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Affaire C-355/21
Demande de décision préjudicielle

Date de dépot :

7 juin 2021
Juridiction de renvoi :

Sad Najwyzszy (Pologne)
Date de la décision de renvoi :

29 décembre 2020
Partie requérante :

Procter & Gamble International Operations SA
Partie défenderesse :

Perfumesco.pl sp.2,0.0., sp-K.

Ref. | CSK67/19
ORDONNANCE
Le 29 décembre 2020
SadNajwyzszy (Cour supréme, Pologne) [OMISSIS]

dans ‘Vaffaire introduite par Procter & Gamble International Operations SA a
Geneve ‘eontre Perfumesco.pl sp. z 0.0. sp. K. & Varsovie, en vue de la protection
d*une marquedde 1I’Union européenne,

aprés avoir examingé, lors de ’audience de la chambre civile du 29 décembre
2020,

le pourvoi en cassation de la défenderesse

contre I’arrét du Sad Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie,
Pologne)

du 20 septembre 2018, réf. VIl AGa 702/18,
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en vertu de I’article 267 TFUE, la Cour de justice de 1’Union
européenne est saisie de la question de droit suivante :

Convient-il d’interpréter I’article 10 de la directive 2004/48/CE, relative
au respect des droits de propriéte intellectuelle, en ce sens qu’il s’oppose
a linterprétation d’une disposition nationale selon laquelle une mesure
de protection sous forme de destruction de marchandises ne s’applique
gu’aux marchandises fabriquées ou marquées de maniére illicite et ne
saurait étre appliquée a celles illégalement mises sur le marché dans
I’Espace économique européen (EEE) et qui ne peuvént pas étre
considérées comme ayant été fabriquées ou marquéeshdesmaniere
illicite ?

MOTIFS
[OMISSIS]

Objet du litige au principal
La requérante demandait :

1. qu’il soit interdit a la défenderesse de'faire usage de la marque de I’Union
européenne n° 000049254 HYGO BOSS, entegistrée par I’Office de I’Union
européenne pour la propriété, intellectuelle, (EUIPO) pour des produits de la
classe 3 de la classificationde Nice, tels que * parfums, eaux de toilette et eaux
parfumees, c’est-a-diré de mettre,sur le ‘marché, offrir, stocker en vue de I’offre,
importer, exporter, faireslapublicité de parfums, d’eaux de toilette et d’eaux
parfumées danses emballages revétus de ladite marque de I’Union européenne,
ces produits ntayant,pas,eté missur le marché sur le territoire de I’EEE par le
titulaire ounavecyson, eensentement, notamment les produits dits « testeurs »,
portant surles\emballages ou sur les flacons les indications : « non destiné a la
vente », “«not “for ‘salew [non destiné a la vente], «demonstration »
[démonstration], ou'wtester » [testeur] ;

2. \qu’il soit imposé a la défenderesse de détruire, a ses frais, dans un delai de
deux semaines a compter de la date a laquelle le jugement deviendra définitif, les
parfums, eaux de toilette et eaux parfumées dans des emballages revétus de la
marque,de I’Union européenne HUGO BOSS n° 000049254, ces produits n’ayant
pas été mis sur le marche sur le territoire de I’EEE par le titulaire ou avec son
consentement, notamment les produits dits « testeurs », portant sur les emballages
ou les flacons les indications : « non destiné a la vente », « not for sale » [non
destiné a la vente], « demonstration » [démonstration], ou « tester » [testeur], y
compris les produits saisis par huissier de justice le 28 juillet 2016, mentionnés
dans le proces-verbal de saisie mobili¢re dans 1’affaire Km 2091/16, en présence
du représentant ou du mandataire de la requérante ;
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3. que la défenderesse soit condamnée a rendre public, a ses frais, dans un délai
de quatorze jours a compter de la date a laquelle le jugement deviendra définitif,
le dispositif du jugement en tant qu’il fait droit a la demande, en publiant, pendant
une période ininterrompue de trois mois, sur son site internet www.perfumesco.pl
ou, si le site internet change en cours de procédure, sur le site internet sur lequel la
défenderesse exerce son activité commerciale principale consistant a offrir et a
vendre des parfums, des eaux de toilette ou des eaux de parfum et a rembourser
les frais de procédure.

Législation et jurisprudence de ’Union

Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004,
relative au respect des droits de propriété intellectuelle JO 2004 \L 157,%p. 45,
ci-apreés la « directive 2004/48 ») :

Article 10
Mesures correctives

1.  Sans préjudice des éventuels dommages-intérétsidus au titulaire du droit a
raison de I’atteinte et sans dédommagementd@’aucune Sorte, les Etats membres
veillent & ce que les autorités gqudiciaires compétentes puissent ordonner a la
demande de la partie demanderesse, que ‘des mesures appropriées soient prises a
I’égard des marchandises dontiellessauront censtaté qu’elles portent atteinte a un
droit de propriété intellectuelle ety dansiles cas appropriés, a I’égard des matériaux
et instruments ayant principalementiservina la création ou a la fabrication de ces
marchandises. Parmi‘ces mesuresifigureront notamment :

a) le rappelhdesCircults commereiaux ;
b) la mise al’écart définitive des circuits commerciaux, ou
c) ( ladestruction:

2.9, Les autorités Judlclalres ordonnent que ces mesures soient mises en ceuvre
aux frais'du contrevenant, a moins que des raisons particuliéres ne s’y opposent.

3. Lorsde I’examen d’une demande de mesures correctives, il sera tenu compte
du fait"'qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de I’atteinte et les
mesures correctives ordonnées, ainsi que des intéréts des tiers.

2. Reglement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque
de I’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié par le reglement
(UE) 2015/2424, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p.21) a compter du
23 mars 2016 (ci-apres le « reglement n° 207/2009 ») :

Article 9
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Droit conféré par la marque de I’Union européenne

1.  L’enregistrement d’une marque de I’Union européenne confére a son
titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dép6t ou la
date de priorité d’une marque de I’Union européenne, le titulaire de cette marque
de I’Union européenne est habilité a interdire a tout tiers, en I’absence de son
consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits
ou services lorsque :

a) ce signe est identique a la marque de I’Union européenne et @st utilisé pour des
produits ou des services identiques a ceux pour lesquels laymarque deyl’Union
européenne est enregistree ;

Article 102
Sanctions

1. Lorsqu’un tribunal des marques dé’1’Unionieuropéenne constate que le
défendeur a contrefait ou menacé de “contrefaire “une “marque de 1’Union
européenne, il rend, sauf s’il y a des¥aisons particulieres de ne pas agir de la sorte,
une ordonnance lui interdisantgde poursuiviesles actes de contrefacon ou de
menace de contrefagon. Il pread‘également, conformement a la loi nationale, les
mesures propres a garantir_le respectide cettetinterdiction.

2.  Le tribunal des marquesydeyl*Union,européenne peut également prendre les
mesures ou rendre les, ordonnances prévues par la législation applicable qui lui
semblent appropriées dans les circonstances de I’espéce.

Accord sur, les “aspects, desdroits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce*fannexe‘a la,décision 94/800/CE, du 22 décembre 1994, relative a la
conclusion au nem de [a,Communauté européenne, pour ce qui concerne les
matieresyrelevant dewses compétences, des accords des négociations multilatérales
du cycle de, PUruguay (1986-1994), JO 1994, L 336, p. 214, ci-apres 1’« accord
surles’ADPIC,» oul’« accord TRIPS »].

