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Affaire C-367/21
Demande de décision préjudicielle
Date de dépot :
14 juin 2021
Juridiction de renvoi :

Sad Okrgegowy w Warszawie (tribunal régional, de\\Varsovie,
Pologne)

Date de la décision de renvoi :

1¢" avril 2021
Partie requérante :

Hewlett Packard Development, Company kP
Partie défenderesse :

Senetic Spotka Akcyjna

[OMISSIS] [réference'du,dossier]
ORDONNANCE
le 1¢" avril 2021,

le Sad Okrggowy w Warszawie XXII Wydziat Wiasnosci Intelektualnej (tribunal
régional de “Warsevie, XXII*™ division de la propriété intellectuelle, Pologne)
[OMISSIS][formation de jugement]

apressexamen [OMISSIS][date et lieu du prononcé de 1’ordonnance]

du recours introduit par Hewlett-Packard Development Company L. P. ayant
son siége a Houston (Etats-Unis)

contre Senetic Spétka Akcyjna ayant son siége a Katowice (Pologne)

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

décide :
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la Cour de justice de I’Union européenne a Luxembourg est saisie, en
application de I’article 267 du traité sur le fonctionnement de 1’Union
européenne, des deux questions préjudicielles suivantes :

l. Convient-il d’interpréter ’article 36, deuxiéeme 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 I’Union européenne, ainsi qu’avec l’article 19, paragraphe 1,
deuxiéme phrase, du traité sur I’Union européenne, en ce sens que ces
dispositions s’opposent a la pratique de juridictions nationales des Etats
membres selon laquelle lesdites juridictions :

—  lorsqu’elles font droit aux demandes du titulaire d’une marque de
I’Union européenne tendant a faire “imterdire |’ importation,
I’exportation, la publicité de produits désignés par la.marque de
I’Union européenne, ou a faire ordennen,leéwretrait du marché de
ces produits,

—  lorsqu’elles statuent, dans, le cadre d’upe ‘procédure a caractére
conservatoire relative & la saisie de,produits désignés par une
marque de 1’Union eurepéenne;

font référence, dans leurs.deécisions, auxy« articles qui n’ont pas été mis sur
le marché dans 1I’Espace €conomiqueéseuropéen par le titulaire de la marque
OuU avec Son consentement »p. avec peur conséquence que le soin de
déterminer quelsd sont “lesharticles revétus de la marque de 1’Union
européenne qui sent comcernés par les injonctions et les interdictions
ordonnées (c’est-a-diré quels, sont les articles qui n’ont pas été mis sur le
march¢ dansi’Espace ¢economique européen par le titulaire de la marque ou
avec son censentement),estdaissé, compte tenu de la formulation générale de
la décision, &l autorité eh charge de 1’exécution forcée, laquelle se fonde,
aux fins de, cette,détermination, sur les déclarations du titulaire de la marque
ou. bien sur les outils fournis par celui-ci (dont ses outils informatiques et ses
bases, de.donn€es), étant précisé que la possibilité de contester, devant le
juge dunfondy'la determination opérée par 1’autorité en charge de 1’exécution
foreée estiexclue 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 ?

Il.  Convient-il d’interpréter les dispositions des articles 34, 35 et 36 du
trait¢ sur le fonctionnement de 1’Union européenne en ce sens qu’elles
excluent la possibilit¢é pour le titulaire d’une marque communautaire
(désormais marque de 1’Union européenne) de se prévaloir de la protection
conférée par I’article 9 et I’article 102 du réglement (CE) n°207/2009 du
Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (désormais
article 9 et article 130 du reglement (UE) 2017/1001 du Parlement européen
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et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de 1’Union européenne)
lorsque :

— le titulaire de la marque communautaire (marque de 1’Union
européenne) confie, a lintérieur comme a Iextérieur de I’Espace
économique européen, la distribution des produits revétus de cette marque a
des distributeurs agréés qui peuvent revendre les produits revétus de la
marque a des personnes n’étant pas les utilisateurs finals de ces produits
uniquement si elles appartiennent au réseau de distribution officiel, les
distributeurs agréés étant parallelement tenus d’acheter “les produits
exclusivement auprés d’autres distributeurs agréés ou du titulaire de la
marque,

— les produits revétus de la marque ne portent aucun warquage,nihautre
caractéristique distinctive qui permettraient de détermineryle lieu de leur
mise sur le marché par le titulaire de la marque,ou avecison censentement,

