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Asunto C-175/21

Resumen de la peticion de decision prejudicial con arreglo al articulo 98,
apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia

Fecha de presentacion:
17 de marzo de 2021
Organo jurisdiccional remitente:

Sad Okregowy w Warszawie (Tribunal Regional, de“WVarsovia,
Polonia)

Fecha de la resolucion de remision:

3 de febrero de 2021
Parte demandante:

Harman International Industries, Inc.
Parte demandada:

AB SA

Objeto del procedimiento prineipal

Acciones basadas en la.violacion de derechos exclusivos sobre marcas de la Unién

©bjeto y fundamento juridico de la peticion de decision prejudicial

Interpretacion del articulo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, en relacion
con‘el articulo 19 TUE, apartado 1, [parrafo segundo], y con el articulo 36 TFUE,
segundagfrase, en el marco de la conformidad de la practica de los 6rganos
jurisdiccionales nacionales con esas disposiciones en asuntos relativos a la
violacion de los derechos sobre marcas de la Union — Art. 267 TFUE

Cuestioén prejudicial

¢Debe interpretarse el articulo 36 TFUE, segunda frase, en relacion con el articulo
15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unién Europea, y con el
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articulo 19, apartado 1, [parrafo segundo], del Tratado de la Union Europea, en el
sentido de que se opone a la préctica de los érganos jurisdiccionales nacionales de
los Estados miembros consistente en que estos

— ante una solicitud del titular de una marca de que se prohiban la importacién,
la comercializacion, la oferta y la publicidad de productos que lleven la
marca de la Union y de que se ordene su retirada del mercado o su
destruccion,

— al resolver un procedimiento de medidas cautelares sobre eltembargo de
productos que llevan una marca de la Union;

se remiten en el tenor de las sentencias a los «productosique ne han sido
comercializados en el Espacio Econdémico Europeo por elditular de Ta,marca‘escon
su consentimiento», dejando de este modo a la autoridad de ejecucionpa.Ja vista
del tenor general de la sentencia, la tarea de determinariqué produetos que llevan
la marca de la Union son objeto de las 6rdenes y.de las\prohibiciones gue se hayan
dictado (es decir, determinar qué productos 10, hamsido comergializados en el
Espacio Econdmico Europeo por el titularsde la marca‘@ cen su consentimiento),
autoridad que, para realizar estas determinaciones, se hasaen las declaraciones del
titular de la marca o en los instrumentos*(incluidos los instrumentos informaticos
y las bases de datos) facilitados por dieho titular, quedando excluido o limitado,
en razon de la naturaleza de los(recursos legales, de.gue dispone el demandado en
el procedimiento de medidas' cautelares y de,ejecucion, que puedan impugnarse
ante un organo jurisdiceional, en, un ‘procedimiento sobre el fondo, dichas
determinaciones realizadas por la‘autoridadide ejecucion?

Disposiciones del Derechorde'la Union invocadas

Articulo 15, apartade, 1) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo
y del Gonsejo, de\1devjunio de 2017, sobre la marca de la Unién Europea (DO
2017, L4154, pal)

Articulo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea (TFUE)

Articulonl9, apartado 1, [parrafo segundo], del Tratado de la Union Europea
(TUE)

Articulo™8 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual
(DO 2004, L 157, p. 45)

Disposiciones de Derecho nacional invocadas

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postgpowania cywilnego (Ley de
17 de noviembre de 1964 — Cadigo de Procedimiento Civil) (texto refundido:
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Diario Oficial de 2019, partida 1640 con modificaciones; en lo sucesivo, «kpc»),
articulos 325, 758, 759, apartado 1, 767, apartados 1, 2, 4 y 5, 777, apartado 1,
punto 1, 803, 840, apartado 1, puntos 1 y 2, 843, apartados 2 y 3, 1050, apartados
1y 3,y1051, apartado 1

Breve exposicion de los hechos y del procedimiento principal

Harman International Industries, Inc., con domicilio social en Stamford (Estados
Unidos), sociedad demandante en el procedimiento principal, es ditular de los
derechos exclusivos sobre las marcas de la Union registradas con los humeros
001830967, 005336755, 015577621, 003191004, 003860665,%,0150221652,
001782523, 005133251 y 009097494,

Los productos de la demandante (equipos audiovisuales, Incluidosnaltavoces,
auriculares y sistemas de audio) que llevan las referidassmareas sen\distrtbuidos
en Polonia por una unica entidad con la que_la demandante *ha celebrado un
contrato de distribucion y que vende los productos de la:demandante a los clientes
finales en tiendas de equipos electronicos.