Rapport \de fa° Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économigue et social europeéen et au Comité des régions. Application de la
directive” 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
relative au respect des droits de propriété intellectuelle, Bruxelles, 22 déecembre
2010, COM(2010)779 final :

Obijectifs de la directive 2004/48

Les disparités entre les systémes appliqués par les Etats membres pour faire
respecter les droits de propriété intellectuelle sapent le bon fonctionnement du
marché intérieur et affaiblissent I’application du droit matériel dans ce domaine. Il
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en decoule des entraves aux activités transnationales, une perte de confiance sur le
marché intérieur et une baisse des investissements dans I’innovation et la création.
La directive rapproche les systémes legislatifs nationaux afin de donner aux
titulaires de droits d’auteurs et aux autorités des Etats membres un ensemble
minimal mais homogene d’outils pour lutter contre les atteintes aux droits de
propriété intellectuelle.

La directive integre dans le cadre juridique de I’UE des mesures de droit civil en
vertu de I’accord TRIPS. Elle va au-dela des dispositions minimales fixées dans
cet accord puisqu’elle traite également, par exemple, des dommageSsintéréts, des
mesures correctives et des preuves. Par ailleurs, la directive est“basée sur les
pratiques inscrites dans la législation des Etats membres qui se'sont ‘avérées les
plus efficaces antérieurement a son adoption (approche fondée‘sur,lessbonnes
pratiques). Les Etats membres peuvent également ajoutér,des\sanctions, et, des
réparations plus favorables aux titulaires de droits d’auteurs. ka directive fournit
donc un cadre juridique minimal mais flexible poursassurer, lexrespectidesidroits de
propriété intellectuelle.

Arrét du 10 avril 1984, von Colson et Kamann (14/83, EW:C:1984:153).

Arrét du 26 avril 2007, Boehringer Ingetheim e@. (C-348/04, EU:C:2007:249).
Voir points 59 a 64 de I’arrét :

59

Ainsi, lorsque, comme. dans“ affaice aw, principal, le droit communautaire ne
prévoit pas de sanctions Spécifiques dans I’hypothése ou des infractions auraient
¢té commises, €il, incembey aux ‘autorités nationales d’adopter des mesures
appropriées pour faire facesa une‘telle situation, mesures qui doivent revétir un
caractére_non setllementspropaertionne, mais également suffisamment effectif et
dissuasif pour garantir la,pleine efficacité de la directive 89/104 (voir, en ce sens,
arrétzAdeneler e.ay, precite, point 94).

60

Ihconvient,de rappeler que, ainsi qu’il ressort notamment du point 21 du présent
arrcty, il \suffit que 1'une des conditions énoncées au point79 de 1’arrét
Bristols, Myers Squibb e.a., précité, ne soit pas satisfaite pour que le titulaire de la
marque puisse légitimement s’opposer a la commercialisation ultérieure d’un
produit pharmaceutique ayant fait 1’objet d’un reconditionnement.

61

Il s’ensuit que le droit d’interdiction dont bénéficie le titulaire de la marque a
I’égard d’un importateur paralléle de produits pharmaceutiques qui, bien que
n’ayant pas fait l’objet d’une contrefagon, ont ¢été commercialisés en
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méconnaissance de 1’obligation d’avertissement préalable de ce titulaire ne saurait
étre différent de celui dont jouit ce dernier a I’égard des produits de contrefagon.

62

Dans les deux cas de figure, les produits n’auraient pas dii étre commercialisés sur
le marché concerné.

63

Aussi, une mesure nationale en vertu de laquelle, lorsqu’un importateutyparallele a
commercialisé des produits n’ayant pas fait 1’objet d’une contrefacon‘sans,donner
I’avertissement préalable au titulaire de la marque, ce dérniet ‘a, droit &, une
réparation financicre dans les mémes conditions que dansde casid’une contrefagon
n’apparait pas, en tant que telle, contraire au principe “de ‘proportionnalité.
Toutefois, il appartient au juge national de déterminer au\Cas par«eas, compte tenu
notamment de 1’étendue du dommage causé au, titulaice du droit deymarque par
I’infraction commise par 1’importateur parallgle et dans le respectidu principe de
proportionnalité, le montant de la réparation financiere.

64

Eu égard a ce qui précéde, il yqa lietnde répondre a la troisieme question que,
lorsqu’un importateur paralléle®a omis™de denner au titulaire de la marque
I’avertissement préalable concernant,un produit pharmaceutique reconditionné, il
enfreint les droits de ce titulaire lors, de toute importation subséquente dudit
produit, tant qu’il ne Tai a pas, denné unytel avertissement. La sanction de cette
infraction doit non seulement étre proportionnée, mais également suffisamment
effective et dissuasive pour garantiria pleine efficacité de la directive 89/104. Une
mesure nationale en vertu, de laquélle, dans le cas d’une telle infraction, le titulaire
de la marque a dreit'a une, reparation financiére dans les mémes conditions que
dans le{cas d?une eontrefagon n’apparait pas, en tant que telle, contraire au
prineipe ‘de proportionnalité. 1l appartient, cependant, au juge national de
déterminer au cas parcas, compte tenu notamment de 1’étendue du dommage
causéyau titulaire du droit de marque par I’infraction commise par 1’importateur
parallele, et dans le respect du principe de proportionnalité, le montant de la
réparation financiere.

Législation et jurisprudence nationales

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wilasnosci przemystowej (loi sur la
propriété industrielle du 30 juin 2000) (texte consolidé, Dz.U. de 2020, position
286, tel que modifié, ci-apres la « loi sur la propriété industrielle ») :

Article 286. Le sad (tribunal) saisi d’une affaire de violation des droits peut se
prononcer, a la demande du titulaire, sur les produits fabriqués ou marqués de
maniere illicite qui appartiennent au contrevenant ainsi que sur les moyens et
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matériaux utilisés pour les fabriquer ou les marquer. Il peut notamment ordonner
gu’ils soient retirés du marché, attribués au titulaire du droit & hauteur d’une
somme d’argent allouée en sa faveur, ou détruits. Dans sa décision, le sad
(tribunal) tient compte de la gravité de I’infraction et des intéréts des tiers.

Arrét du Sad Najwyzszy (Cour supréme) du 14 avril 2003, I CKN 308/01, non
publié.

Objet et fondement juridique du renvoi préjudiciel
Interprétation de I’article 10 de la directive 2004/48.

Article 267 TFUE.