— la partie défenderesse a acheté lesdproduits revétus de fa marque dans
I’Espace economique europeéen,

—  la défenderesse a recgu, deda,part,des vendeurs des produits revétus de
la marque, des déclarationss, confirmant que les produits pouvaient
Iégalement étre commercialisés dans 1’ESpace eeonomique européen,

— e titulaire de la marquetde 1’Unien européenne ne met a disposition
aucun outil informatique,(ou,autre) ni n’utilise aucun systéme de marquage
qui permettraient'a un acheteur,potentiel d’un produit portant la marque de
vérifier de maniére indépendantepavant 1’achat, la légalité du commerce de
tels produits,dans, RESpace ééenomique européen et refuse de procéder a
cette vérification,a la demande de 1’acheteur [ ?]

2. En_ application, de Farticle 177, paragraphe 1, point3*, du kodeks
postgpowania 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 curopéenne a Luxembourg.

[OMISS]S}[réference du dossier]
Motifside I’ordonnance du ler avril 2021 — Demande de décision préjudicielle
Juridiction de renvoi :

le Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat Wiasnosci Intelektualnej (tribunal
régional de Varsovie, XXI11°™ division de la propriété intellectuelle)

Parties au principal :
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Partie requérante : Hewlett-Packard Development Company L.P.a Houston

(Etats-Unis)

[OMISSIS] [informations concernant les représentants de la requérante]

Partie défenderesse : Senetic Spotka Akcyjna ayant son siége a Katowice,

[adresse] Katowice

[OMISSIS] [informations concernant les représentants de la défenderesse]

Objet du litige au principal

La procédure pendante devant la juridiction de renvoi concerngsdes ‘demandes
fondées sur la violation des droits exclusifs de la requérante sur des marqueside
1’Union européenne.

Objet et fondement juridique de la demande dedéeision, prgjudicielle

Interprétation

de I’article 9 et de I’article 102 du reglement (CE)n® 207/2009 du Conseil du
26 février 2009 sur la marquef communautaire [desormais— article 9 et
article 130 du reglement (UE) n®%2017/1001 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2017 surda marque'de I’Unionfeuropéenne] ;

de I’article 15, paragraphe 1, dusreglement (UE) 2017/1001 du Parlement
européen et du Conseil du, 14 juin 2017 sur la marque de 1’Union européenne
en combinaison avec'’article 19y paragraphe 1, deuxieme phrase, du traité sur
I’Union européenney(Cicapres "« TUE »), en combinaison avec 1’article 36,
deuxiéme phrase, du ‘traité sur ‘le fonctionnement de 1’Union européenne
(ci-apres,« TRUEW)N

des articles 34, 35 et 36, TFUE.

Article 267 TFUE

Législation et jurisprudence de I’Union européenne

1.

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

Article 9 et article 102 du réglement (CE) n°207/2009 du Conseil du
26 février 2009 sur la marque communautaire [article 9 et article 130 du
reglement (UE) n°2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2017 sur la marque de 1’Union européenne].

Articles 34, 35 et 36 TFUE.
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4.  Atrticle 19, paragraphe 1, deuxieme phrase, TUE.

5. Atrticle 8 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 relative au respect des droits de proprieté intellectuelle.

6. Arréts de la Cour de justice du 8avril 2003, Van Doren,
C-244/00 [EU:C:2003:204] ; du 24 novembre 2011, Scarlet Extend,
C-70/10 [EU:C:2011:771] ; du 16 février 2012, SABAM,
C-360/10 [EU:C:2012:85] ; du 29 juillet 2019, Spiegel Online,
C-516/17 [EU:C:2019:625] ; du 5juin 2008, Commission/Pologne,
C-170/07 [EU:C:2008:322] ; du 22 septembre 2011\, “nterflora,
C-323/09 [EU:C:2011:604] ; et du 20decembre 2017, “Schweppes,
C-291/16 [EU:C:2017:990].

L égislation nationale

7.  Les dispositions de ’'ustawa z 17 listopada, 1964 coku,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 doiticontenir la,dénemination du tribunal, le nom des
juges, du greffier et du procureur, sicelui-Ci‘estintervenu dans ’affaire, la date et
le lieu de ['audience set “du, prononeé du jugement, le nom des parties et
U'indication de 1’objet de [’affaixey ainsi, que la décision du tribunal sur les
demandes des parties.