La demandante aplica sistemas de identificacion a sus preductos. No siempre
resulta posible determinar a partir de tal,identificacion si e¥ producto fue destinado
por la demandante al mercado deh,Espacio Econémico Europeo (EEE) o no, ya
que las identificaciones de algunos de,los productos que llevan las marcas de la
demandante no indican donde, se“comergializaron estos por primera vez con el
consentimiento de la demandanteyal ne referirse, siquiera mediante abreviaturas, a
los territorios a los que vamdestinados. Asi, algunas de las identificaciones de los
embalajes estan presentes tantosen, el embalaje de los ejemplares de los productos
que se comercializamentel territorioadel EEE como en el de los ejemplares de los
productos que sexcomereializan fuera del EEE. En estos casos, para determinar el
mercado al quenla‘demandantedos destinaba, se requiere el uso de una herramienta
informatica, \que ‘contiene,una base de datos sobre los productos que indica el
mercadoial quetestaba destinado el ejemplar concreto del producto.

AB SA, cenvdomicilio social en Magnice (Polonia), sociedad demandada en el
procedimiente principal, ejerce una actividad comercial en el sector de la
distribucion_de equipos electronicos. La demandada introdujo en el mercado
polaco productos fabricados por la demandante que llevaban las marcas de la
Unidn 'deé esta. La demandada habia adquirido los productos en cuestién a un
vendedor distinto del distribuidor de los productos en el mercado polaco con el
que la demandante habia celebrado el contrato. La demandada recibi6 garantias de
ese vendedor de que la introduccion de tales productos en el mercado polaco no
infringia los derechos exclusivos de la demandante sobre las marcas de la Unién,
al haberse agotado esos derechos tras la comercializacion previa en el territorio
del EEE de los productos que llevan de las marcas de la Union por parte de la
demandante o con su consentimiento.
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La demandante solicita al organo jurisdiccional remitente que prohiba a la
demandada infringir los derechos sobre las marcas de la Unidn de la demandante,
prohibiendo la importacion, la comercializacion, la oferta, la publicidad y el
almacenamiento de altavoces y auriculares, asi como de sus embalajes, que lleven
alguna de las marcas de la Unidén de la demandante y que no hayan sido
comercializados previamente en el EEE por la demandante o con su
consentimiento. La demandante solicita ademas al 6rgano jurisdiccional que
ordene a la demandada que retire o destruya dichos altavoces y auriculares, asi
como su embalaje.

Breve exposicién de los motivos de la peticion de decision prejudicial

En el contexto de un procedimiento judicial, resulta muyscomplicadosparacun
demandado demostrar que un ejemplar concreto ¢de tn ‘productos ha sido
comercializado en el EEE por el demandante o con su cgnsentimiento. Aunque el
demandado puede dirigirse a su vendedor, no obtendra,informacion sobre a quién
se compraron los ejemplares del producto, dado.quenos proveederes se muestran
reacios a revelar sus fuentes de suministro para no perder,compradores.

En la practica de los 6rganos jurisdiceionales pelacos, las sentencias estimatorias
de acciones en supuestos como el del procedimiento principal utilizan el concepto
de «productos que llevan Ilas™marcas, del\ demandante que no han sido
comercializados previamenteden ‘el [EEE] por el demandante (titular de la marca
de la Union) o con su.Consentimiento». D& modo andlogo se redactan las
sentencias de los drganos “jurisdiccionales, que ordenan, sobre la base de las
disposiciones nacionales que, transpenen €l articulo 8 de la Directiva 2004/48, la
divulgacion de infermacion acercadel"arigen y de las redes de distribucion de los
productos en cuestion,yla adopcionide medidas cautelares, como el embargo de
dichos produetos:

Todas (as-resoluciones “meneionadas, al constituir titulos ejecutivos, sirven de
fundamento para el gjereicio de acciones ejecutivas. En la préctica, la forma en
que estan redactadas las resoluciones plantea serias dudas en la fase de ejecucion.
Por ejemple, ‘una arden cautelar dictada antes de que se iniciara un procedimiento
prineipal ante, el"6rgano jurisdiccional remitente se ejecutd mediante el embargo
por, parte del.demandante de todos los productos del demandado que llevaban la
marca. En definitiva, el demandante identifico ante la autoridad de ejecucion los
ejemplares de los productos que habian sido introducidos en el EEE por el
demandante, es decir, respecto de los cuales se habia agotado el derecho exclusivo
de la marca. Por lo tanto, el contenido de la resolucion judicial fue, en la fase de
ejecucion, complementado por la declaracion del demandante. EI contenido de la
resolucion judicial no permitia por si mismo identificar los bienes que debian ser
embargados, y la autoridad de ejecucion se basd efectivamente en la declaracion
del acreedor.