Expose des faits et des antécédents de la procédure

Par jugement du 26 juin 2017, le Sad Okregowy, w Warszawie (tribunal régional
de Varsovie, Pologne) :

1. interdit & la défenderesse de fairerusage de,la marque de 1’Union européenne
HUGO BOSS, enregistréee par I’EUIPO ‘seus, le numéro 000049254 pour des
produits de la classe 3 de la classification deyNiced(parfums, eaux de toilette et
eaux parfumeées), c’est-a-dire,de mettre sux, le ‘marché, offrir, stocker en vue de
I’offre, importer, exporterget faire laypublicité’ de parfums, d’eaux de toilette et
d’eaux parfumées dans’ des“emballages revétus de la marque de 1’Union
européenne HUGO BOSS qui n’ont.pas eté mis sur le marché sur le territoire de
I’EEE par le titulaire,de 1a marque ou avec son consentement, notamment les
produits dits « testeurs » portant sur*les emballages extérieurs ou sur les flacons
les indications : % non destinéa la'vente », « not for sale » [non destiné a la vente],
« demonstration » [démonstration], ou « tester » [testeur] ;

2. (impose a latdéfenderesse de détruire, a ses frais, dans un délai de deux
semaines ‘@, compter de la date a laquelle le jugement deviendra définitif, les
parfums, eaux degtoilette et eaux parfumées dans des emballages revétus de la
marque de I’Union européenne HUGO BOSS n° 000049254, qui n’ont pas été mis
surle marché'sur le territoire de I’EEE par le titulaire ou avec son consentement,
notamment les produits dits « testeurs », portant sur les emballages extérieurs ou
sur les flacons les indications : « non destiné a la vente », « not for sale » [non
destiné a la vente], « demonstration » [démonstration], ou « tester » [testeur], y
compris les produits saisis par huissier de justice [OMISSIS] le 28 juillet 2016,
mentionnés dans le procés-verbal de saisie mobiliére dans I’affaire Km 2091/16,
en présence du représentant ou du mandataire de la requérante ;

3. condamne la défenderesse a rendre publique, a ses frais, en caractéres noirs
Times New Roman d’au moins 20 sur fond blanc, I’information suivante : « Par
jugement rendu le 26 juin 2017, le Sad Okregowy w Warszawie (tribunal régional
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de Varsovie) a interdit a “Perfumesco.pl spotka z ograniczong
odpowiedzialno$cig”, société en commandite établie a VVarsovie, de faire usage de
la marque de I’Union européenne HUGO BOSS n° 000049254, c’est-a-dire : de
mettre sur le marché, offrir, stocker en vue de I’offre, importer, exporter et faire la
publicité de parfums, d’eaux de toilette et d’eaux parfumées dans des emballages
revétus de la marque de 1’Union européenne HUGO BOSS, qui n’ont pas été mis
sur le marché sur le territoire de I’EEE par le titulaire de la marque ou avec son
consentement, notamment les produits dits “testeurs” portant sur les emballages
extérieurs ou sur les flacons les indications : “non destiné a la vente”, “not for
sale” [non destiné a la vente], “demonstration” [démonstration],»ou “tester”
[testeur] ; le Sad (tribunal) a imposé a la défenderesse de détruire, azseswfrais, les
parfums, eaux de toilette et eaux parfumées portant atteinte aux droitsssur la
marque HUGO BOSS [OMISSIS] dans un délai de quatorze jours & compter defla
date a laquelle le jugement deviendrait définitif[ »] en la publiant, dedla“maniere
indiquée pendant une période ininterrompue de trois ‘meis, Sur ‘le Site internet
www.perfumesco.pl ou, si le site internet change en éours de ‘procedure, sur le site
internet sur lequel la défenderesse exerce son "activité commerciale principale
consistant a offrir et a vendre des parfums, eaux,de toilette ou eaux parfumées,
sous la forme d’une « fenétre pop-up » det700x900 pixels\guitapparaitra a chaque
acces au site internet et qui devra étre fermée pour accéder au contenu du site
internet ;

4.  rejette la demande pour lg surplus ;

5. condamne la défenderessena payer a la requérante la somme de 6 377 PLN
au titre des frais de pracédure:

La requérante fondaithses¢prétentions”sur son droit a la marque de 1’Union
européenne HUGO, BOSS;, enregistrée par I’EUIPO sous le numéro 000049254
pour des produits de la, classe 3 de la classification de Nice (parfums, eaux de
toilette etreaux parfumées):

La défenderesse avait conclu au rejet du recours.
Eejjugementipréeité est fonde sur les considérations suivantes :

La,requéranteest un fabricant de produits de parfumerie, en vertu d’un contrat de
licenee accorde par le titulaire du droit, la société HUGO BOSS Trade Mark
Management GmbH & Co. KG établie a Metzingen (Allemagne), seule habilitée a
faire usage de la marque verbale européenne HUGO BOSS enregistrée par
I’EUIPO [OMISSIS] le 26 mars 2008 sous le numéro 000049254, protégée entre
autres pour des produits de la classe 3 de la classification de Nice (cosmétiques et
senteurs, parfums), ainsi qu’a engager et a poursuivre en son nom propre des
actions relatives a la violation des droits sur celle-ci.

HUGO BOSS est I’une des plus grandes marques au monde dans le secteur de la
mode et de la parfumerie. L’ entreprise, fondée en 1924 a Metzingen par Hugo
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Ferdinand Boss[,] vend actuellement des produits portant cette marque dans
129 pays du monde. Le premier parfum HUGO BOSS a été créé en 1985.

La [societé] titulaire se soucie de I’image et de la renommée de ses marques, ainsi
que de la qualité élevée des produits offerts sous la marque HUGO BOSS. Ce
faisant, elle vise a garantir la meilleure qualité de service possible a ses clients.
Les ventes ont lieu par I’intermédiaire de réseaux de parfumeries agréées, qui sont
tenues de veiller tout particulierement a la renommée de la marque HUGO BOSS
et au caractére luxueux des produits qui en sont revétus. Cela implique la mise a la
disposition des clients d’échantillons de produits pour les tester. Les, « testeurs »
sont mis gratuitement a la disposition des vendeurs et des distributeurs ‘agreés par
la [société] titulaire, exclusivement a des fins de présentation et'de promotion des
produits cosmétiques, dans des flacons identiques a ceux des produitsidestinésada
vente sous les marques HUGO BOSS. Leur emballage extésicuriest d’ une,couleur
claire uniforme, portant de maniére visible 1’indication que 1’¢xemplaire n’est pas
destiné a la vente, par exemple: «not for salem, [non“destiné\a la vente],
« demonstration » [démonstration], ou « testers» [testeur]. ‘Cesmarchandises ne
sont pas mises sur le marché dans I’EEE par la [soeiété] titulaire ni avec son
consentement.

Alors que la procédure était en cours; en,2016le contrat de licence liant HUGO
BOSS Trade Mark Management GmbH & Ce. KG et la requérante a éte résilié.

La défenderesse exerce depuis janvier 2012 des activités commerciales de vente
en gros de produits de parfumeriendans les¢adre d’une boutique en ligne, a
I’adresse « perfumescoipl ».“L*entreprise, distribue, entre autres, des échantillons
de démonstration de, preduits ‘de ‘parfumerie HUGO BOSS portant la mention
« TESTER », qui ne sont pas destings a'la vente. Elle propose un grand nombre de
ces produits sur son, site, internet a I*adresse « perfumesco.pl. », en informant les
clients que Je testeur;, généralement emballé dans une boite en carton blanc et sans
bouchongne ‘differe, pas enysenteur du produit normal. La défenderesse envoie
régulierement des listes de prix a des vendeurs de produits cosmétiques en ligne,
en propesant notamment a la vente des testeurs portant la marque HUGO BOSS.