Article 758 : [Autorités en chargefde I’exécution forcee]

Les sqdy rejonowe (tribunaux d’arrondissement) ainsi que les huissiers de justice
rattachés.a ces tribunaux sent compétents en matiere d’exécution forcée.

Article 759, [Compétence]

8 1. Reswactes, d’exécution sont accomplis par les huissiers de justice, a
[’exception des actes réservés aux tribunaux.

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

8 1. Sauf disposition contraire de la loi, les actes d’huissier peuvent faire l’objet
d’un recours porté devant le sqd rejonowy (tribunal d’arrondissement). Un
recours est également possible contre [’omission d’un acte par [’huissier. Le
recours est examine par le tribunal du ressort du siege de |’étude de [’huissier.

§ 2. Le recours peut étre introduit par une partie ou par une autre personne dont
les droits ont été violés ou menacés par l’acte ou l’'omission de [’huissier. |...]
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8 4. Le recours est formé dans le délai d’'une semaine a compter de la date de
["accomplissement de I’acte d’exécution, si la partie ou la personne dont le droit a
éte viole ou menace par ['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 eté violé ou menacé par l’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 |’'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.

8 5. Le recours est présenté a ['huissier de justice qui a accompli,l’acte contesté
ou omis de ['accomplir. Dans un délai de trois jours a compter, de, la‘date de
réception de l’acte de recours, [’huissier rédige un exposé des, motifs de Kacte
contesté, si celui-ci n’a pas été établi au préalable,ou des waisons de son
omission, qu’il transmet avec [’acte introductif de geeours-etle dossier de [ affaire
au tribunal compétent, sauf s’il fait droit au re€ours dans seu intégralité, auquel
cas il en informe le requérant et les partiés intéressees, concernées par cette
décision.

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

1) les décisions de justiceqdéfinitivessou immeédiatement exécutoires, ainsi que les
transactions judiciaires(f...]

Article 803 [Limites del’exécution forcée]

Un titre pleinement.exécutoire autorise |’accomplissement de mesures d’exécution
pour l'integralitézdeslavcreance qu’il couvre et la totalité des éléments du
patrimoine du‘débiteur, saufindication contraire dudit titre.

Article 840" [Recourswen opposition a I’exécution forcée|

8 [.\Lendébiteur peut solliciter par voie de recours l’annulation en tout ou partie
ou la limitation de | effet exécutoire du titre exécutoire lorsque -

1) i, conteste les faits ayant justifié ['apposition de la formule exécutoire,
notamment lorsqu’il conteste [’existence de [’obligation constatée par un titre
executoire simple autre qu’une décision de justice ou lorsqu’il conteste le
transfert d’une obligation en dépit de [’existence d’un document formel
[attestant

2) apres 'émission d’'un titre exécutoire simple, un fait s’est produit ayant
entrainé [’extinction de I’obligation ou l'impossibilité de |’exécuter ; Si le titre est
une décision de justice, le debiteur peut également fonder son recours sur des faits
survenus apres la cloture des débats, sur [’exception d’exécution de la prestation,
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lorsque [’invocation de cette exception dans [’affaire en cause était irrecevable ex
lege, ainsi que sur [’exception de compensation. [...]

Article 843 [Compétence ; contenu de [Dacte de recours; mesures
conservatoires]

[...] $§2. Si la procédure d’exécution forcée n’a pas encore été engagee, le
recours tendant a [’annulation de [’effet exécutoire d’un titre exécutoire est
introduit conformément aux régles sur la compétence générale.

8 3. Dans l'acte de recours, le requérant doit exposer tous les griefs pouvant étre
invoqueés a ce stade, sous peine de perdre le droit de s’en prévaloir dansNa 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 unfacte,quisnespeut étre accompli
par une autre personne et dont [’accomplisséementidépend éxclusivement de sa
volonté, le tribunal dans le ressort duquel cet ‘acte doit“étre, accompli fixe au
débiteur, a la demande du créancier et @pres avoirtentendu les parties, un délai
pour accomplir cet acte sous peine d.amende, s’il ne%s’en acquitte pas dans le
délai imparti. [...]

