive informeret om, hvem varerne blev kabt fra, da leverandgrer ikke gnsker at
oplyse deres forsyningskilder for ikke at miste kabere.

I polske domstoles praksis anvendes begrebet »varer maerket med sagsggerens
varemerker, som ikke tidligere er blevet markedsfert inden for [EQS] af
sagsggeren (indehaver af et EU-varemarke) eller med dennes samitykke« i sager,
sasom den verserende sag for den foreleeggende ret, hvor der gives sagsggere
medhold. P4 samme made affattes de domme, som pa grundlag af natienale
bestemmelser til gennemfarelse af artikel 8, i direktiv 2004/48, \pabyder
videregivelse af oplysninger om oprindelses- og ndistributionspet “for de
pagaeldende varer og bestemmelserne om forelgbige retsmidler, f.eks.“pabud om
beslagleeggelse af sadanne varer.

Alle ovennavnte afgarelser, som er fuldbyrdelsesgrundlag, udger grundlaget for
gennemfgrelsen af fuldbyrdelsesforanstaltninger. Demyovenngvnte affattelse af
disse afgarelser medfarer i praksis alvorlig tvivl pa tidspunktet for fuldbyrdelsen
af en sadan dom. For eksempel blév emafgarelse omeet midlertidigt forbud, der
blev truffet inden hovedsagens behandling var blevetindledt af den foreleeggende
ret, fuldbyrdet pa en sadan madenat sagsegeren ‘opnaede beslaglaeggelse af alle
varer forsynet med sine varemeerker, derwar i'sagsggtes besiddelse. | sidste ende
angav sagsggeren over for fuldbyrdelsesmyndigheden ogsa de varer, som
sagsggeren havde indfart i E@S;, dvs. for hvilke eneretten var blevet udtemt. Pa
fuldbyrdelsesstadiet “blev ihdholdety afrettens afgarelse saledes suppleret med
sagsegerens erklering. tndholdet af.domstolens afgarelse gjorde det ikke i sig selv
muligt  at< identificere,, de varer, der skulle beslagleegges, og
fuldbyrdelsesmyndigheden stattede sig pa rekvirentens erklaring.

| enwanden, sagaforadensforeleeggende ret palagde denne ret sagsegte at give
oplysninger om distributionsnettet for udstyr i sagsegtes besiddelse som var
forsynet.med sagsggerens EU-varemarker, og som ikke var blevet indfert i E@S
af,.sagsggeren eller med dennes samtykke. Ved sin afgarelse om fortolkning af den
pageeldende dom forpligtede denne ret sagsagte til at give fogeden alle serienumre
pa de angivine apparater og forpligtede sagsggeren til at give fogeden adgang til
hans database, hvormed fogeden skulle kontrollere, om en vare blev markedsfart i
EOS af sagsogeren eller med hans samtykke. Denne kendelse blev omgjort af Sad
Apelacyjny w Warszawie (appeldomstolen i Warszawa) som fastslog, at
kendelsens ordlyd indeholdende formuleringen »varer, der ikke blev markedsfart
pa [EDS] omradet af sagsegeren eller med hans samtykke« faktisk overlader det
til sagsegte at vurdere, hvilke apparater i sagsggtes besiddelse, der er blevet
markedsfert inden for E@S af sagsagger eller med dennes samtykke. Derfor var
sags@gte berettiget til at svare sagsggeren, at sagsegte ikke var i besiddelse af
nogen varer omfattet af den naevnte ordlyd.
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Den angivne made at affatte afgarelser pa farer saledes til vidt forskellige mader,
hvorpa de bliver fuldbyrdet, lige fra fuldbyrdelseshandlinger, der omfatter alle
varer, der barer sagsggerens varemerker, som er i sagsggtes besiddelse (uanset
om sagsggerens ret til varemerket for disse varer blev udtemt), til afslag pa at
give sagsggeren juridisk beskyttelse og lade sagsggte vurdere, hvilke af disse
varer, der er forsynet med sagsggerens varemarke, der iheendehaves af sagsggte,
og som blev markedsfart i EQS af sagsgger eller med dennes samtykke. Samtidig
rejser den diskuterede metode til affattelse af afgerelser tvivl vedrgrende
bestemmelserne i national ret, fordi rettens afgerelse vedrgrende parternes
pastande skal formuleres pa en sadan made, at dens gennemfarelsé er mulig pa
baggrund af selve konklusionens indhold uden behov foreat henvise til
begrundelsen eller udfere yderligere handlinger. Efter dengforeleeggende rets
opfattelse betyder optagelsen i kendelser om forbud eller pdbudmed den angivne
formulering, at rettens afgarelse gengiver indholdet af de hestemmelser,sem den
er baseret pa, men ikke specificerer forpligtelseny, ders falger, af “disse
bestemmelser, over for en part i sagen.