Len28)juillety20165 en exécution d’une ordonnance conservatoire, I’huissier de
justice, [QMISSIS] avait procéde dans 1’affaire Km 2091/16 a la saisie des
parfums,,eatix de toilettes et eaux parfumeées dans des emballages portant la
marque HUGO BOSS, a savoir : — des testeurs non destinés a la vente portant les
mentions. «not for sale» [non destine a la vente], «demonstration »
[démonstration], ou « tester » [testeur] ; — désignés par des codes indiquant, selon
la déclaration de la requérante, qu’ils étaient destinés par le fabricant a étre mis
sur le marché en-dehors du territoire de I’EEE ; — dont les codes-barres sur les
emballages avaient été enlevés ou recouverts.

La défenderesse achetait ces produits auprés de: Beauty Gallery, Perfumeria
Aniela Misiarz Millor, Perfumeria Mariola Malolepsza, Jacek Lewandowski
Frivol, Flexcorp Joanna Smorczewska-Wojs, Epoque Distribution Robert
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Ostrowski, Extreme Projects Jedrzej Karasek, Schimar Trading sp. z o.0. sp. k.,
Anna Brzozowska Ultraprestige et Primavera Perfum sp. z o0.0. ainsi qu’a
I’étranger : Alito s.r.o. [République tchéque], Beltuna s.r.o. [République tchéque],
El nino parfum s.r.o. (République tchéque), H&B Supplies Ltd (Royaume-Uni),
JTG Trading B.v. (Pays-Bas), Kersten Trading Netherlands B.v. (Pays-Bas) Lujo
Export s.r.o. [(République tcheque], PremierParfum s.r.o. [République tchéque],
Van Caem Prestige B.v. (Pays-Bas).

La défenderesse ne vérifie pas I’origine des produits qu’elle achete, se fiant a ses
cocontractants quant a leur origine réguliere. Elle ne contrdlespas si des
codes-barres EAN ont été enlevés des emballages extérieurs des, preduits de
parfumerie portant la marque HUGO BOSS. Elle ne les enleve pas,etine les
couvre pas elle-méme.

Selon le Sad Okrggowy (tribunal régional), la demande €st pour,]’essentiel fondée,
d’abord parce que la requérante est habilitée a fairesvaloirdes,prétentionsirésultant
de I’atteinte au droit tiré de 1’enregistrement deda marque HUGO BOSS protégée
sur le territoire de I’Union européenne.

Le Sad Okregowy (tribunal régional) estime qu’il n’est pas contesté en I’espece
que la défenderesse offre, met sur le marché,, fait de la publicité et stocke aux fins
d’offrir et de mettre sur le marché des'produits'de parfumerie qui n’ont pas été mis
sur le marché par le titulaire deda marque ou un titulaire de licence et que ceux-ci
n’avaient méme pas destinés ala venten(les\ produits dits « testeurs »). Ces
produits étaient mis en vente sur, le Site internet de la défenderesse. De nombreux
exemplaires de produits’ dei parfumerie, portant la marque HUGO BOSS ont
également été saisisqpartun huissiersde, justice exécutant une mesure conservatoire
accordée a la requerante,dans 1’affaire XX11 GWo 71/16.

Le Sad Okregowy (tribunal régional) juge que la défenderesse quant a elle n’a pas
démontréque,ses agtesyn "étaient pas illicites. En particulier, elle n’a pas apporté la
preuve de I’épuisement du droit exclusif résultant de I’introduction par le titulaire
ou avee,son consentement de chaque exemplaire des produits qu’elle offre ou met
sur le marehésous la marque HUGO BOSS.

SelomylenSad Okregowy (tribunal régional), 1’indication par la défenderesse des
opérateurs ‘aupres desquels elle avait acheté les produits de parfumerie et la
présentation de plusieurs factures indiquant seulement, de maniere générale, sur
quels praduits elles portent ne sont pas de nature a remettre valablement en cause
le bien-fondé du grief tiré de I’illégalit¢ de 'usage de la marque de 1’Union
européenne HUGO BOSS. Méme si les produits litigieux ont été achetés par la
défenderesse au sein de I’Union européenne, cela n’équivaut pas a un épuisement
du droit a la marque, étant donné que la requérante le conteste.

Par un arrét du 20 septembre 2018, le Sad Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel
de Varsovie) a rejeté ’appel interjeté par la défenderesse et s’est prononcé sur les
dépens de I’appel.
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Le Sad Apelacyjny (cour d’appel) confirme dans son intégralité la position du Sad
Okregowy (tribunal régional). A titre liminaire, il indique que le moyen tiré de
I’absence de qualit¢ pour agir de la requérante ne saurait &tre accueilli.
L’article 22, paragraphe 3, du réglement n°207/2009 détermine qui peut
revendiquer la protection d’une marque de I’Union européenne en ces termes :
sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager
une procédure relative a la contrefagon d’une marque de I’Union européenne
qu’avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d’une
licence exclusive peut engager une telle procédure si, aprés mise en demeure, le
titulaire de la marque n’agit pas lui-méme en contrefacon dans un delai approprié.
Il est constant que, au moment de I’introduction de la présente action, la
requérante était titulaire d’une licence exclusive sur la marquesn® 000049254
« HUGO BOSS ». Cela ressort de la confirmation de I’inscription ‘de a,licenceau
registre. La disposition susmentionnée prévoit expressément ‘que “l’accerds des
parties est essentiel pour que le titulaire d’une licence™exelusive puisse
revendiquer la protection de la marque. En 1’espeee, 12accordude licence autorisait
la requérante a agir contre des atteintes potentielles au droit dedmarque.

Le Sad Apelacyjny (cour d’appel) juge qie le SadvOkregoww (tribunal régional)
¢tait également fondé a considérer que lesyconditions ‘de protection d’une marque
de I’Union européenne résultant de Karticle 9yparagraphes2, sous a), du réeglement
n°®207/2009 étaient remplies. Conformémentha 1’article 13, paragraphe 1, du
reglement n° 207/2009, une marque de IPUnion européenne ne permet pas a son
titulaire d’interdire I’usage de, celle-ci poundes produits qui ont été mis sur le
marché dans I’EEE sous cette marqueypar le titulaire ou avec son consentement.
Le contenu essentiel de la proteetion prévue par le reglement est de conférer au
titulaire de la marquenle droit,exelusif de commercialiser un produit protégeé sur le
territoire [de I’EEE] ‘ot de, consentir a sa mise sur ce marché. En revanche,
I’épuisement “de “Cette \protcetionh n’a pas lieu si le produit protégé est
commercialisé sur. des “marches ‘situés en dehors du territoire d’application du
reglement paryle titulaire ou avec son consentement. La défenderesse n’a pas
prétendu‘avoir personnellement obtenu I’autorisation de mettre les produits sur le
marche “dans I’EEE;mais elle a affirmé avoir acheté les produits auprés
d’opérateurs,qui.avaient obtenu cette autorisation, en présentant a titre de preuve a
cet égard lesfactures de TVA concernant I’achat de produits analogues a ceux
faisant 12objet du litige.

