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Affaire C-175/21
Demande de décision préjudicielle
Date de dépot :
17 mars 2021
Juridiction de renvoi :

Sad Okregowy w Warszawie (tribunal régionals, de “\WVarsovie,
Pologne)

Date de la décision de renvoi :

3 février 2021
Partie requérante :

Harman International Industries, Inc.
Partie défenderesse :

AB SA

[OMISSIS] [références,de I"ordonnance]
ORDONNANCE
Le 3 février 2021

le Sad Okrggowy w Warszawie XXII Wydziat Wiasnosci Intelektualnej (tribunal
régional de Viarsavie, XXI1°™ division de la propriété intellectuelle, Pologne)

[OMISSIS] [formation de jugement]
apres examen [OMISSIS][date et lieu de 1’audience]

de I’affaire introduite par Harman International Industries Inc. ayant son siege
a Stamford (Etats-Unis)

contre AB Spotka Akcyjna, ayant son siege & Magnice (Pologne)

portant sur la protection des droits conférés par une marque de 1’Union
européenne
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décide

1.  la Cour de justice de I’Union européenne a Luxembourg est saisie, en
application de 1’article 267 du traité sur le fonctionnement de 1’Union
européenne, de la question préjudicielle suivante :

Convient-il d’interpréter ’article 36, deuxieme phrase, TFUE, lu en
combinaison avec [l’article 15, paragraphe 1, du reglement
UE 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017,
sur la marque de 1I’Union européenne, ainsi qu’aveé, I’article 19,
paragraphe 1, deuxiéme phrase, du traité sur I’Union eurepeenne, en ce
sens que ces dispositions s’opposent a la pratique,de “juridictions
nationales des Etats membres selon laquelle lesdites juridigtions :

—  lorsqu’elles font droit aux demandes duntitulaire d’une marque de
I’Union européenne tendant a faire interdire Fintroduction, la
mise sur le marché, 1’offre, I’importation, la publicité,de produits
désignés par sa marque, a faire,ordonner le retraitdu marché ou
la destruction de ces produits,

—  lorsqu’elles statuentg@ansile eadre d’upe procédure a caractére
conservatoire relative a la, saisie de produits désignés par une
marque de 1’Union européenne,

font référence, dansileursidécisions,aux « articles qui n’ont pas été mis
sur le marchédans\l’Espaceséconomique européen par le titulaire de la
marque QU avec SOn tensentement », avec pour conséquence que le
soin de déterminer quels sent les articles revétus de la marque de
I’Union,_européenne quiysont concernés par les injonctions et les
interdictions ordennées '(c’est-a-dire quels sont les articles qui n’ont
pas etéymis, stk le marché dans I’Espace économique européen par le
titulaire de la,marque ou avec son consentement) est laissé, compte
tenu de,la formulation générale de la décision, [Or. 2] a I’autorité en
charge de"PPexécution forcée, laquelle se fonde, aux fins de cette
détermination, sur les déclarations du titulaire de la marque ou bien sur
lesioutils fournis par celui-ci (dont ses outils informatiques et ses bases
deddonnées), étant précisé que la possibilité de contester, devant le juge
du fond, la détermination opérée par 1’autorité en charge de 1’exécution
forcée est exclue ou limitée par la nature des voies de recours dont
dispose la partie défenderesse dans le cadre d’une procédure
conservatoire et d’une procédure d’exécution ?

2. En application de Tarticle 177, paragraphe 1, point 3!, du kodeks
postepowania cywilnego (code de procédure civile), il est sursis a
statuer jusqu’a la cloture de la procédure préjudicielle devant la Cour
de justice de I’Union européenne. [Or. 3]

[OMISSIS] [références de 1’ordonnance]
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Motifs de I’ordonnance du 3 février 2021 — Demande de décision préjudicielle
Juridiction de renvoi :

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydzial Wiasnosci Intelektualnej (tribunal
régional de Varsovie, XX11°™ division de la propriété intellectuelle)

Parties au principal :

Partie requérante : Harman International Industries, [OMISSIS] Stamford
[OMISSIS], Etats-Unis

[OMISSIS] [informations relatives a la requérante et a son représentant]

Partie défenderesse : AB Spotka Akcyjna, ayant son siege a'Maghnice

[OMISSIS] [informations relatives a la défenderessé'et a san representant]
Objet du litige au principal

La procedure pendante devant la juridiction de renwoi cencerne des demandes
fondées sur la violation des droits exclusifsidenla requérante sur des marques de
1’Union.

Objet et fondement juridique deda demande de décision préjudicielle

Interprétation de 1’article 15)wparagraphe 1, du réglement (UE) 2017/1001 du
Parlement européen, etidu Comseil.'du 14 juin 2017 sur la marque de 1’Union
européenne en combipaisop‘avecil’article 19, paragraphe 1, deuxieme phrase, du
trait¢ sur 1’Unien europeenne (ci-apres « TUE »), en combinaison avec
I’article 36, deuxiéme, phrase,»@u trait¢ sur le fonctionnement de 1’Union
européenne (ei-apres «JTFUE »).

Article 267 TFUE:
Legislation‘et jurisprudence de I’Union européenne

In,  Auxticle 15, paragraphe 1, du réglement (UE) 2017/1001 du Parlement
eurgpéen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de 1’Union
européenne.

2. Article 36 TFUE.
3. Article 19, paragraphe 1, deuxiéme phrase, TUE. [Or. 4]

4.  Article 8 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
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5. Arrét de la Cour de justice du 8avril 2003, Van Doren, C-244/00
[EU:C:2003:204].

L égislation nationale

6. Les dispositions de 1’ustawa z 17 listopada 1964 roku Kodeks postepowania
cywilnego (loi du 17 novembre 1964 portant code de procédure civile) (texte
consolidé du Dziennik Ustaw de 2019, position 1460, telle que modifiée),
ci-apres le KPC, citées ci-apres :

Article 325 [Dispositif].