8 3. Lorsque le délai accordéd@u,debiteur,pout, accomplir un acte a expiré sans
que le débiteur s’en acquitte, le tribunal, a la demande du créancier, inflige une
amende au débiteur et “lui, fixe en, méme" temps un nouveau délai pour
["accomplissement de Facte, sous'peine d*une amende majorée.

Article 1051 [Exécutiom forcée d’une obligation de ne pas faire ou de ne pas
entraver les attes'dincreancier]

8 1. LorSque le debitetir. estitenu d’une obligation de ne pas faire ou de ne pas
entraverles actes,du cxéancier, le tribunal dans le ressort duquel le débiteur n’a
pas respecté son “ebligation le condamne a une amende, sur demande du
créancier, apres aveir entendu les parties et constaté que le débiteur ne s’est pas

confermé a sen obligation. Le tribunal procéde de méme en cas de nouvelle
demande du créancier.

Exposé des faits et de la procédure :

La requérante est une société de droit américain. Elle est titulaire des droits
exclusifs sur les marques de 1’Union européenne (ci-apres également « marque de
I’UE ») enregistrées sous les numéros 008579021 et 000052449.

La requérante applique un systéme de distribution qui se présente comme suit :

— elle vend les produits revétus de ses marques par l’intermédiaire de
représentants agréeés ;
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— les représentants agréés s’engagent a 1’égard de la requérante a ne pas vendre
ces produits marqués a des personnes, n’étant pas les utilisateurs finals de ces
produits, qui ne sont pas membres du réseau de distribution de la requérante ;

— les distributeurs agréés sont tenus d’acheter les produits uniquement a d’autres
distributeurs agréés ou au titulaire de la marque (la partie requérante).

La requérante n’utilise pas, pour ses produits, de systemes de marquage qui
permettraient d’identifier si le produit était destiné ou non, par la requérante, au
marché de I’Espace économique européen. La détermination da, marché de
destination des produits marqués nécessite 1’utilisation d’un outihinfermatique
dont dispose la requérante (titulaire de la marque). Cet outilreomprend, entre
autres, une base de données des produits qui inclut, pour chaque exemplaire'd un
produit, la désignation de son marché de destination.

La défenderesse est une société de droit polonais. Elle, exercesune activité de
distribution de matériel informatique. La défenderesse,a mtroduit Sur le marché
polonais des produits désignés par les marques.de la,requérante. il s’agissait de
produits fabriqués par la requérante, sur lesquels elle avait apposé les marques de
I’UE dont elle détient les droits exclusifs. La défenderesse,a acheté ces produits
aupres de vendeurs autres que lessdistributeurs officiels des produits de la
requerante. Avant d’acheter les produitsy, la, défenderesse a demandé a ses
partenaires contractuels de déglarer queyla commerCialisation des produits dans
I’Espace économique européen ne,portaitpas atteinte aux droits exclusifs de la
requérante. La défenderesse,a obtenu‘ees déclarations.

Avant d’acheter des, produits“a Sesypartenaires contractuels, la défenderesse a
demandé aux représentants’ agréés devla requérante de lui confirmer que les
différents produits, pouvaient, étre ‘commercialisés dans 1’Espace économique
européen sans perter ‘atteinte,aux droits exclusifs de la requérante. Elle n’a regu
aucune kgéponse. Ni “la “requérante ni ses représentants agréés n’ont mis a
disposition de“la partiey, défenderesse des outils (notamment informatiques)
permettantide vérifier laidestination d’un exemplaire donné d’un produit.

es “représentants: agréés d’autres entrepreneurs (fabricants de matériel
informatigue) ‘permettent a la défenderesse de procéder a cette vérification avant
quelle “achété des produits revétus de marques sur lesquelles ces derniers
détienpent.des droits exclusifs.

Les partenaires contractuels de la défenderesse aupres desquels elle achete des
produits portant les marques de la requérante sont établis sur le territoire de
I’Espace économique européen.

La défenderesse se prévaut du principe de I’épuisement du droit conféré par la
marque de I’UE.

La defenderesse a regu, de la part des vendeurs des produits portant les marques
de la requérante, I’assurance que leur introduction sur le marché polonais ne
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portait pas atteinte aux droits exclusifs de la requérante sur ses marques de I’'UE,
en raison de I’épuisement de ces droits, par suite de la mise sur le marché
antérieure des produits revétus des marques de I’UE dans I’Espace économique
européen par la requérante ou avec son consentement.