10

11

12

HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES

En otro procedimiento sustanciado ante el organo jurisdiccional remitente, este
dict6 una sentencia en la que ordeno al demandado que proporcionara informacion
acerca de las redes de distribucion de dispositivos —propiedad del demandado—
que llevaban las marcas de la Union del demandante y que no habian sido
introducidos en el EEE por el demandante o con su consentimiento. En un auto
interpretativo de la sentencia, ese érgano jurisdiccional obligd al demandado a
facilitar a un agente judicial todos los numeros de serie de los aparatos
identificados y oblig6 al demandante a poner a disposicion del agente judicial una
base de datos con la cual este verificaria si un determinado articulo habia sido
comercializado en el EEE por el demandante o con su consentimiento. Esta
sentencia fue modificada mediante resolucion del Sad Apelacyjny w, Warszawie
(Tribunal de Apelacién de Varsovia), que sefiald que la redaceion dela'sentencia,
que incluia la frase «productos que no han sido comercializados ‘emel [EEE],por el
demandante o con su consentimiento», dejaba de hecho en,manosidelhdemandado
la determinacion de qué dispositivos en posesion deldemandado habian sido
comercializados en el EEE por el demandantegoscon, Su, consentimiento. En
consecuencia, el demandado estaba facultado parasresponder- al, demandante que
no poseia ningun producto al que se aplicara dicha, formulacion.

La forma en que se han redactado las sentencias da lugar a‘practicas de ejecucion
radicalmente diferentes, que van desde la ejecucion que abarca la totalidad de los
articulos en posesion del demandado “gue ‘Nevan las marcas del demandante
(independientemente de que el derecho de marca,del demandante se haya agotado
en relacion con esos articul@S) hasta la denegaeidn de la proteccion al demandante
y la posibilidad de que elndemandado determine qué ejemplares en su posesion
que llevan la marca del"demandante han sido comercializados en el EEE por el
demandante o con Su consentimiento, Esta forma de redactar las sentencias es
cuestionable desde‘el punte de,vista del Derecho nacional, ya que una resolucion
judicial sobre€las pretensiones formuladas por las partes debe poder aplicarse
basandose Unicamente ‘entel prapio tenor de su fallo, sin necesidad de remitirse a
su fundamentacion “ni“de adoptar medidas adicionales. En opinion del érgano
jurisdiceional remitentey, la‘inclusion en el texto de una sentencia de prohibiciones
o de drdenes conttal fermulacion significa, de hecho, que la resolucion judicial se
limita a repraducir.el“eontenido de las disposiciones en las que se basa, en lugar de
coneretar la‘ebligacion que dichas disposiciones imponen a una de las partes en el
procedimiento.

La demandante sostiene que la mencionada forma de redactar las sentencias esta
justificada, aunque conduzca al embargo temporal de productos que no deberian
ser objeto de embargo al haberse producido el agotamiento del derecho de marca,
pues considera licito que el demandado, por haber infringido los derechos de
marca de la demandante, pueda sufrir algun inconveniente derivado del
procedimiento ejecutivo.

El 6rgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de esa argumentacion. De
ser aceptada, se permitirian situaciones en las que, sobre la base de una resolucion
de un drgano jurisdiccional nacional de un Estado miembro, se llevaria a cabo un
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embargo de productos cuya libre circulacion es licita en el EEE y, ademaés, en las
que dicho embargo tendria lugar a pesar de la inexistencia de una infraccién de un
derecho exclusivo sobre una marca. De ese modo, el planteamiento de la
demandante abre de hecho la posibilidad de que se imponga una sancién a la
demandada (en forma de embargo de los productos que se hallen en su posesion)
por el mero hecho de que la demandada, sin el consentimiento de la demandante,
comercie con productos que lleven la marca de este, aunque tal consentimiento no
resulte necesario al haberse producido el agotamiento del derecho.