Le [Sad<Apelacyjny (cour d’appel)] indique qu’il ressort de I’inventaire des
produits saisis par I’huissier de justice que 226 produits étaient en fait destinés au
marché européen et que, dans cette mesure, le droit a la marque enregistrée était
épuisé. Il ajoute que le Sad Okrggowy (tribunal régional) a tenu compte de cette
circonstance lors de I’appréciation des preuves recueillies et a limité I’application
des mesures de protection aux seuls produits qui n’ont pas été mis sur le marché
sur le territoire de I’EEE avec le consentement du titulaire de la marque.
Cependant, 48 exemplaires des parfums saisis étaient des « testeurs » portant des
informations indiquant qu’ils n’étaient pas destinés a la vente au détail, 523 des
parfums saisis par I’huissier de justice n’étaient pas destinés au marché européen,
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et 3641 des parfums saisis portaient des autocollants de masquage empéchant
d’identifier la région geographique a laquelle ils étaient destinés. Les élements de
preuve ne permettent pas de conclure que le droit exclusif est épuisé au sens de
I’article 13, paragraphe 1, du réglement n°207/2009 en ce qui concerne ces
produits. Quant aux 48 produits saisis portant les mentions : « not for sale » [non
destiné a la vente], « demonstration » [démonstration], ou « tester » [testeur], il
ressort déja de la teneur de ces informations qu’ils n’ont pas été mis sur le marché
sur le territoire de I’EEE sous cette marque par le titulaire ou avec son
consentement et il n’est pas possible de considérer a cet égard que I’article 3,
paragraphe 1, du reglement n° 207/2009 est applicable. L’information placée sur
ces produits indique clairement qu’ils ne sont pas destinés a la revente.

Le Sad Apelacyjny (cour d’appel) souligne que, dans le cas des, 3 64 1des ‘parfums
saisis portant des autocollants de masquage, I’emballage, d’erigine “était
endommagé, et le film de protection d’origine de I’emballage ‘avait été,retiré. Ces
opérations ont eu lieu dans le cadre de la suppression d’un‘eode de\sécurité puis
de I’apposition d’un autocollant de masquage. “Cela, implique qu’en ce qui
concerne ces produits, le propriétaire de la“marque“estaen ‘droit 'd’en interdire
I’usage. En effet, conformément a I’afticle 13,\paragraphe 2, du reglement
n° 207/2009, le paragraphe 1 de cet articleyn’est pas applicable lorsque des motifs
Iégitimes justifient que le titulaire stoppese ada commereialisation ultérieure des
produits, notamment lorsque I’état des, produits, est modifié ou altéré apres leur
mise dans le commerce. Deffait, le produit reconditionné a une apparence
inappropriée et peut donc portersatteintena la renommée de la marque. Si
I’article 9, paragraphe 2, “paintha), du réglement n°207/2009 détermine les
conditions d’octroi defla protection, 1’article 9, paragraphe 3, prévoit qu’il peut
notamment étre interdit, ‘en wertu dusparagraphe 2 : a) d’apposer le signe sur les
produits ou sur leur conditionnement ; b) d’offrir les produits, de les mettre sur le
marché ou deNes détenir a,ces, fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des
services sous le signe ;xchd’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;
d) de faire usage dinsigne cemme nom commercial ou dénomination sociale ou
comme partie d’an nom commercial ou d’une dénomination sociale ; €) d’utiliser
le signe'dans les papiers d’affaires et la publicité ; f) de faire usage du signe dans
des publicités eomparatives d’une maniere contraire a la directive 2006/114/CE du
Parlement européen et du Conseil. La procédure d’administration des preuves
menée ‘dans,|’affaire ayant montré que 1’usage par la défenderesse de la marque
HUGO BOSS était illégal, la requérante pouvait revendiquer la protection de
I’article\9, paragraphe 3, du reglement n° 207/20009.

Le Sad Apelacyjny (cour d’appel) indique que, conformément a I’article 102,
paragraphe 2, du réglement n°207/2009, le tribunal des marques de I’Union
européenne peut également prendre les mesures ou rendre les ordonnances
prévues par la législation applicable qui lui semblent appropriées dans les
circonstances de I’espéce. Cette régle permet notamment 1’application de
I’article 286 de la loi sur la propriété industrielle. Selon le Sad Apelacyjny (cour
d’appel), il ne saurait étre considéré que le tribunal de premiere instance aurait
violé cette régle en 1’appliquant de maniére incorrecte. L’article 286 de la loi sur
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la propriété industrielle, conformément a son libellé, ne s’applique que si les
produits ont été fabriqués ou marqués de maniere illicite, ce qui n’était pas le cas
en l’espece. En effet, la requérante n’a pas contesté que les parfums saisis par
I’huissier de justice étaient des produits d’origine, mais elle a seulement fait valoir
que le titulaire de la marque n’avait pas consenti a leur introduction dans I’EEE, et
que la défenderesse n’avait pas prouve I’existence d’un tel consentement.

Selon le Sad Apelacyjny (cour d’appel), on ne saurait S’arréter a 1’interprétation
littérale de I’article 286 de la loi sur la propriété industrielle, car il est constant que
ledit article est notamment la transposition de la directive 2004/48. Conformément
a Darticle 10, paragraphe 1, de cette directive, les Etats membresweillent, sans
préjudice des éventuels dommages-intéréts dus au titulaire du“droit a,raison de
I’atteinte et sans dédommagement d’aucune sorte, a ce que lestautorités judiciaires
compétentes puissent ordonner[,] a la demande de la partie'demanderessengue, des
mesures appropriées soient prises a I’égard des marchandises,dont elles auront
constaté qu’elles portent atteinte & un droit de propriété intellectuelle ety dans les
cas appropriés, a I’égard des matériaux et instruments ayant principalement servi a
la création ou a la fabrication de ces marchandises. Parmi,ces,mesures figureront
notamment : le rappel des circuits commerciaux, la,mise,a I2ecart définitive des
circuits commerciaux ou la destruction. Ladirective impose‘aux Etats membres de
I’Union I’obligation d’adopter uné réglemeéntation permettant aux autorités
judiciaires d’ordonner la destruction®de marchandises dont elles ont constaté
qu’elles portent atteinte a ungdroit de propriéteé “intellectuelle. Ainsi, alors que
I’article 286 de la loi sur la prepriéte industrielle limite littéralement la possibilité
pour la juridiction nationaleéxd’ordonner la destruction de marchandises aux seuls
cas de fabrication ou de marquage illicites, I’article 10, paragraphe 1, de la
directive 2004/48 prévoitigu’unestelle mesure peut étre ordonnée dans tous les cas
d’atteinte a un dreit deypropriété intellectuelle, y compris de propriété industrielle.
Selon le Sad Apelacyjnyy(ceur'd’appel), il convient d’appliquer une interprétation
de I’article’286 de, lavloivsur laypropriéte industrielle conforme au droit de 1’Union
et de considérer que Fordre de détruire des marchandises concerne tout cas
d’atteintesa un droit de prepriété industrielle. En d’autres termes, il convient de
considerer “gue toutesmarchandise portant atteinte a un droit de propriété
industrielle‘estifabriguée de maniére illicite au sens de I’article 286 de la loi sur la
propricté industrielle. En effet, seule cette interprétation de ladite disposition
permet'de eonsidérer que la directive 2004/48 a été transposee.