Dans le contexte des procédures juridictionnelles, il est en pratique tres difficile
pour une partie défenderesse de démontrer que I’exemplaire d’un produit revétu
de la marque de I’UE de la partie adverse a ét¢ mis sur le marché dans 1’Espace
économique européen par celle-ci ou avec son consentement. Cette partie
défenderesse peut s’adresser a son vendeur. Cependant, elle n’obtiendra pas
d’informations sur 1’identit¢ de la personne auprés de laquelle som fournisseur
s’est procuré les exemplaires concernés ou sur les opérateurs “intervenus
antérieurement dans la chaine de fourniture de 1I’exemplairéyen ‘question, surde
territoire de la République de Pologne. Les fournisseurs neywveulent pas divulguer
leurs sources d’approvisionnement afin de ne pas perdre d’acheteuts. Ce probléme
a été reconnu par la Cour dans sa jurisprudencegnetamment dansisonarrét du
8 avril 2003, Van Doren, C-244/00 [, EU:C:2003:204].

L’objet de la procédure pendante devant [@MISSIS][la juridietion de céans] porte,
entre autres, sur les demandes de la requérante tendant™a ce que cette méme
juridiction :

— interdise a la défenderesse de perteratteinte aux droits conférés a la
requérante par les marque de 1’UEndont elle est titulaire, en interdisant
I’importation, 1’expertation, “la publicité et le stockage aux fins
susmentionnées des produitSid’équipement informatique désignés par 1’une
des marques de IPUE dont lasrequérante est titulaire, qui n’ont pas été
antérieurement muis, suf le marche dans 1’Espace économique européen par la
requérante othavee,sen censentement ;

— ordenne,a landefenderesse de retirer du marché les produits d’équipement
informatique désignés par I'une des marques de I’UE dont est titulaire la
fequérante, qui n’ont pas été antérieurement mis sur le marché dans 1’Espace
éconemigue européen par la requérante ou avec son consentement.

Sur la,premiere question préjudicielle

Les juridictions nationales polonaises ont pour pratique, lorsqu’elles rendent une
décisiondfaisant droit au recours dans une affaire telle que celle pendante devant la
juridiction de céans, d’utiliser dans le dispositif 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 ou avec son consentement ». Par
conséquent, les décisions de justice interdisant I’importation, 1I’exportation, la
publicité ou ordonnant le retrait du marché visent « les produits portant la marque
de la partie requérante qui n’ont pas été antérieurement mis sur le marché dans
I’Espace économique européen par la partie requérante (titulaire de la marque de
I’UE) ou avec son consentement ».
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Les décisions de justice ordonnant la divulgation d’informations, adoptées par les
juridictions nationales sur le fondement des dispositions nationales de
transposition de 1’article 8 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de
propriété intellectuelle, sont également rédigées de maniere 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
désignés par 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 I’'UE) ou avec son consentement ».

Les ordonnances des tribunaux pronongant des mesures provisoires,»en ‘@rdonnant
par exemple la saisie des exemplaires de produits désignés_pardes marques de
I’'UE qui «n’ont pas été¢ antérieurement mis sur le marehé\dans REspace
économique européen par la partie requérante (titulaire dedla margue,de RUE) ou
avec son consentement » sont également rédigées de maniere analogue.

Toutes les décisions de justice mentionnées ci-dessus, aux points 12 a 14 des
motifs de la demande de décision préjudicielle; sent des titres exécutoires simples.
Des mesures d’exécution forcée peuvent étre adoptées surs leur fondement,
conformément a leur contenu et aprés.apposition®de la, formule exécutoire.
S’agissant des décisions visées au pointd2, lesd@écisionsidéfinitives sont des titres
exécutoires simples. Les ordonnanges pronencant des mesures provisoires
(point 14 des motifs de la demande de déeision,préjudicielle) sont immédiatement
exécutoires.

Cette facon de rédigerdes decisions, domt le dispositif (ainsi que 1’injonction ou
I’interdiction qu’il énonee) se¢ réfere.a des*« produits qui n’ont pas été mis sur le
marché dans I’Espacé,économique,européen par la partie requérante (titulaire de
la marque) ousavecsson consentement » suscite, en pratique, des doutes sérieux au
stade de llexécution, dune ‘telle décision, dont la juridiction de céans donne
ci-apres gdes “exemplesy, aux, points 17 et suivants de la demande de décision
préjudicielle.