Le dispositif du jugement doit contenir la dénomination du<tribunal, lesnom des
juges, du greffier et du procureur, si celui-ci est intervenusdans affaireyla‘date et
le lieu de [’audience et du prononcé du jugement; le “nomy des parties et
lindication de [’objet de [’affaire, ainsi que la_décision_dustribunal sur les
demandes des parties.

Article 758 : [Autorités en charge de I’exécutionforcee]

Les sqdy rejonowe (tribunaux d’arrondissement) ainsi‘que les huissiers de justice
rattachés a ces tribunaux sont compétentsien matiere d’exécution forcée.

Article 759 [Compétence]

8 1. Les actes d’exécution, somt aecomplistpar les huissiers de justice, a
[’exception des actes réservesiaux tribunaux.

Article 767 [Recours contre les actes de'l’huissier de justice].

8§ 1. Sauf disposition, Centraire dé la loi, les actes d’huissier peuvent faire l’objet
d’un regours, porte devant, le> sqd rejonowy (tribunal d’arrondissement). Un
recours ‘est également pessible contre /’omission d’un acte par [’huissier. Le
recours,est.examing parile tribunal du ressort du siege de [’étude de | ’huissier.

§'2. L'e recours'peut étre introduit par une partie ou par une autre personne dont
les draits,ont été violés ou menacés par /’acte ou /’omission de I’huissier. [...]

8 4. ke recours est formé dans le délai d’une semaine a compter de la date de
[’accomplissement de [’acte d’exécution, si la partie ou la personne dont le droit a
été violé ou menacé par [l'acte de [’huissier était présente lors de
[’accomplissement de cet acte ou a été informée de sa date ; dans les autres cas,
le délai court a compter de la date a laquelle la partie ou la personne dont le droit
a été violé ou menacé par [’acte de [’huissier en a été informée ou, en [’absence
d’information, a compter de la date a laquelle le requérant a eu connaissance de
[’acte accompli. Le recours contre [Or. 5] ["omission d’un acte par [’ huissier est
formé dans un délai d’une semaine a compter de la date a laquelle le requérant a
eu connaissance du fait que [’acte devait étre accompli.
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8 5. Le recours est présenté a [’huissier de justice qui a accompli [’acte contesté
ou omis de l’accomplir. Dans un délai de trois jours a compter de la date de
reception de [’acte de recours, [’huissier rédige un exposé des motifs de [’acte
contesté, si celui-Ci n’a pas été établi au préalable, ou des raisons de son
omission, qu il transmet avec [ ’acte introductif de recours et le dossier de [’affaire
au tribunal compétent, sauf s’il fait droit au recours dans son intégralité, auquel
cas il en informe le requérant et les parties intéressées concernées par cette
décision.

Article 777 [Titres exécutoires simples]
1. Sont des titres executoires simples :

1) les décisions de justice définitives ou immédiatement exécutoiresy ainsi que les
transactions judiciaires /.../

Article 803 [Limites de I’exécution forcée]

Un titre pleinement exécutoire autorise [’accomplissement de mesures d ‘exécution
pour lintégralité de la créance qu’il¢couvre et™la totalité des éléments du
patrimoine du débiteur, sauf indication,contraire dudit titre.

Article 840 [Recours en opposition a Pexécution forcée]

8 1. Le débiteur peut solliciter, parwoie de recours /’annulation en tout ou partie
ou la limitation de [ effet exécutoire dmtitre executoire lorsque :

1) il conteste lesifaits, ayant, justifi¢ ’apposition de la formule exécutoire,
notamment lorsqu il ‘eonteste [’exXistence de /’obligation constatée par un titre
executoire simpletautre, gu 'Une «decision de justice ou lorsqu’il conteste le
transfert d une“obligation “en “dépit de [’existence d’un document formel
[’attestant™

2) ( “apresy/’émission id un titre exécutoire simple, un fais s’est produit ayant
entrainé ['extinction de /’obligation ou /’impossibilité de I’exécuter ; Si le titre est
unedéeision de justice, le débiteur peut également fonder son recours sur des faits
survenus‘apres la cloture des débats, sur I’exception d’exécution de la prestation,
lorsque Kinvocation de cette exception dans [’affaire en cause était irrecevable ex
lege, ainsi que sur [’exception de compensation. [...]

Article 843 [Compétence ; contenu de [D’acte de recours; mesures
conservatoires]

[...] 82. Si la procédure d’exécution forcée n’a pas encore été engagée, le
recours tendant a [’annulation de [’effet exécutoire d’un titre exécutoire €st
introduit conformément aux regles sur la compétence générale. [Or. 6]
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8§ 3. Dans [’acte de recours, le requérant doit exposer tous les griefs pouvant étre
invoqués a ce stade, sous peine de perdre le droit de s’en prévaloir dans la suite
de la procédure.

Article 1050 [Exécution d’un acte lorsqu’aucune substitution n’est possible]

8 1. Lorsqu 'un débiteur est tenu d’accomplir un acte qui ne peut étre accompli
par une autre personne et dont [’accomplissement dépend exclusivement de sa
volonté, le tribunal dans le ressort duquel cet acte doit étre accompli fixe au
débiteur, a la demande du créancier et apres avoir entendu les parties, un délai
pour accomplir cet acte sous peine d’amende s’il ne s’en acquitte pas dans le
délai imparti. /...J

8 3. Lorsque le délai accordé au débiteur pour accompli, un ‘acteia expiré, sans
que le débiteur s’en acquitte, le tribunal, a la demandesdu créancier, inflige une
amende au débiteur et lui fixe en méme temps UN“nouveaw délai pour
[’accomplissement de [’acte, sous peine d’une amende majoree.

Article 1051 [Execution forcée d’une obligationnde ne pas, faire ou de ne pas
entraver les actes du créancier]

8 1. Lorsque le débiteur est tenu d*une obligation de ne*pas faire ou de ne pas
entraver les actes du créancier,de tribtnal dansile ressort duquel le débiteur n’a
pas respecté son obligation“lesncondamne a, une amende, sur demande du
créancier, apres avoir entendinles parties et'constaté que le débiteur ne s est pas
conformé a son obligation. ke tribunal procede de méme en cas de nouvelle
demande du créancier.