Sagsggeren har gjort gaeldende, at den angivne madesatvaffattevafgarelser pa er
begrundet, selv om det imidlertid farer til beslagleeggelsevaf varer, der ikke skulle
beslagleegges pa grund af udtemning «af ‘varemarkeretteny, fordi sagseggte, der
kraenker sagsggerens rettigheder til varemaerket, ma, forvente visse ulemper, der
falger af fuldbyrdelsesproceduren.

Den foreleeggende ret er i tvivl omdenianvendte argumentation. Anerkendelsen af
denne argumentation abnemep fer situationer, hvor der pa grundlag af en afgarelse
truffet af en national domstol 1"en medlemsstat beslaglegges varer, hvis frie
beveegelighed indentfor,E@S=omradet /er lovlig, og ydermere hvor en sadan
beslaglaeggelse ville finde sted pa trods af det faktum, at eneretten til varemarket
ikke er blevetakreenket.\Saledes betyder sagsggerens holdning faktisk, at der er
mulighed fof at paleegge sagsegte en sanktion (i form af beslagleeggelse af varer i
sagsggtestbesiddelse) udelukkende fordi, at sagsggte uden sagsggernes samtykke
handler “medwarer, maerket med sagsggerens varemarke, selv om et sadant
samitykke ikke er'pakrevet pa grund af reglen om konsumption af rettigheder.

Inhenhold tihartikel 19, stk. 1, andet afsnit, TEU, tilvejebringer medlemsstaterne
den negdvendigetadgang til domstolspravelse for at sikre en effektiv retsbeskyttelse
pa ‘deomrader, der er omfattet af EU-retten. Et sddant omrade er den frie
bevaegelighed for varer savel som reglen om konsumption af EU-varemarket.
Konsumptionen er af regional karakter, og dens formal er at sikre fri
bevaegelighed inden for E@S-omradet af varer forsynet med et varemeerke, der er
markedsfert i det udpegede omrade af varemeerkeindehaveren eller med dennes
samtykke.

Ifglge den foreleeggende ret er der tvivl om, hvorvidt der i lyset af ordlyden af
domme i sager vedrgrende beskyttelse af et EU-varemarke, sikres
domsbeskyttelse af de frie varebevaegelser. Kilden til tvivlen er det eksisterende
system i national ret med de retsmidler, som rekvisitus har til radighed i
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fuldbyrdelsesproceduren pa grundlag af tvangsfuldbyrdelsesgrundlag (domme),
der er afsagt i sager om kraenkelse af eneretten pa grundlag af et EU-varemarke.
Disse retsmidler, deres grundleeggende funktioner og praksis for deres anvendelse
er beskrevet nedenfor.