Dans la présente procédure, le tribunal a rendu une décision ordonnant a la partie
défenderessendesfaurnir a la partie adverse des informations sur les réseaux de
distributien des équipements, en possession de la partie défenderesse, désignés par
lessmarques ‘de 1’UE dont la partie requérante est titulaire et qui n’avaient pas été
introduits | dans 1’Espace économique européen par celle-ci ou avec son
consentement . Par ordonnance du 14 aolt 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 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 I’huissier une base de données

! 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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lui permettant de vérifier si un exemplaire particulier revétu de la marque de I’'UE
de la partie requérante avait été mis sur le marché dans 1I’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 2015 2. 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 ou avec son consentement », la
décision est rédigée de telle sorte qu’elle laisse en substance a la partie
défenderesse le soin d’apprécier quels sont les équipements en, sa, possession
portant la marque de la partie requérante qui ont été mis sur le“marché dans
I’Espace économique européen par celle-ci ou avec son consentément. Par
conséquent, la partie défenderesse était en droit de se conformen, a“k’ obligation
d’information imposée par le tribunal en répondant_au titulaire dedla“marque
qu’elle ne possédait aucun produit qui n’aurait pas été’'mis sur le marché dans
I’Espace économique européen par la partie requérante,ou avee,son‘eonsehtement.

Par ailleurs, dans une autre procédure pendaftedevant la,juridiction de renvoi 3,
une ordonnance adoptant des mesures conservatoires, prononceeravant le début de
la procédure au principal devant la juridiction de céans, a été exécutée de la fagon
suivante : la partie requérante, endapplication de 1’ordonnance de saisie des
« produits qui n’ont pas été antérieuzement, mis sur le marché dans 1’Espace
économique européen par [elle-méme]sou “avee son consentement », a fait
proceder a la saisie de toutes lessmarchandises désignees par ses marques en
possession de la partie défenderesse. En définitive, la partie requérante (titulaire
de la marque) a indiqué a PPauterité emcharge de 1’exécution forcée (ci-apres
I’« autorité d’exécution »), quelsyexemplaires elle avait introduits dans 1’Espace
économique eurgpéen.iLe droit exclusif conféré par la marque est épuisé en ce qui
concerne ces “exemplairess, Ainsigyle contenu de la décision de justice a été
complété, au stade de layprocédure d’exécution de la décision en question, par la
déclaration“dena partie requérante (créanciere et titulaire de la marque). En effet,
le contenu mémende laydécision du tribunal ne permettait pas de déterminer quels
exemplairesidevaientétre saisis.

L autorité d’execution (I’huissier de justice) s’est donc appuyée non pas sur le
ceontenu,de,la décision de justice mais sur la déclaration de la créanciere (titulaire
de lajmargue).

Cette fagon de rédiger les décisions conduit donc a des pratiques diamétralement
différentes quant a leur exécution, allant de ’application des mesures d’exécution
forcée a tous les articles désignés par les marques de la partie requérante se
trouvant en possession de la partie défenderesse (sans considération de 1’éventuel
épuisement du droit de marque de la titulaire pour les articles en question) au refus

2 | ACz 2414/15.

8 XXI1 GWzt 69/14.
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de toute protection juridique a la partie requérante, laissant a la partie
défenderesse le soin d’apprécier quels exemplaires se trouvant en sa possession et
désignés par la marque de la partie requérante ont été mis sur le marché dans
I’Espace économique européen par cette derniere ou avec son consentement.

Cela est d’autant plus vrai que ce mode de rédaction des décisions souleve des
doutes au regard du droit national. Il ressort de la jurisprudence que le contenu de
la décision du tribunal doit étre formulé de maniére non ambigué, de facon a ce
que la question des droits et obligations des parties soit effectivement tranchée par
le jugement et que celui-ci puisse ensuite étre exécuté. La formulation, dans le
dispositif, de la décision sur les demandes des parties ne doit pas Susciter de
doutes quant au contenu du jugement et doit permettre’nsonsexécution
(article 325 du KPC). La décision du tribunal quant aux demandesides,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 soitwnécessaite de, se référer
aux motifs du jugement ou de prendre des mesures supplémentairessqui, par
nature, relévent de la procédure au fond “.