Le Sad Apelacyjny (cour d’appel) considere que seule une ordonnance de
destruction des parfums mis sur le marché sans le consentement du titulaire de la
marque garantit une réelle protection de ce droit. Il souligne que, pour mettre sur
le marché les parfums appartenant a la défenderesse, un certain nombre d’actions
ont été entreprises afin de dissimuler I’absence de consentement du titulaire de la
marque ; 3 641 des parfums saisis portent des autocollants de masquage qui
empéchent d’identifier la région géographique a laquelle ils étaient destinés. En
outre, des codes de masquage ont été apposés a la place du code de sécurité retiré.
Bien qu’il n’y ait aucune preuve que la suppression des codes de sécurité ait été
effectuée par la défenderesse, il est certain qu’en tant que professionnel de la
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parfumerie, celle-ci devait étre consciente que les produits étaient mis sur le
marché en dépit d’une origine douteuse. De surcroit, la défenderesse n’a pas
seulement mis sur le marché des produits portant des codes de sécurité, mais son
offre comprenait également des «testeurs », qui étaient clairement marqués
comme non destinés a la vente. Les ventes des « testeurs » portant la marque
HUGO BOSS étaient realisées tant au détail qu’en gros. Dans un tel cas, la
défenderesse devait avoir pleinement connaissance de I’absence de consentement
du titulaire de la marque a la mise sur le marché des produits dans I’EEE.
L’emballage d’une partie considérable des parfums détenus par la défenderesse,
pour lesquels le titulaire n’avait pas donné son consentement a.lasmise sur le
marché dans I’EEE, est endommagé a la suite de la suppressiomyduncode de
sécurité, alors que les parfums portant la marque HUGO BQSS'sont des produits
exclusifs. Or, le fait de retirer des parties de I’emballage, et a fortiori de romprefle
film d’origine et de réemballer les produits dans un_emballage de\sécurités qui
n’est pas d’origine, détériore la qualité¢ des produits vendus etypeut donc porter
atteinte a la renommée de la marque.

Le Sad Apelacyjny (cour d’appel) considére ‘que,l’éventuelle misesur le marché
du parfum avec des autocollants de masquage, des'parties externes et internes de
I’emballage endommagées, ainsi que dansyun film quiyn’estypas d’origine, méme
en dehors de I’EEE, porterait préjudice aux fenctions remplies par la marque dont
la requérante revendique la protegtion,tout en etablissant la gravité de I’atteinte au
droit exclusif, ainsi que les intéréts légitimes des tiers, qui justifient la destruction
du parfum dont I’introduction dans I’EEEsa eu lieu sans le consentement du
titulaire du droit.

Le Sad Apelacyjny (eourd’appel) juge également non convaincante la thése de la
défenderesse selon laguelle la destruction d’une partic des parfums qu’elle
posséde I’empécherait de fairewvaleir les droits liés a ces parfums a I’encontre de
tiers.

Il indigue que lawaleur des parfums a détruire est sans incidence pour retenir que
I’application d’unestelle mesure en I’espéce est un acte dépassant la gravité de
I’infractions, lka défenderesse n’a jamais réveélé la valeur des parfums saisis par
I"huissier dejustice et, par conséquent, il est impossible d’établir le niveau de
ressources,qu’elle a investies a cette fin. En outre, la valeur pourrait étre appréciée
dans, le“cadre des criteres prévus a I’article 286 de la loi sur la propriété
industrielle, si elle était simultanément mesurée aux bénéfices que la défenderesse
a réalises en mettant des parfums sur le marché sans le contentement du titulaire.
L’intensité avec laquelle la défenderesse a porté atteinte aux droits tirés de
I’enregistrement de la marque HUGO BOSS ainsi que 1’état des parfums saisis
sont essentiels pour apprécier la gravité de I’atteinte auxdits droits et aux intéréts
des tiers, la valeur méme des produits a détruire étant, dans ce contexte, d’une
importance secondaire.

Le Sad Apelacyjny (cour d’appel) estime que D’ampleur des activités de la
défenderesse, notamment I’offre de parfums sur I’internet, justifie de faire droit a
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la demande de publication et il juge que les considérations du Sad Okregowy
(tribunal régional) relatives au caractere proportionnel de cette mesure de
protection sont correctes.

Il juge que I’octroi de la protection a la requérante par le jugement attaqué ne
saurait étre considéré comme impliquant que celle-ci abuse d’un droit subjectif.
En portant atteinte au droit exclusif sur la marque de I’Union européenne, la
défenderesse a enfreint le principe de loyauté, y compris de concurrence loyale, et
les bonnes meeurs. Le Sad Apelacyjny (cour d’appel) souligne que I’article 5 du
Kodeks Cywilny (code civil) ne saurait étre valablement invoqué par quiconque
enfreint lui-méme les principes de vie en sociéte.

Cet arrét a fait I’objet d’un pourvoi en cassation par la défenderesse, qui invoques

1. la violation des dispositions procedurales Gsuivantesy Farticle 378,
paragraphe 1, du Kodeks Postepowania Cywilnego.(code,de, proeedure civile), lu
en combinaison avec [Iarticle 386, paragraphe 2y, et, awvec “larticle 379,
paragraphe 2, du méme code, en ce que le Sad Apelaeyjny (cour d*appel) n’a pas
tenu compte de la nullité de la procédure devant la,juridiction de premiére
instance dés lors que les documents joifts a la demande he permettaient pas de
conclure que la requérante était une entite autorisée a étre partie a la procédure [au
principal] ;

2. laviolation du droit matériel, a savoir, I’article 286 de la loi sur la propriété
industrielle, en ce que le Sgd Apelacyjny (cour'd’appel) I’a interprété de manicre
erronee et, partant, a ordonngla destruction des marchandises saisies alors que la
requérante ne contestaitypas que. les.marchandises saisies par I’huissier de justice
étaient des produits‘d’origine, mais ‘affirmait seulement qu’il n’y avait pas
consentement du-titulaire'de fa marque a leur mise sur le marché sur le territoire
de ’EEE ; il était dene.constant*£selon la [défenderesse, requérante au pourvoi] —
que les marchandises se ‘trouvant dans I’entrepdt de la défenderesse étaient des
produitstauthentiguesset ni la gravité des atteintes potentielles ni les intéréts des
tiers "ne, justifiaient [%application de la plus contraignante des mesures de
protectiomindiquées dans la disposition susmentionnée ;

3. a‘wolation du droit matériel, a savoir I’article 13 du réglement n° 207/20009,
en'ce que lesSad Apelacyjny (cour d’appel) I’a appliqué de maniere erronée et a
considéré gue les marchandises saisies avaient été mises sur le territoire de I’EEE
sans le consentement de la requérante, alors qu’il ne ressortait ni des circonstances
de I’affaire en cause ni du contenu du rapport d’examen des marchandises saisies
rédigé par la requérante que les marchandises saisies auraient été mises sur le
territoire de I’EEE sans le consentement du titulaire du droit ;

4. laviolation du droit matériel, a savoir I’article 5 du code civil, en ce que le
Sad Apelacyjny (cour d’appel) ne I’a pas appliqué et a déclaré fondées et
proportionnelles aux atteintes potentielles a une marque les prétentions formulées
par la requérante.
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Dans le pourvoi en cassation, la défenderesse [requérante au pourvoi] conclut a ce
que [la juridiction de céans] annule et réforme I’arrét attaque, en faisant droit a
son pourvoi et en rejetant la prétention de la requérante dans son intégralité, et
condamne cette derniere aux dépens de la procédure de cassation; a titre
subsidiaire, elle conclut a I’annulation de I’arrét attaqué dans son intégralité ainsi
que du jugement précédent du Sad Okregowy w Warszawie (tribunal régional de
Varsovie) et au renvoi de I’affaire pour réexamen.