En forelgbig afgerelse (om sikring af kravet ved beslaglaeeggelse af varer) kan
fuldbyrdes af en foged. Hvis en foged beslaglegger varer, har rekvisitus
(sagsegte) ret til at indbringe en klage over fogedens handlinger for en regional
domstol (dvs. at sadanne klager ikke behandles af de regionale, domstoles
afdelinger for sager vedrgrende intellektuelle ejendomsrettigheder). En klage over
fogedens handlinger er en paklage, der har til formal at afhjeelpe fogedens fejl,
som bestar i, at fogeden gennemfarer tvangsfuldbyrdelsesprogedurer, pa en,made,
der er uforenelig med bestemmelserne i civilprocessen. Derforver det ikke en
foranstaltning, der tjener til verificering af de materielle“grunde for rekvirentens
krav. Som fglge heraf er det ikke muligt at afgere, om, etispécifike, produkt er
indfart i E@S af varemarkeindehaveren eller med hans, samtykke, Wnar man
anvender muligheden for klager over fogedens handling.

Praksis viser ogsa, at den angivne, feranstaltning “er ineffektiv, nar
varemerkeindehaveren beslagleegger alle \varer, dervser ‘merket med et EU-
varemarke (og ikke kun dem, der ikke, tidligere, var markedsfart i E@S af
indehaveren eller med dennes samtykke). “I“en_sadan situation beordrede en
domstolen i en sadan situation, efter, at have Undersegt sagseggtes klage over en
fogeds handling, at fogedend¢skulleyindbhente en patentagents udtalelse, der i sin
udtalelse angav, at kun sagsggeren (varemerkeindehaveren) kunne angive, hvilke
varer der skulle beslagleegges. | praksis,er det derfor varemarkeindehaveren (i
samarbejde med fogeden), derfrit,angiver de genstande, der skal beslaglaegges, og
hans erklaering er ikke genstand for rettens prgvelse, da klager over fogedens
handlinger ikke tillader en sadan prgvelse.

Lignendegtviviyopstar pa tidspunktet for fuldbyrdelse af dommen, der bl.a.
forbyder:, sagsggte. at indfere og markedsfgre varer, der er forsynet med
sags@gerens, varemarkes»som ikke tidligere var blevet markedsfert i EQS af
sagsggeren eller med dennes samtykke. En sadan dom fuldbyrdes af retten, som er
en, fuldbyrdelsesmyndighed i henhold til artikel 1051 i kodeks postepowania
cywilnegoy(deneivile retsplejelov), hvori det foreskrives, at retten pa rekvirentens
anmodning, efter at have hgrt parterne og konstateret, at rekvisitus handlede i strid
med sin forpligtelse, paleegger denne en bgde. Den ovennavnte bestemmelse
angiversyudtrykkeligt kun hgring af sagens parter og palegger ikke retten at
foretage bevisfgrelse, og derfor afger retten inden for rammerne af en
fuldbyrdelsesprocedure som fuldbyrdelsesmyndighed, om visse varer er underlagt
det pagaldende forbud, udelukkende pa baggrund af erkleringer fra parterne
afgivet under hgringen.

Selv. om retten som fuldbyrdelsesmyndighed skulle veere berettiget til at
iveerkseaette bevisfarelse i denne henseende, ville retten kun skulle stgtte sig pa
beviserne fremsat af rekvirenten (dvs. de informationsteknologiske verktgjer, som
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rekvirenten anvender) og erklaringer formuleret pa dette grundlag, da sagsggtes
angivelse af de efterfglgende sxlgere og kebere af varerne stgder pa de samme
vanskeligheder i fuldbyrdelsesproceduren som i undersggelsesproceduren (se nr. 6
ovenfor).

En lignende situation vedrgrer fuldbyrdelse af domme, der palegger
tilbagetreekning fra markedet eller destruktion af bestemte varer. | dette tilfeelde
gennemfgres fuldbyrdelsesproceduren af retten i henhold til artikel 1050 i den
civile retsplejelov, som i modsatning til artikel 1051 i den civile retsplejelov, ikke
kraever, at den fuldbyrdende ret skal fastsla, at rekvisitus ikke har epfyldt rettens
afgarelse. Som falge heraf vil rekvisitus’ pastande om opfyldelse af den
forpligtelse, der er omfattet af tvangsfuldbyrdelsen, ikke blive pravet,shvilket
forhindrer rekvisitus i at forsvare sig mod pastanden omg at €heretten tilNEU-
varemerket er konsumeret for de markede varer.