De I’avis de la juridiction de céans, le faityd’énoneer, dans les ‘décisions rendues
en matiere de protection des marques de I’UE, des ‘interdictions ou injonctions
concernant des « produits portant lagmarquendédla partictequérante qui n’ont pas
¢té mis sur le marché dans 1’Espace“€conomique européen par la titulaire de la
marque ou avec son consentement » signifieyemysubstance que la décision du
tribunal ne fait que reprendre le ‘libellé des dispositions sur lesquelles elle est
fondée. Elle ne détermine“eependantpas de fagon précise 1’obligation découlant
de ces dispositions adl’égard “de Mla partie concernee. Il est donc difficile de
démontrer que le libellendes, jugements ainsi formulés impose a 1’intéressée une
obligation autre gue celle découlantdes dispositions de la loi.

De I’avis de la juridictionydeyrenvoi, 1’admission de cette pratique rend possible,
en application, d’uhe décision d’une juridiction d’un Etat membre, la saisie de
marchandises qui circulent librement et en toute légalit¢ dans I’Espace
économigue européen. En outre, une telle saisie est possible malgré 1’absence
d’atteinte &, un droit exclusif sur une marque. Tel serait le cas s’il s’avérait que
tous,les exemplaires saisis ont été introduits dans 1’Espace économique européen
par letitulaire de la marque ou avec son consentement. Ainsi, la pratique indiquée
sighifie en substance qu’il serait possible d’infliger a la défenderesse une sanction
(consistant a saisir un produit en sa possession) pour la seule raison qu’elle
commercialise, sans le consentement de la requérante, un produit désigné par sa
marque, méme si ce consentement n’est pas requis en vertu du principe de
I’épuisement du droit.

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
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).
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Conformément a I’article 19, paragraphe 1, deuxiéme phrase *, TUE, les Etats
membres éetablissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection
juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de 1’Union. Le
domaine couvert par le droit de I’Union est la libre circulation des marchandises et
le principe associ¢ de 1’épuisement du droit conféré par la marque de 1’Union
européenne. L’épuisement est de nature régionale et a pour but d’assurer la libre
circulation, dans 1I’Espace économique européen, des exemplaires de produits
désignés 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 eettéyfagon de
rédiger les décisions rendues dans les affaires de marques ‘de. I’UE, “que la
protection juridictionnelle de la libre circulation des marchandises soitassurée:

Ses doutes ont pour origine le dispositif des voies dexrecours prévues en»droit
interne contre les titres exécutoires simples (décisiens de justice) dans lesquels les
injonctions et interdictions sont formulées en réference,aux, «produits autres que
ceux mis sur le marché dans I’Espace é€onemique .européen *par la partie
requérante ou avec son consentement ». Dans les peintsisuivants des motifs de la
demande de décision préjudicielle (points,27 et suivants), la juridiction de céans
présentera les caractéristiques essentielles 'de$ voies de droit dont dispose le
débiteur dans le cadre d’une procédure,d’exécution forcée concernant 1’exécution
de différentes décisions rendu€s dans des affaires d’atteinte au droit exclusif
conféré par une marque de I’Union‘européenne.

L’exécution forcée d’une déeisionyprovisoire (ordonnant a titre conservatoire la
saisie des exemplaires des produits)«est assurée par un huissier de justice °. En cas
de saisie de biens par,un huissieryyle débiteur (partie défenderesse) dispose d’un
droit de recours contre 1’acte’de Lhuissier de justice, recours qui doit étre porté
devant le Sad rejonowy, (tribunal'd’arrondissement), dans un délai d’une semaine
apres I’aceemplissement del’acte. Le recours dirigé contre I’acte d’un huissier de
justice est destiné¢ a temédier aux manquements de I’huissier, c¢’est-a-dire aux
violations ‘des regles de la procédure civile commises par 1’huissier dans le cadre
d’une procédure d’exccution forcée. Un recours contre un acte d’huissier est donc
possible lorsque Phuissier n’a pas respecté les regles procédurales (régissant les
modaliteside 1a procédure d’exécution forcée) dans 1’accomplissement de cet acte
d’exécution .1l ne s’agit donc pas d’une voie de recours servant a vérifier les

*

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 ’article 19,
paragraphe 1, deuxieme phrase, TUE (au lieu de I’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE)
figure également dans la premiére question préjudicielle ainsi que dans d’autres passages de la
présente demande de décision préjudicielle.