Expose des faitsiet de'layprocédure,;

La requérante est, une“societé de droit américain. Elle est titulaire des droits
exclusifs sur les marques ‘de I’UE enregistrées sous les numéros 001830967,
005336755, 015577621, %003191004, 003860665, 0150221652, 001782523,
0051332517,009097494.

Suralenterritoire ‘de la République de Pologne, les produits de la requérante
(matériel audiovisuel comprenant des haut-parleurs, des écouteurs, des systemes
audig) désignes par ces marques sont distribués par une entité avec laquelle elle a
conclutun accord de distribution. C’est par 1’intermédiaire de ce distributeur que
les produits de la requérante désignés par lesdites marques de I’UE sont fournis
aux magasins d’équipements électroniques (y compris audiovisuels), ou ils sont
ensuite vendus au client final (y compris au consommateur).

La requérante utilise des systtmes de marquage de ses produits. Il n’est pas
toujours possible d’établir, sur la base de ces marquages, si le produit en question
était destiné ou non, par la requérante, au marché de 1’Espace économique
européen. Certains des marquages utilisés par la requérante contiennent des
éléments qui indiquent clairement que les produits sont destinés au marché de
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I’Espace économique européen ou a un marché [Or.7] autre que 1’Espace
économique européen. Toutefois, les marquages de certains articles revétus des
marques de la requérante n’identifient pas le lieu ou le produit est censé étre mis
sur le marché pour la premiére fois avec le consentement du titulaire de la marque.
Les marquages en question ne comportent aucune abréviation concernant cet
aspect territorial. Ainsi, certains des marquages figurant sur 1’emballage des
produits de la requérante désignés par ses marques de I’UE se trouvent a la fois
sur I’emballage d’exemplaires destinés a étre mis sur le marché dans 1’Espace
¢conomique européen et sur I’emballage d’exemplaires destinés a étre mis sur le
marché en dehors de 1I’Espace économique européen. Pour ces exemplaires de
produits, la détermination de leur marché de destination nécessite, I*utilisation
d’un outil informatique dont dispose la requérante (titulaire de la margue). Cet
outil comprend, entre autres, une base de données des produits quitinclut, peur
chaque exemplaire d’un produit, la désignation de son marche de'destination.

La défenderesse est une société de droit polonaismElle\exerce ‘une activité de
distribution de matériel électronique. La défenderesseta intraduit sur le marche
polonais des produits désignés par les marques de lawequérante. Tl s’agissait de
produits fabriqués par la requérante, sur leSquels elle avait apposé les marques de
I’UE dont elle detient les droits exclusifs. La defenderesse a acheté les
marchandises en question auprés d’unwwendeur autre“gue le distributeur des
produits agréé par la requérante, pour, le marehé polonais. La défenderesse se
prévaut du principe de I’épuisement du dreit conféré par la marque de I’UE.

La defenderesse a recu “du, vendeur, des produits portant les marques de la
requérante 1’assuranced@ue leurtintreduction sur le marché polonais ne portait pas
atteinte aux droits exelusifs de la,requérante sur ses marques de 1’UE, en raison de
I’épuisement de.ces droits, par suite de leur mise sur le marché antérieure dans
1I’Espace éconemique européen,parla requérante ou avec son consentement.

Dans le contexte des procedures juridictionnelles, il est en pratique tres difficile
pour une partie‘défenderesse de démontrer que I’exemplaire d’un produit revétu
de la'marque de 1’Union\de la partie adverse a été mis sur le marché dans 1’Espace
économique “européen par celle-ci ou avec son consentement. Cette partie
defenderesse ypeutis’adresser a son vendeur. Cependant, elle n’obtiendra pas
d’informations 'sur I’identité de la personne auprés de laquelle son fournisseur
s’est, procuré  les exemplaires concernés ou sur les opérateurs intervenus
antérieurement dans la chaine de fourniture de I’exemplaire en question sur le
territoire de la République de Pologne. Les fournisseurs ne veulent pas divulguer
leurs sources d’approvisionnement afin de ne pas perdre d’acheteurs. Ce probléeme
a été reconnu par la Cour dans sa jurisprudence, notamment dans son arrét du
8 avril 2003, Van Doren, C-244/00 [, EU:C:2003:204].

L’objet de la procédure pendante devant [OMISSIS][la juridiction de céans]
[Or. 8] porte, entre autres, sur les demandes de la requérante tendant a ce que
cette méme juridiction :
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— interdise a la défenderesse de porter atteinte aux droits que lui conférent ses
marques de I’UE, en interdisant 1’introduction, la mise sur le marché,
I’importation, 1’0ffre, la publicité et le stockage aux fins susmentionnées des
haut-parleurs et écouteurs ainsi que de leurs emballages, désignés par 1’'une
de ses marques de I’UE, qui n’ont pas été antérieurement mis sur le marche
dans 1’Espace économique européen par la requérante ou avec son
consentement ;

— ordonne a la défenderesse de retirer du marché les haut-parleurs et écouteurs
en question ainsi que leurs emballages, désignés par 1’une de_sé€s,marques de
I’UE, qui n’ont pas eté antérieurement mis sur le marché ‘dans,l’Espace
économique européen par la requérante ou avec son consentements;

— ordonne a la défenderesse de détruire les haut-parledrs et écouteursiainsi que
leurs emballages, designés par 1’une de ses marques de" UE, qui n’ont pas
été antérieurement mis sur le marché dans J}ESpace ‘économigueeuropéen
par la requérante ou avec son consentement:

Les juridictions nationales polonaises ontpour pratiqueylorsqu’elles rendent une
décision faisant droit au recours dans uné-affaire telle'que celle pendante devant la
juridiction de céans, d’utiliser dansdendispositif de cette décision la notion de
« produits qui n’ont pas été antérieurement ‘mis sur le marché dans 1’Espace
économique européen par la partie requérante, o, avec son consentement ». Par
conséquent, les décisions desjustice interdisant|l’importation, 1’offre, la publicité
ou ordonnant le retrait dummarché ou'la destruetion visent « les produits portant la
marque de la partie requérante quin’ontypas été antérieurement mis sur le marché
dans I’Espace éconemigue européen, par la partie requérante (titulaire de la
marque de I’UE) ou avée son consentement ».