Motifs de la demande de décision préjudicielle

Les juridictions de fond saisies de cette affaire appliquent unefinterprétation dite
« conforme au droit de I’Union » de P’article 286 de la “loi ‘sum,la “propriéié
industrielle. Elles considérent préalablement que cette disposition\permeta une
juridiction de se prononcer, entre autres, sur la destruction des produits ainsi que
des moyens et matériaux ayant servi a leur fabrication“ou awleur marquage.
Toutefois, cela ne concerne, parmi ces produits,,que ceux qui sent la‘propriété du
contrefacteur et qui ont été fabriqués ou marqués,de maniere illicite:

Cependant, les juridictions du fond attirent 1’attention,sur le libellé de I’article 10,
paragraphe 1, de la directive 2004/48zaux termes duquel les autorités judiciaires
compétentes peuvent ordonner, a la‘demande de la partie’ demanderesse, que des
mesures appropriées soient prises a I’égard ‘desw\marchandises dont elles auront
constaté qu’elles portent atteinte aun droityde propriété intellectuelle et, dans des
cas appropriés, a I’égard des matériaux et instrdments ayant servi a la création ou
a la fabrication de ces marchandises. Parmi ces mesures figureront notamment :

a) lerappel des circuits'commerciaux;
b) la mise a'kécartdéfinitivendes circuits commerciaux, ou
c) ladestruetion.

Enfin, les juridictions.de fond considérent que I’article 10, paragraphe 1, de la
directive 2004/48 yne limite pas la possibilité¢ d’appliquer une mesure de
destruction de,marchandises aux seules marchandises fabriquées ou marquées de
maniere, illicite. En effet, cette disposition concerne les marchandises dont il est
établi guwelles portent atteinte a un droit de propriété intellectuelle. Par
conséquent, les juridictions considerent que le droit national ne peut pas étre en
conflit avec le droit de I’Union au sens large et que la destruction des
marchandises doit étre ordonnée, y compris lorsque celles-ci n’ont pas été
fabriquées ou marquées de maniere illicite par leur propriétaire.

Eu égard aux considérations qui précedent, un probleme juridique se pose, faisant
I’0bjet d’une question préjudicielle, a savoir s’il convient d’interpréter I’article 10
de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle
en ce sens qu’il s’oppose a I’interprétation d’une disposition nationale selon
laquelle une mesure de protection sous forme de destruction de marchandises ne
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s’applique qu’a des marchandises fabriquées ou marquées de maniére illicite et ne
saurait étre appliquée a des marchandises illegalement mises sur le marché dans
I’EEE et qui ne peuvent pas étre considérées comme ayant été fabriquees ou
marquées de maniére illicite.

I1 ne fait aucun doute qu’avant tout, le fait que la modification de 1’article 286 de
la loi sur la propriété industrielle, apportée en vertu de ’'ustawa z 9 maja 2007 r. 0
zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektorych innych
ustaw (loi du 9 mai 2007 modifiant la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins
ainsi que certains autres lois) (Dz.U. de 2007, n° 99, position 662), résultait de la
mise en ceuvre de la directive 2004/48 plaide en faveur de I’applicatien de cet
article selon son libellé. Il est constant dans la doctrine juridiquesgue des recours
peuvent étre introduits sur la base de I1’article 286 de la loi Sur~la propriété
industrielle en cas de violation de tout droit a la propriété industrielley Lsedit article
figure parmi les dispositions communes concernant les actionsiciviles relevant de
la protection de la propriété industrielle. Par consé¢quent, lorsade [aunise en ceuvre
de la directive susmentionnée, le législateur étaititenu de prendresen considération
les solutions juridiques qu’elle contient.

Dans I’arrét du 10 avril 1984, von Colsen et Kamann (14/83, EU:C:1984:153],
point 26]), la Cour a rappelé, entredalitres, ‘\gque 1’obligation des Etats membres,
découlant d’une directive, d’atteindre’le résultat, prévu par celle-ci, ainsi que leur
devoir en vertu de I’article 5410, note'de 1"autéur] du traité de prendre toutes
mesures générales ou parficulictes propres ja assurer 1’exécution de cette
obligation, s’imposent a toutes les auterités des Etats membres y compris, dans le
cadre de leurs compétences, lestautoritésyjuridictionnelles.

I1 s’ensuit qu’en_appliquant(le droit national, et notamment les dispositions d’une
loi nationale spéeialement, introduite en vue d’exécuter la directive 76/207, la
juridiction natiohale\estitenue,d interpréter son droit national a la lumiére du texte
et de la fimalit¢ de‘ladite directive pour atteindre le résultat visé par 1’article 189,
[alinéa] 3.[249, paragraphe,3, note de I’auteur] .

La position, adoptée concernait la directive 76/207/CEE, mais il est incontestable
gue, la,conclusiongest de nature générale et concerne la transposition de toute
directive'de I’Union.

Par ‘eonséquent, il convient de partir du principe que la modification de
I’article’286 de la loi sur la propriété industrielle a tenu compte des solutions
prévues par la directive 2004/48.

La position de la doctrine nationale constitue un argument supplémentaire en
faveur d’une interprétation littérale de I’article 286 de la loi sur la propriété

* Ndt: il convient, semble-t-il, de lire comme suit la note de P’auteur: «article 249,
alinéa 3, CE », la disposition correspondante dans la réglementation actuelle étant 1’article 288,
alinéa 3, TFUE.
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industrielle. Or, il est généralement admis que des produits qui n’ont pas été
considérés comme fabriqués ou marqués de maniére illicite dans le pays de
fabrication peuvent ne pas faire I’objet d’un recours au titre de I’article 286 de la
loi sur la propriété industrielle. La question de savoir quels objets ont été fabriqués
ou marqués de maniere illicite souléve notamment des doutes lorsqu’il s’agit
d’une importation dite « parallele ». Les produits importés de I’extérieur des zones
couvertes par le droit exclusif peuvent étre considérés comme légalement
fabriqués sur le lieu de leur acquisition, méme s’il n’est pas licite de les mettre sur
le marché sans le consentement du titulaire sur le territoire ou le droit exclusif est
effectif. De tels produits peuvent faire I’objet d’une interdiction dexmise sur le
marché sur la base de 1’action en interdiction prévue a ’article 287 de [avloi sur la
propriété industrielle. En revanche, s’il est admis que leur fabrication ou leur
marquage est licite, le recours au titre de I’article 286 de la“loi surdla propriété
industrielle n’est pas applicable ([OMISSIS] [doctrine]).