En virtud del articulo 19 TUE, apartado 1, [parrafo segundo]{ les, Estados
miembros estableceran las vias de recurso necesarias para garantizar la,tutela
judicial efectiva en los ambitos cubiertos por el Derecho de la Unién."Entre‘esos
ambitos figuran la libre circulacion de mercancias y la instituciénidel agotamiento
del derecho a la marca de la Unidn. El agotamiento de eSe derecho tiene caracter
regional y su objetivo es garantizar la libre circulacion, eny,elVEEE de los
ejemplares de los productos que llevan una marcaysque han, sido comercializados
en un territorio designado por el titular de la marea‘e con st\consentimiento.

El 6rgano jurisdiccional remitente considéra que“existen dudas acerca de si la
redaccion de las resoluciones judiciales relativas a la‘protéecion de una marca de
la Union garantiza la tutela judicial de Tawlibge circulacion de mercancias. Tales
dudas encuentran su origen en el sistema de‘recursos que la legislacién nacional
ofrece a un deudor en el marco de“lgs procedimientos ejecutivos para impugnar
las ordenes de ejecucion (resolucionesyjudiciales) emitidas en los supuestos de
violacion de un derecho exclusivo sebre una marca de la Union. A continuacion,
se describen dichos recursosy, sussprineipales caracteristicas y la practica de su
aplicacion.

Una resolucion, prowvisional (que, concede una garantia mediante el embargo de
ejemplares de,los productos),puede ejecutarse por medio de un agente judicial. Si
el agente judicial embarga fos productos, el deudor (el demandado) tiene derecho
a impugnar la, actuacion del agente judicial ante el Sad Rejonowy (Tribunal de
Distrito) \(es decir, tales‘reclamaciones no son examinadas por las secciones de
propiedad, “intelectual ' de los Sady Okregowe [tribunales regionales]). La
Impugnacion de la actuacion realizada por un agente judicial es un medio que
permiteobtener la reparacion por la actuacion incorrecta de dicho agente,
consistente“en’ haber llevado a cabo un procedimiento ejecutivo de manera
incompatible con las disposiciones del procedimiento civil. Por lo tanto, no se
trata de un medio que permita comprobar el fondo de la reclamacion del acreedor.
En consecuencia, el uso de una reclamacién contra la accién de un agente judicial
no permite determinar si un producto dado fue introducido en el EEE por el titular
de la marca o con su consentimiento.

La préctica también confirma la ineficacia de dicha medida en una situacién en la
que el titular de la marca embarga la totalidad de los productos que llevan la
marca de la Unidén (y no solo aquellos que no han sido comercializados
previamente en el EEE por el titular o con su consentimiento). Por ejemplo, en
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una situacion de este tipo, tras examinar la impugnacion formulada por el
demandado contra la actuacion de un agente judicial, uno de los Grganos
jurisdiccionales ordend al agente judicial que consultara la opinion de un abogado
especialista en patentes, el cual, en su dictamen, sefialé que Unicamente el
demandante (titular de la marca) podia indicar qué articulos debian ser objeto de
embargo. En la préctica, por tanto, es el titular de la marca (en colaboracién con el
agente judicial) el que indica arbitrariamente los articulos que deben ser
embargados, Yy su declaracion no esta sujeta a control jurisdiccional, toda vez que
la impugnacion de la actuacién de un agente judicial no permite dicho control.

Surgen dudas similares en el marco de la ejecucion de una sentencia,que prohibe
al demandado, entre otras cosas, importar y comercializar productosique lleven la
marca del demandante que no hayan sido previamente comercializados, en el
territorio del EEE por el demandante o con su consentimiento, Tal sentencia
puede ser ejecutada por el érgano jurisdiccional como“autoridad,de ‘€jecucion con
arreglo al articulo 1051 kpc, que establece que el grganoyjurisdiccional, a peticion
del acreedor, tras oir a las partes y comprobarsgue, elzdeudorshatincumplido sus
obligaciones, le impondra una multa. Esta disposiciomsolo preve expresamente la
audiencia de las partes y no la practiCa de pruebas, por ‘parte del oOrgano
jurisdiccional, por lo que, en el procedimiento ejecutivo, elhdrgano jurisdiccional,
en calidad de autoridad de ejecucion, determinara si lasymercancias en cuestion
estan sujetas a la prohibicion correspondiente tGnicamente sobre la base de las
declaraciones de las partes realizadas'en la audiencia.