Les décisions de,justice ordonnant 1a divulgation d’informations, adoptées par les
juridictions, “nationales, “sur le fondement des dispositions nationales de
transposition dewl’article 8,de"la directive 2004/48 relative au respect des droits de
propriéte “intellectuelle,, sont également rédigées de maniére analogue. Ces
décisions ‘exigent de la‘partie défenderesse qu’elle fournisse a la partie requérante
certaines informations sur 1’origine et les réseaux de distribution des produits
désignesipar ses marques « qui n’ont pas été antérieurement mis sur le marché
dans I’Espace économique européen par la partie requérante (titulaire de la
marque de 1I’UE) ou avec son consentement ».

Les ordonnances des tribunaux pronongant des mesures provisoires, en ordonnant
par exemple la saisie des exemplaires de produits désignés par des marques de
I’'UE qui «n’ont pas été antérieurement mis sur le marché dans 1’Espace
économique européen par la partie requérante [Or. 9] (titulaire de la marque de
I’UE) ou avec son consentement » sont également rédigées de maniere analogue.

Toutes les décisions de justice mentionnées ci-dessus, aux points 8 a 10 des motifs
de la demande de décision préjudicielle, sont des titres exécutoires simples. Des
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mesures d’exécution forcée peuvent étre adoptées sur leur fondement,
conformément a leur contenu et apres apposition de la formule exécutoire.
S’agissant des décisions Visées aux points 8 et 9, les décisions définitives sont des
titres exécutoires simples. Les ordonnances pronongant des mesures provisoires
(point 10 des motifs de la demande de décision préjudicielle) sont immédiatement
exécutoires.

Cette facon de rédiger les décisions, dont le dispositif (ainsi que 1’injonction ou
I’interdiction qu’il énonce) se réfere a des « produits qui n’ont pas été mis sur le
marché dans I’Espace économique européen par la partie requérantey(titulaire de
la marque) ou avec son consentement » suscite, en pratique, des doutes sérieux au
stade de I’exécution d’une telle décision, dont la juridiction:de céansydonne
ci-aprés des exemples, aux points 13 a 15 de la demande de degision préjudiciellé.

Une ordonnance adoptant des mesures conservatoires, prononcee,avant le“début
de la procédure au principal devant la juridictionde céanspa eté.exécutée de la
facon suivante : la partie requérante, en application,de ¥’ ordonnance de saisie des
« produits qui n’ont pas été antérieurement_mis surle, marche “dans 1’Espace
économique européen par [elle-méme]«ou avet, sony.consentement », a fait
proceder a la saisie de toutes les marchandises désignees, par ses marques en
possession de la partie défenderessedEnydefinitive, la partie requérante (titulaire
de la marque) a indiqué a l’autoritéhen charge de 1’exécution forcée (ci-apres
I’« autorité d’exécution ») quels_exemplaires ‘ellezavait introduits dans 1’Espace
économique européen. Le droit exclusif conféré par la marque est épuisé en ce qui
concerne ces exemplaireSiwAinsi, leycontenti"de la décision de justice a éte
complété, au stade deda procedurend’exécution de la décision en question, par la
déclaration de la partie requérante (eréanciére et titulaire de la marque). En effet,
le contenu méme de la décision dintribunal ne permettait pas de déterminer quels
exemplaires devaient étre saisis.

L’autoriténd’exécutiony(I*huissier de justice) s’est donc appuyée non pas sur le
contenu de la déeisionydeyustice mais sur la déclaration de la créanciére (titulaire
de la marque).

Dans ‘une autre procédure pendante devant la [OMISSIS][juridiction de céans] ?,
le tribunal a ordonné a la partie défenderesse de fournir a la partie adverse des
infarmationssur les réseaux de distribution des équipements, en possession de la
partievdéfenderesse, désigneés par les marques de 1’Union de la partie requérante et
qui n’avaient pas été introduits dans 1’Espace économique européen par celle-ci
ou avec son consentement 2. Par ordonnance du 14 [Or. 10] ao(t 2015, le tribunal
a interprété la décision en question comme exigeant de la partie défenderesse
qu’elle fournisse a I’huissier de justice tous les numéros de série des appareils se

! XXII GWzt 69/14.

2 Cette ordonnance a été adoptée sur le fondement des dispositions du droit national transposant
’article 8 de la directive 2004/48 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004,
relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
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trouvant en sa possession portant les marques de la partie requérante et comme
exigeant de la partie requérante qu’elle mette a la disposition de 1I’huissier une
base de données lui permettant de verifier si un exemplaire particulier revétu de la
marque de I’Union de la partie requérante avait été mis sur le marché dans
I’Espace économique européen par cette derniére (titulaire de la marque) ou avec
son consentement. Cette décision a été réformée par une ordonnance du Sad
Apelacyjny w Warszawie (Cour d’appel de Varsovie, Pologne) le 8 décembre
20153, Le Sad Apelacyjny w Warszawie (Cour d’appel) a indiqué que, en se
référant aux « produits qui n’ont pas été antérieurement mis sur le marché dans
I’Espace économique européen par la partie requérante OUN avec son
consentement », la décision est rédigée de telle sorte qu’il laissg en Substance a la
partie defenderesse le soin d’apprécier quels sont les .équipements “en sa
possession portant la marque de la partie requérante qui ont été mis Sur, le\marehé
dans 1’Espace économique européen par celle-ci ou avec sen censentements Par
conséquent, la partie défenderesse était en droit de se.eenformen,a l2obligation
d’information imposée par le tribunal en répondant, autitulairende la marque
qu’elle ne possédait aucun produit qui n’aurait pas, été, misSursle marché dans
1’Espace économique europeen par la partie requérante'gutavecison consentement.