La doctrine souligne explicitement que « seuls lessgbjets fabriques. de» maniére
illicite et les moyens et matériaux utilisés pourdes fabriguer, peuvent faire 1’objet
de mesures appropriées. La teneur littérale de 1’ article 286.de la loi Sur la propriété
industrielle va I’encontre de la possibilitéfde détruire des,cheses qui ne sont pas
fabriquées ou marquées de maniére illicite» ([OMISSIS] [dectrine]). Par ailleurs,
elle indique que «si I’on se réfere a'linterprétation litterale et téléologique de la
disposition en question, ainsi qu’a la jurisprudence, il convient de considérer que
tant la fabrication illicite que le marquage, illicite 'se référent a une situation dans
laquelle, respectivement, le“produit entier,a /été fabriqué, ou seulement son
marquage a été apposé€, sansile consentement du titulaire du droit. Il ne s’agit pas,
en revanche, de la situation, dans, laquelle le produit était licite au départ,
correctement étiqueté, maisy a ‘seulement été mis sur le marché ou importé
irregulierement dans un territoire douanier déterminé. En effet, il serait difficile de
justifier rationpellement, pourquei» un produit initialement d’origine et licite
deviendrait'soudainement illicite en raison de la survenue de certains événements,
sans qu’il'y-aitd’interférence,physique sur sa structure. Cette disposition se réfere
de maniére univequelaux» questions techniques liées a la fabrication et a la
désignatienide produits par des marques. Elle ne s’applique pas a des situations
gui ne releventypas de cette sphére, concernant notamment la mise sur le marché,
I’importationeu la'modification de la destination, ou encore plus largement a des
situations ‘d’usage illicite de produits revétus de marques licites » ([OMISSIS]
[doctrine;\source de la citation]). Enfin, elle indique que «la portée des droits
énumerés a I’article 286 de la loi sur la propriété industrielle se limite a
I’imposition de mesures concernant des objets fabriqués ou marqués de maniere
illicite et les moyens et matériaux utilisés pour les fabriquer. Les produits qui
n’ont pas ét€¢ considérés comme fabriqués ou marqués de manicre illicite dans le
pays ou ils ont été fabriqués ne relévent pas de cette disposition. Il peut étre
difficile de déterminer quels objets ont été fabriqués ou marqués de maniere
illicite lorsqu’il s’agit de produits importés. Les produits issus de 1’importation
dite “parallele” peuvent étre considérés comme des produits d’origine, importés
de I’extérieur des zones couvertes par le droit exclusif. Ces marchandises sont
traitées comme ayant été produites de maniére licite sur le lieu de leur acquisition,
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bien qu’il ne soit pas licite de les introduire, sans le consentement du titulaire du
droit, sur le territoire ou le droit exclusif est effectif. L’absence d’un droit général
a la suppression des effets de la contrefacon ne permet pas I’application dans une
telle situation d’une action en destruction des produits » (JOMISSIS] [doctrine,
source de la citation]).

Par ailleurs, déja avant la mise en ceuvre de la directive 2004/48, on trouvait au
sein de la jurisprudence des juridictions polonaises la position selon laquelle les
juridictions sont tenues, lorsqu’elles examinent des affaires soulevant des
problémes juridiques régis par le droit [de 1’Union], de procéder a une
interprétation conforme a I’interprétation et a I’esprit de celui-Ciy, [INs’agit de
I’orientation de cette interprétation qui serait la plus conforme a‘la,coneeption des
solutions en vigueur en droit [de I’Union] et qui correspondrait a la jurisprudence
constante [de 1’Union]. En d’autres termes, la référence, aux, principes de la
réglementation [de 1’Union] devrait étre traitée comme étant 2une des, directives
d’interprétation correcte du droit en vigueur [voir@rt du Sad Nagwyzszy (Cour
supréme) du 14 avril 2003, [OMISSIS]].

La Cour de justice s’est prononcée dans le méme'sens, ¢’ estzasdire en acceptant
une interprétation extensive des dispositions du droit national dans le contexte des
regles de droit [de ’Union], dans ’arrétdus26avril 2007, Boehringer Ingelheim
e.a. (C-348/04, EU:C:2007:249)..La Cour jugesnotamment [point 61] que le droit
d’interdiction dont bénéficie leftitulaire de la'margue a I’égard d’un importateur
parallele de produits pharmateutiques qui, bien /que n’ayant pas fait ’objet d’une
contrefacon, ont ¢été _commercialisés en “méconnaissance de [’obligation
d’avertissement préalable de ec titulaire he saurait étre différent de celui dont jouit
ce dernier a 1’égard des produitside contrefagon.

Dans les deuxqcas.de figure, Iés produits n’auraient pas di étre commercialisés sur
le marché concerne.

Enfin, le « Rapport de 1a. Commission au Parlement européen, au Conseil, au
Comité.économique. et social européen et au Comité des régions. Application de la
directive 2004/48/CE“du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
relative au respeetides droits de propriété intellectuelle, Bruxelles, 22 déecembre
2010,%COM(2010)779 final » définit comme suit les objectifs de la directive
2004/48%

a) Les disparités entre les systémes appliqués par les Etats membres pour faire
respecter les droits de propriété intellectuelle sapent le bon fonctionnement du
marché intérieur et affaiblissent I’application du droit matériel dans ce domaine. Il
en découle des entraves aux activités transnationales, une perte de confiance sur le
marché intérieur et une baisse des investissements dans I’innovation et la création.
La directive rapproche les systemes législatifs nationaux afin de donner aux
titulaires de droits d’auteurs et aux autorités des Etats membres un ensemble
minimal mais homogene d’outils pour lutter contre les atteintes aux droits de
propriété intellectuelle.
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b) La directive integre dans le cadre juridique de I’UE des mesures de droit civil
en vertu de I’accord TRIPS. Elle va au-dela des dispositions minimales fixées
dans cet accord puisqu’elle traite egalement, par exemple, des dommages-intéréts,
des mesures correctives et des preuves. Par ailleurs, la directive est basée sur les
pratiques inscrites dans la législation des Etats membres qui se sont avérées les
plus efficaces antérieurement a son adoption (approche fondée sur les bonnes
pratiques). Les Etats membres peuvent également ajouter des sanctions et des
réparations plus favorables aux titulaires de droits d’auteurs. La directive fournit
donc un cadre juridique minimal mais flexible pour assurer le respect des droits de
propriété intellectuelle.

Il ressort de ce qui précéde que I’opinion prévaut, au sein des,institutions de
I’Union, que la directive 2004/48 devrait constituer un minimum spéeifique pour
I’application des droits de proprieté intellectuelle. 1l apparaft, que,dans “cette
optique, I’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/48 devrait'étre le point de
départ de I’interprétation du droit national. En d’autres termes, toutopérateur d’un
Etat membre devrait bénéficier d’une protection juridiquéyau’moins au niveau
résultant des dispositions de la directive 2004/48, enflPespece dans les limites
définies par I’article 10, paragraphe 1, decette directive. €onfermément a ce qu’a
jugé le Sad Najwyzszy (Cour supréme)ydans 1’arrét, precité, la référence aux
principes de la réglementation [de 1’Union] devrait étre traitée comme étant 1’une
des directives d’interprétation cogrrecte'du droit en vigueur.

Ensuite, des représentants de‘la doctrine polanaise plaident pour une interprétation
littérale de I’article 286 _deénla loi suryla propriété industrielle. Cette opinion est
renforcée par le fait que cette dispesition a eté modifiée a la suite de la mise en
ceuvre de la directivé2004/48.

Par conséquent, ‘dans les‘circenstances de I’espece, il était justifié pour le Sad

Najwyzszy(Cour, supréme) de saisir la Cour de justice de la question préjudicielle
énoncéegdansile dispositif.
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