Efter den foreleeggende rets opfattelse er rekvisitus™,adgang til atyanlaegge
indsigelsessagsmal mod fuldbyrdelse ogsa “udelukket i “den® situation.
Betingelserne for et sadant sagsmal inkluderer blandt\andet,\at der er tale om en
begivenhed, der resulterer i, at forpligtelsen, fastslaet'ved dommen er forzldet eller
ikke lzengere kan handhaeves, eller at forpligtelsen — i negletilfeelde opfyldelse af
forpligtelsen og kravet om modregning —ikke kan“fuldbyrdes. Pa den anden side
er det ikke hensigten, at indsigelsessegsmaltikke. skal*praecisere indholdet af en
dom, som i sig selv udger en) fuldoyrdelsesordre. | modsat fald ville
indsigelsessggsmalet fare til @t derindledes etanerkendelsessggsmal pa ny.

Endvidere er de krav, der stilles til rekvisitus'1 forbindelse med anlaeggelse af et
indsigelsessggsmal, .aftbetydning. Nar rekvisitus anlegger et indsigelsessggsmal,
skal den pagaldendenevnealle de‘pastande, som vedkommende har til hensigt at
fremseaette, idet retten “dertil “ellers< fortabes under den videre procedure. | en
situation, hvor det med henblik pa fastsettelse af de relevante varer er muligt pa
grundlageaf beviser,0g redskaber, som rettighedshaveren (rekvirenten) alene har
radighed,over, er.det angivne krav en veesentlig hindring for rekvisitus, fordi
denné™pa “tidspunktet for anleggelse af tvangsfuldbyrdelsessagen, ikke har
mulighed for at angive, hvilke varer pastanden om konsumption af et varemarke,
der er genstand forfuldbyrdelse, vedrarer.

| betragtning, af de retlige foranstaltninger, der er til radighed, indeholder
tvangsfuldbyrdelsesproceduren eller procedurer til sikring af kravet vedrgrende de
pageldende pabud eller forbud derfor ikke instrumenter, der kan eliminere
risikoen ved anvendelse af disse pabud og forbud pa varer, for hvilke eneretten til
varemarket blev udtamt. Som et resultat heraf kan domstolsbeskyttelse af den frie
beveaegelighed for varer blive begraenset som fglge af den naevnte formulering af
afgarelser.

Denne risiko kunne fjernes ved en ngjagtig formulering af retsafgarelser pa en
made, saledes at det ikke i fuldbyrdelsesproceduren skulle veere ngdvendigt at
fastleegge, hvilke af de varer, der er i rekvisitus’ besiddelse, der er forsynet med
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rekvirentens  varemerke, der ikke blev markedsfgrt i E@S af
varemerkeindehaveren eller med dennes samtykke. Det ville vaere muligt ved en
ngjagtig henvisning i afggrelsens indhold til f.eks. meerkning eller serienummer pa
de varer, der er forsynet med varemarkerne, som er genstand for forbud eller
pabud. Vedrgrende de varer, som er i sagsegtes besiddelse pa datoen for
afgarelsen, bgr en sddan formulering af kravet (og felgelig ogsa rettens afgarelse)
ikke veere vanskelig. Pa den anden side for sa vidt angar varer, der er forsynet med
sags@gerens varemarke, som er i sagsagtes besiddelse efter datoen for afgarelsen,
vil beskyttelsen af den frie bevaegelighed for varer ogsa give mulighed for deres
entydige identifikation som indfert (eller ikke indfert) i E@S-omradet af
varemarkeindehaveren eller med dennes samtykke.