Cette facon de rédiger les décisions conduit donc a des pratiques diamétralement
différentes quant a leur exécution, allant'de Fapplication‘des mesures d’exécution
forcée a tous les articles désignés par lessmarques de la partie requérante se
trouvant en possession de la partie défenderesse (sans considération de 1’éventuel
épuisement du droit de marque,de latitulairespour les articles en question) au refus
de toute protection juridigue“a Iay partie “requérante, laissant a la partie
défenderesse le soin d*apprécierquels exemplaires se trouvant en sa possession et
désignés par la marque de la partiesrequérante ont été mis sur le marché dans
1I’Espace économigue europeen par cette derniere ou avec son consentement.

Cela est d’autant,plus “wrai que ¢e mode de rédaction des décisions souleve des
doutes ati regard dundroit national. Il ressort de la jurisprudence que le contenu de
la décisian du tribunah,doit étre formulé de maniere non ambigué, de fagcon a ce
que la question des'droits et obligations des parties soit effectivement tranchée par
le jugement, et quepcelui-ci puisse ensuite étre exécuté. La formulation, dans le
dispesitif, deyla décision sur les demandes des parties ne doit pas susciter de
douteshquant/ au contenu du jugement et doit permettre son exécution
(article 325 du KPC). La décision du tribunal quant aux demandes des parties doit
donc étre formulée de telle sorte qu’elle puisse étre mise en ceuvre sur le
fondement du libellé méme du dispositif, sans qu’il soit nécessaire de se référer
aux motifs du jugement ou de prendre des mesures supplémentaires [Or. 11] qui,
par nature, relévent de la procédure au fond “.

8 I ACz 2414/15.

4 Cette exigence qui ressort de la jurisprudence des juridictions polonaises ne fait aucun doute ;
voir notamment Sad Apelacyjny w Szczecinie (cour d’appel de Szczecin), dans son arrét du

10



18

19

20

21

HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES

De I’avis de la juridiction de céans, le fait d’énoncer, dans les décisions rendues
en matiere de protection des marques de I’UE, des interdictions ou injonctions
concernant des « produits portant la marque de la partie requérante qui n’ont pas
été mis sur le marché dans I’Espace économique européen par la titulaire de la
marque ou avec son consentement » signifie en substance que la décision du
tribunal ne fait que reprendre le libellé des dispositions sur lesquelles elle est
fondée. Elle ne détermine cependant pas de fagon précise I’obligation découlant
de ces dispositions a 1’égard de la partie concernée. Il est donc difficile de
démontrer que le libellé des jugements ainsi formulés impose a 1’intéressée une
obligation autre que celle découlant des dispositions de la loi.

La requérante fait valoir que cette maniére de formuler les décisiens est justifiée,
méme si elle conduit temporairement a la saisie de produits qui ne devraient,pas
faire 1’0bjet d’une saisie en raison de 1’épuisement du droiticonféré par la,marque
pour les exemplaires concernés (puisqu’ils ont été mis surle marché dans 1’ESpace
économique européen par la titulaire de la marquesou avee,son“consentement).
Selon la requérante, cette justification réside dans le fait quedardéfenderesse, en
violant ses droits de marque, devait s’attendre“a certains, désagréments dans la
procédure d’exécution.

La juridiction de céans a des doutes'sur,cettefargumentation. Si elle devait étre
suivie, il serait en effet possible qu’en‘application d’une décision d’une juridiction
d’un Etat membre, des marchandises qui, circulentdibrement et en toute légalité
dans I’Espace économique™européen puissent étre saisies. En outre, cela
autoriserait une telle saisi@malgeé 1’absence d’atteinte a un droit exclusif sur une
marque. Tel serait ledCas s"il ‘s2avéraithgue tous les exemplaires saisis ont éteé
introduits dans 1’Espaceséconomiqueseuropéen par le titulaire de la marque ou
avec son consentementyAinsi, la position de la requérante signifie en substance
qu’il serait possiblend’infliger ala défenderesse une sanction (consistant a saisir un
produit enesa possession), pour ‘la seule raison qu’elle commercialise, sans le
consentementyde layrequérante, un produit désigné par sa marque, méme si ce
consentement n’est pasyrequis en vertu du principe de 1’épuisement du droit.

Conformément a Rarticle 19, paragraphe 1, deuxiéme phrase”, TUE, les Etats
membres etablissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection
juridictionnpelle effective dans les domaines couverts par le droit de 1’Union. Le
domaineicouvert par le droit de I’Union européenne est la libre circulation des
marchandises et le principe associé de I’épuisement du droit conféré par la marque

1" juin 2020, | ACa 1068/16, et Sad Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie), dans
son arrét du 22 décembre 2015, | ACa 1298/15 (portail d’information juridique Legalis).

NdT : Il convient de lire, selon toute vraisemblance, « article 19, paragraphe 1, second alinéa »
(et non deuxiéme phrase), TUE, car il s’agit précisément de la disposition citée par la juridiction
de renvoi dans la suite de la phrase. La méme référence, manifestement erronée, a I’article 19,
paragraphe 1, deuxiéme phrase, TUE (au lieu de 1’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE)
figure également dans la question préjudicielle ainsi que dans d’autres passages de la présente
demande de décision préjudicielle.
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de I’Union europeenne. [Or. 12] L’épuisement est de nature régionale et a pour
but d’assurer la libre circulation, dans I’Espace économique européen, des
exemplaires de produits designés par la marque qui ont été mis sur le marché dans
la zone désignée par le titulaire de la marque ou avec son consentement.

Selon la juridiction de céans, il n’est pas certain, compte tenu de cette fagon de
rédiger les décisions rendues dans les affaires de marques de 1’Union, que la
protection juridictionnelle de la libre circulation des marchandises soit assurée.
Ses doutes ont pour origine le dispositif des voies de recours prévues en droit
interne contre les titres exécutoires simples (décisions de justice) dans,lesquels les
injonctions et interdictions sont formulées en référence aux « produits autres que
ceux mis sur le marché dans I’Espace économique européen, par, laypartie
requérante ou avec son consentement ». Dans les points suivants desumotifs deda
demande de décision préjudicielle (points 23 a 37), layjuridiction de ‘eéans
présentera les caractéristiques essentielles des voies ‘de, droit dont'dispose le
débiteur dans le cadre d’une procédure d’exécutionifercee, concernant 1’exécution
de différentes décisions rendues dans des affaires d’atteinte ‘au droit exclusif
conféré par une marque de 1’Union européenrie.