Aunque el 6rgano jurisdiceional, como auteridad de ejecucion, estuviera facultado
para practicar pruebas aleste‘tespecto, ‘tendria que fundamentarse exclusivamente
en las pruebas presentadasspor €l acreedor (es decir, en las herramientas
informéticas utilizadas\por, este) ‘y.en las declaraciones realizadas sobre esa base,
ya que la identificacion por ‘el demandado de los sucesivos vendedores y
compradores ndes los “ejemplares  de los bienes tropezaria con las mismas
dificultades\en el precedimiento ejecutivo que en el procedimiento sobre el fondo
(véase el apartado Gyanterior).

Una situacién analoga se produce en la ejecucion de una sentencia que ordena la
retirada de la eirculacion o la destruccion de los bienes en cuestion. En este caso,
el procedimiento ejecutivo se lleva a cabo por el érgano jurisdiccional en virtud
delarticulo™1050 kpc, que, a diferencia del articulo 1051 kpc, no requiere que el
organe, jurisdiccional de ejecucion constate que el deudor haya incumplido la
resolucién judicial. En consecuencia, no se examinaran las objeciones formuladas
por el deudor en relacion con el cumplimiento de la obligacion a que se refiere el
titulo ejecutivo, por lo que el deudor no podra defenderse alegando que se ha
agotado el derecho exclusivo sobre la marca de la Union respecto de los
ejemplares de los productos que llevan la marca.

En opinién del dérgano jurisdiccional remitente, también en esta situacion queda
excluida la posibilidad de que el deudor interponga una accion contra la ejecucién
(oposicion). Entre los requisitos para el ejercicio de tal acciéon figuran, en
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particular, el hecho de que se produzca un acontecimiento que extinga o impida la
ejecucion de la obligacién derivada de la sentencia, el cumplimiento de la
obligacion en determinados casos y la excepcion de compensacion. Sin embargo,
la oposicidn a la ejecucién no sirve para aclarar el contenido de la sentencia, que
es un titulo ejecutivo. En caso contrario, la oposicion a la ejecucion daria lugar a
la apertura de otro procedimiento sobre el fondo.

Ademas, los requisitos que ha de cumplir el deudor para formular una oposicion a
la ejecucion son relevantes. Al presentarse una accién de ejecucion, el deudor
debe exponer todas las objeciones que pueda plantear, so pena de quesse extinga
su derecho a hacerlo en una fase posterior del procedimiento. Enwnasituagion en
la que todas las constataciones relativas a los productos en cuestiomsolo resultan
posibles atendiendo a las pruebas e instrumentos de que disponesel acreedor, jtal
requisito constituye un obstaculo considerable para el“detdory ya,que, en el
momento en que se interpone una accion ejecutiva, ‘no esta en, condiciones de
indicar a qué ejemplares objeto de ejecucion se apliea laalegacion de agotamiento
del derecho de marca.

Por consiguiente, dada la configuracion de las vias deyreeurso, las medidas de
gjecucion o cautelares relativas a los requerimientosno prehibiciones de que se
trata no eliminan el riesgo de que taleS requerimientos o prohibiciones se apliquen
a los ejemplares de productos respectonde los“cuales se ha agotado el derecho
exclusivo conferido por la marca. Esto significa que la tutela judicial de la libre
circulacion de mercancias guede, verse, restringida por el modo en que estan
redactadas las sentencias en,_cuestion:

Ese riesgo podria eliminarsesedactando Ias sentencias de una manera precisa que
no obligue al deudor ‘a determinar, entel curso del procedimiento ejecutivo, los
articulos que se,hallanen‘su posesion que llevan la marca del acreedor que no han
sido comercializades en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento.
Esto podria hacerse “mediante una referencia precisa en la redaccién de la
sentencia, ponejemploya la,identificacion o los numeros de serie de los ejemplares
deglos, productos, que [levan las marcas cubiertas por las prohibiciones o los
requerimigntos. Con¢ respecto a los bienes que se hallan en posesion del
demandadosennla fecha de la sentencia, esta formulacion de la demanda (y, en
eonsecuencia, de la sentencia) no deberia resultar complicada. Por lo que atafie en
cambio ‘a losfproductos que llevan la marca del demandante que se encuentran en
posesion del demandado después de la fecha en que se dictd la sentencia, la tutela
de la libre circulacion de mercancias exigiria también que pudieran identificarse
inequivocamente como introducidos (o no introducidos) en el EEE por el titular de
la marca o con su consentimiento.