L’exécution forcée d’une décision provisoire (ordonhant aytitre conservatoire la
saisie des exemplaires des produits) gstassurée’par un huissier de justice °. En cas
de saisie de biens par un huissier, le“débiteur (partie défenderesse) dispose d’un
droit de recours contre 1’acte de 1’huissier devyjustiee, recours qui doit étre porté
devant le Sad rejonowy (tribupal d’arrondissement), dans un délai d’une semaine
apres I’accomplissement déxl’acte. Lexrecours dirigé contre I’acte d’un huissier de
justice est destiné a remédier “auxymanguements de I’huissier, c’est-a-dire aux
violations des regleside la procédure.eivile commises par 1’huissier dans le cadre
d’une procédure.d’exécution forcee, Un recours contre un acte d’huissier est donc
possible lorsque T huissierin’aspassrespecté les regles procédurales (régissant les
modalités de la“proeédure d’exécution forcée) dans 1’accomplissement de cet
acte °. Tifne-s*agit denc'pas'd’une voie de recours servant a vérifier les conditions
matérielles de laxdemanderdu créancier, puisque ces éléments doivent étre vérifiés
dans le‘eadre de laprocédure d’examen au fond. Il est donc en substance exclu de
pouvioir determinerppar le biais d’un recours contre un acte d’huissier de justice,
si un,_exemplaire“d®un produit portant la marque litigieuse a été introduit dans
I?Espace “économique européen par le titulaire de cette marque ou avec son
consentement.

La pratique confirme également 1’inefficacité de cette voie de recours lorsque le
titulaire de la marque fait saisir tous les produits portant sa marque de 1’Union.
Sur le fondement d’une décision ordonnant une mesure conservatoire prononcée

L’huissier de justice est une autorité d’exécution. Il s’agit d’un officier public nommé par le
ministre de la justice et placé sous la surveillance de son administration.

6 Arrét du Sad Apelacyjny w Szczecinie (cour d’appel de Szczecin) du 26 octobre 2016, 1 ACa
273/16 (portail d’information juridique LEX).
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avant I’ouverture de la procédure, une partie requérante (titulaire de la marque) a
pu saisir « les produits [Or. 13] portant les marques de la titulaire qui n’ont pas
été antérieurement mis sur le marché dans 1’Espace économique européen par la
titulaire ou avec son consentement ». En pratique, toutes les marchandises portant
les marques de la partie requérante ont été saisies. Apres avoir examiné le recours
de la partie défenderesse contre 1’acte de 1’huissier de justice, le Sad Rejonowy dla
Wroctawia — Krzykdéw (tribunal d’arrondissement de Wroctaw — Krzyki) a
demandé a I’huissier de consulter un avocat spécialisé dans les brevets. Celui-ci a
précisé dans son avis que seule la partie requérante (titulaire de la marque) pouvait
indiquer quels exemplaires devaient étre saisis. En pratique, c’est donc le
créancier (titulaire de la marque) qui est libre de désigner les_biens, a“saisir. La
déclaration de la partie requerante (titulaire de la marque,,créancier)yn’est pas
controlée par le tribunal, car le recours dirigé contre un acte d’huissier censtitue
une voie de droit de nature formelle et ne permet pas un tel‘eentréle.

Cela signifie, en substance, que la portée de la saisie,des‘biens portant la marque
de la partie requérante a été deécidée a la fois pab1™huissier et parle titulaire de la
marque. La portée des mesures en cause n’a effectivement ‘pas €té soumise au
contrdle du tribunal dans le cadre d’unegrocédureé,completend’examen au fond,
incluant la possibilité de produire des éléments de pretve et'd’exercer des voies de
recours.

La juridiction de céans souligne également, quefles recours contre un acte
d’huissier sont entendus partles Sady rejonowe (tribunaux d’arrondissement) et
non par les divisions de ‘propriété intellectuelle des Sady okregowe (tribunaux
régionaux). Dans les tribunauxad®arrondissement, les recours dirigés contre les
actes d’huissiers pedventiétre entendus, par les juges ainsi que par les greffiers en
chef (« referendarz sagdowy™») .

Des doutes, similaires“apparaissent au stade de 1’exécution d’un jugement dans
lequel laguridictiomnationale aurait fait droit a une demande tendant a ce qu’il soit
interdit a\la partie défenderesse de se livrer a des activités portant atteinte a un
droit exelusif de marque, en lui interdisant d’introduire, de mettre sur le marché,
d’importerpdeffriry de faire de la publicité et de stocker a ces fins des produits et
leurs_emballages“portant la marque de la partie requérante et qui n’ont pas éeté
antérieurement mis sur le marché dans I’Espace économique européen par celle-ci
ou‘ayvec sen consentement.

Une telle'decision est mise a exécution sur le fondement de I’article 1051 du KPC.
La procédure d’exécution forcée est menée par le tribunal, qui agit en tant
qu’autorité d’exécution. Dans le cadre d’une telle procédure d’exécution, le
tribunal inflige une amende au débiteur, a la demande du créancier, aprés avoir
entendu les parties et constaté que le débiteur n’a pas respecté ses obligations.

7 Les greffiers en chef (« referendarz sadowy ») sont nommés par les présidents de cours d’appel,

pour I’accomplissement de tiches afférentes aux recours juridictionnels autres que
I’administration de la justice.
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La disposition précitée ne prévoit expressis verbis que ’audition des parties, et
non I’administration des preuves par le tribunal. La possibilit¢ d’une [Or. 14]
administration des preuves en vue de déterminer si un debiteur a violé une
obligation imposeée par le tribunal est contestee par la doctrine. Il n’est pas certain
qu’elle soit possible.

[OMISSIS][description des positions adoptées par la doctrine polonaise, dont la
plupart affirment que le tribunal, en tant qu’autorité d’exécution, peut uniquement,
dans le cadre de I’application de I’article 1051 du KPC, entendre les parties (et
non procéder a 1I’administration de la preuve) pour déterminer si le débiteur a agi
conformément au contenu du titre executoire].

Ainsi, dans le cadre d’une procédure en exécution forcée, d’unes,ordennance
d’interdiction, menée conformément a 1’article 1051 du KRC, le tribunal, en tant
qu’autorité d’exécution, tranchera tres probablement laxguestion‘de savoirssi les
exemplaires portant les marques du créancier ont<été mis ‘sur lesmarché dans le
territoire de 1’Espace économique européenapar. le, créancier ow avec son
consentement uniquement sur la base des declarations des parties lors de
I’audience.

Méme si le tribunal, agissant en tamtmquautorité d’exécution, était autorisé a
procéder a I’administration de la preuye afin de déterminer si des exemplaires en
particulier offerts par la défenderesse ont été, misSur le marché dans 1’Espace
économique européen par lescréancier ou avec le consentement de ce dernier, il
devrait se fonder exclusivement sur les préuves produites par le créancier
(c’est-a-dire sur les outils informatigueswutilisés par le créancier) ainsi que sur les
déclarations présentées ‘par le“créancier sur ce fondement. Les contraintes qui
pésent sur la défenderesse en ce qui concerne la preuve de I’identité des différents
vendeurs et acheteursisuccessifs, de 1’exemplaire se heurteront aux mémes
difficultés, . dans, leycadre de la procédure d’exécution forcée, que dans la
procedurend’examen au, fond (cf point 6 des motifs de la présente demande de
décision‘préjudicielle)y, De,méme, comme dans le cas d’un recours contre un acte
d’huissier,"’autorité chargée de 1’exécution de I’interdiction est le Sad rejonowy
(tribunal d*arrendissement).

Rar conséquent, lorsqu’il s’agit d’exécuter une décision interdisant, par exemple,
[Ox. 15\’ 1mpertation, 1’offre ou la mise sur le marché d’exemplaires de produits
désignés par la marque en question, sans que ces produits aient été mis sur le
marché dans 1’Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec
son consentement, il se peut que le tribunal, en tant qu’autorité d’exécution, ne
méne aucune procédure probatoire pour déterminer si le droit de marque a été
épuisé en ce qui concerne un exemplaire particulier (dans la mesure ou
I’article 1051 du KPC ne prévoit pas de procédure probatoire) ou bien qu’il se
fonde unigquement sur les preuves produites par le créancier. Par conséquent,
I’exécution forcée de I’interdiction peut concerner des exemplaires de produits
désignés par une marque pour lesquels le droit conféré par celle-ci est épuise.
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Une situation analogue se produira en cas d’exécution d’un jugement dans lequel
la juridiction nationale aurait ordonné a la partie défenderesse de retirer du marché
ou de détruire des exemplaires de produits portant une marque de I’'UE qui n’ont
pas été mis sur le marché dans 1’Espace economique européen par la partie
requérante (titulaire de la marque de I’UE) ou avec le consentement de celle-ci.

Cette obligation fera 1’objet d’une exécution forcée conformément a
I’article 1050 du KPC. L’exécution est assurée par le tribunal qui agit en tant
qu’autorité d’execution. Dans le cadre d’une procédure d’exécution, le tribunal
peut, a la demande du créancier, fixer un délai dans lequel le débiteur est tenu
d’accomplir I’acte ordonné par le tribunal, et ce sous peine d’amende. Cette
disposition, contrairement a I’article 1051 du KPC, n’exige pas du juge de
I’exécution qu’il constate que le débiteur ne s’est pas conformé a,landécision.du
tribunal. Par conséquent, dans le cadre d’une procédure d*exécutionrégie, par les
dispositions de I’article 1050 du KPC, il n’appartient pas,au teibunal ‘d’examiner
les exceptions tirées de 1’exécution de 1’obligation.couverte par le titre exécutoire.

Ainsi, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, le débiteur ne saurait
contester 1’obligation, qui lui est imposeeqpar le tribunaly, de“setirer du marché ou
de détruire les produits portant la marque,de I’'UE qui n’ont pas été mis dans le
commerce dans 1’Espace économiqué européen par la partie requérante ou avec
son consentement, sur le fondementydu moyen tiré de 1’épuisement du droit
exclusif conféré par la marque de I’UE pour les,exemplaires concernés.

De I’avis de la juridictionpde céans,“dans un‘tel cas de figure, il sera également
exclu que le débiteurpuisse, agirhen opposition a I’exécution. L’article 840 du
KPC précise les conditions suséeptibles de’justifier 1’introduction d’un recours en
opposition a 1’exécution, INpeut notamment s’agir d’un événement ayant entrainé
I’extinction de 1obligation “énoncée dans le jugement ou I’impossibilité de
I’exécuter, de 1’executionide la prestation, lorsque 1’invocation de cette exception
dans I’affaircien cause'étaitiirrccevable ex lege, ainsi que de la compensation. En
revanche, ce reecoursyenyopposition ne peut servir a clarifier le contenu du
jugement constituant le titre exécutoire. S’il en était autrement, cette procédure
[Or:16] d*eppositien entrainerait 1’ouverture d’une nouvelle procédure d’examen
aufend.

Selen lajjuridiction de céans, il convient également de tenir compte des exigences
qui s"imposent au débiteur dans le cadre d’une telle action en opposition. En vertu
de I’article 843, paragraphe 3 du KPC, lorsqu’il introduit un recours dans le cadre
de la procédure d’exécution, le débiteur doit mentionner tous les griefs qu’il est en
mesure d’invoquer, sous peine de perdre le droit de les soulever dans la suite de la
procédure. Lorsque toutes les constatations concernant le marché sur lequel un
exemplaire a été commercialisé par le titulaire de la marque ou avec le
consentement de celui-ci peuvent étre établies sur la base de preuves et d’outils
dont dispose exclusivement le titulaire de la marque (créancier), cette exigence
imposée a peine de forclusion constitue, pour le débiteur, un obstacle important a
la protection de ses droits dans le cadre d’une procédure d’exécution forcee. En
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effet, au stade de I’action introduite dans le cadre de la procédure d’exécution, il
n’est pas possible au débiteur de démontrer quels sont les exemplaires des
produits visés par I’exécution forcée qui sont concernés par |’exception de
1I’épuisement du droit conféré par la marque.

39 Ces considérations peuvent étre résumées comme sulit :

16

si le titulaire de la marque fait exécuter une ordonnance de saisie des
« produits portant la marque qui n’ont pas été introduits dans I’Espace
économique européen par le titulaire ou avec son consentementy de facon a
ce que I’huissier saisisse tous les produits désignes par la margue du titulaire
dont dispose la partie défenderesse, celle-ci peut former‘an receurs,contre
I’acte de I’huissier. Dans le cadre de ce recours, le tribunah,examine da
régularité formelle des agissements de ’huissier de justice, c’est-a=dire leur
conformité aux dispositions régissant les proeédures, diexécution. En
pratique, la désignation des exemplaires congernés paril’épuisement du droit
conferé par la marque et qui ne feront pas,I*ebjet des, mesures d’exécution
dépend exclusivement des déclarations du eréanciers,ll se peutque des biens
pour lesquels le droit exclusif a la, marque, est €puisénet qui devraient
circuler librement dans 1’Espace economique eur@péen;, soient saisis ;

si le titulaire de la marque fait exécuter,une ordonnance interdisant 1’offre, la
publicité ou le stockage des « produits portant’la marque qui n’ont pas été
introduits dans 1’Espace, économique‘europeen par le titulaire de la marque
ou avec son consentement » de facon“a@ ce que les mesures d’exécution
visent I’intégralit€ "deSyproduits désignés par la marque du titulaire dont
dispose la partie ‘defenderessenil n’est pas certain, dans le cadre de la
procédure d’exéeution, qu’une procédure probatoire puisse étre ouverte afin
que la preuve soityrapportée® que les exemplaires concernés circulent
librement “dans, ‘12 ESpace ‘€conomique européen. L’article 1051 du KPC
prevoit'que [extribunal fonde ses constatations sur les déclarations des parties

[Or. 17] loxs de R audience ;

lorsquenle titulaire de la marque fait exécuter une décision ordonnant le
retrait du marché ou la destruction des « produits portant la marque qui n’ont
paswété ntroduits sur le territoire de 1’Espace économique européen par le
titulaireéou avec son consentement », de facon a ce que I’exécution forcée
vise I’intégralité des produits désignés par la marque du titulaire dont
dispose la partie défenderesse, celle-ci n’est pas autorisee, dans le cadre de
la procédure d’exécution, a se prevaloir de 1’épuisement du droit [conféeré
par la marque] pour certains exemplaires desdits produits. En effet, le
tribunal, en tant qu’autorit¢ d’exécution, n’examine pas si 1’obligation
énoncée dans le titre exécutoire a été executée ou non. Le recours en
opposition a 1’execution n’offre pas non plus une protection adéquate, faute
de condition appropriée prévue a l’article 840 du KPC. La protection
éventuelle des droits de la partie défenderesse par une action en opposition a
I’exécution est compliquée par 1’effet de forclusion. C’est le titulaire de la
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marque, et non la partie défenderesse, qui dispose des preuves de
1’épuisement des droits.

Dans chacune des situations susmentionnées, c’est le Sad rejonowy (tribunal
d’arrondissement), en tant que juge de I’exécution, et non la division de la
propriété intellectuelle du Sad okregowy (tribunal régional), qui statuera.

Compte tenu de la fagon dont sont congues les voies de recours, il se peut que des
mesure d’exécution forcée de 1’obligation de retrait du marché ou de destruction
visent effectivement des biens concernés par 1’épuisement du droit exclusif
conféré par la marque — et qui devraient circuler librement dansy1’Espace
économique européen.

Par conséquent, de 1’avis de la juridiction de céans, unéyprocedure d’exceution
forcee ou une procédure a caractere conservatoite, tendant, a1 obtention
d’injonctions ou d’interdictions relatives a des « preduits,désignés par la marque
[du titulaire] qui n’ont pas été introduits dans 1’ESpace\économigue européen par
le titulaire ou avec son consentement » ng ‘constituent pas des instruments
permettant d’éliminer le risque que les injanctions'eu interdictions édictées soient
appliquées a des exemplaires des produits en question ‘pour lesquels le droit
exclusif sur la marque est épuisémmill existe un risgue que la protection
juridictionnelle de la libre circulationndes marehandises soit restreinte du fait de

cette formulation des décisionses juridietions\natiofiales d’un Etat membre.

Ces doutes pourraient étre, leves sinces deécisions étaient rédigées de maniere
précise, de fagon a cedqu’il'ne,soit pasynécessaire, pour faire exécuter une telle
décision de justice, @e déterminernau cours de la procédure d’exécution forcée,
quels exemplaires des produits portant®la marque du créancier et se trouvant en
possession du.débiteur n’ont pas été ‘mis sur le marché dans 1’Espace économique
européen par le‘eréancier (titulaire de la marque) ou avec son consentement.

Cela serait possible ‘en faisant référence de fagon précise, dans le libellé de la
déciSion, par exemple aux [Or. 18] marquages ou aux numéros de série figurant
sur‘les exemplaires des produits de marque visés par les interdictions ou les
injenctions ordonnées par les juridictions nationales des Etats membres. Pour les
biens‘enpossession de la partie défenderesse a la date du prononcé du jugement,
une, formulation en ce sens du petitum (et, par conséquent, du jugement du
tribunal également) ne devrait pas présenter de difficultés. En revanche, en ce qui
concerne les produits portant la marque de la partie requérante qui se trouveraient
en possession de la partie défenderesse apres la date du prononcé, la protection de
la libre circulation des marchandises exigerait également qu’ils puissent étre
identifiés sans ambiguité comme ayant été introduits (ou non) dans 1’Espace
économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement.

De l’avis de la juridiction de céans, ces éléments permettraient également de
mettre en ceuvre 1’objectif de la protection juridictionnelle de la marque de
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1I’Union européenne (cf point 15 des motifs de la présente demande de décision
préjudicielle).
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