5 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, | ACa
273/16 (portail d’information juridique LEX).
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conditions matérielles de la demande du créancier, puisque ces éléments doivent
étre vérifiés dans le cadre de la procédure d’examen au fond. Il est donc en
substance exclu de pouvoir déterminer, par 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 I’'UE. Sur le
fondement d’une décision ordonnant une mesure conservatoire prononcée avant
I’ouverture de la procédure devant le tribunal, dans 1’affaire XXIINGWizt 63/19,
une partie requérante (titulaire de la marque) a pu saisir « les produits'portant les
marques de la titulaire qui n’ont pas été antérieurement mis‘sur le ‘marché ‘dans
I’Espace économique européen par la titulaire ou avec son comsentement », En
pratique, toutes les marchandises portant les marques deyla partieyrequérante ont
été saisies. Apres avoir examiné le recours de la partie défenderesse\contre I’acte
de I’huissier de justice, le Sad Rejonowy dla®Wroctawiaw<Krzykow (tribunal
d’arrondissement de Wroctaw — Krzyki) a demandé adl*huissier dé consulter un
avocat spécialisé dans les brevets. Celui-€i a précisé dans sen“avis que seule la
partie requérante (titulaire de la marque) pouvait mdiquer quels exemplaires
devaient étre saisis. En pratique, c’€st denchlé créanciery(titulaire de la marque)
qui est libre de désigner les biens a saisir. xa declaration de la partie requérante
(titulaire de la marque, créanciér).n’est pas, controlé€ par le tribunal, car le recours
dirigé contre un acte d’huissieg,constitue unéwoie de droit de nature formelle et ne
permet pas un tel controle.

Cela signifie, en subistance, quenla partée de la saisie des biens portant la marque
de la partie requérantey dans I’affaire XXII GWzt 63/19, a été décidée a la fois par
I’huissier et par leMtitulaire de, lagmarque. La portée des mesures en cause n’a
effectivement pas 6étc“soumise ‘au contrdle du tribunal dans le cadre d’une
procedure®complete, d’examen au fond, incluant la possibilité de produire des
éléments.de preuve et 'd’exercer des voies de recours.

La juridiction, de \ceans souligne également que les recours contre un acte
d’huissier sont entendus par les Sady rejonowe (tribunaux d’arrondissement) et
non par les divisions de propriété intellectuelle des Sady okrggowe (tribunaux
régionaux). Dans les tribunaux d’arrondissement, les recours dirigés contre les
actes d’huissiers peuvent étre entendus par les juges ainsi que par les greffiers en
chef (« referendarz sagdowy ») 7.

Des doutes similaires apparaissent au stade de I’exécution d’un jugement dans
lequel la juridiction nationale 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

7 Les greffiers en chef (« referendarz sadowy ») sont nommeés par les présidents de cours d’appel,
pour D’accomplissement de taches afférentes aux recours juridictionnels autres que
I’administration de la justice.

14



32

33

34

35

36

37

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT HEWLETT PACKARD

droit exclusif de marque, en lui interdisant I’importation, I’exportation, la
publicité et le stockage a ces fins des produits portant la marque de la partie
requérante et qui n’ont pas été antérieurement mis sur le marché dans I’Espace
économique européen par celle-ci ou avec son consentement.

Une telle décision est mise a exécution sur le fondement de 1’article 1051 du KPC.
La procédure d’exécution forcée est menée par le tribunal, qui agit en tant
qu’autorit¢ 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.

La disposition précitée ne prévoit expressis verbis que 1’audition des,patties, et
non [’administration des preuves par le tribunal. Lay possibilité, diune
administration des preuves en vue de déterminer si um,débiteur, a-wiolé, une
obligation imposée par le tribunal est contestée par lardoctrine.“On ‘peut douter
sérieusement qu’une telle possibilité soit admise.

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

Ainsi, dans le cadre d’uneqprocédure en, exécution forcée d’une ordonnance
d’interdiction, menée confermémentya 1’article’1051 du KPC, le tribunal, en tant
qu’autorité d’exécutiond tranCherastres ‘probablement la question de savoir si les
exemplaires portantgdesimarques du.créancier ont été mis sur le marché dans le
territoire de 1’Espacenécenomique européen par le créancier ou avec son
consentement_ uniquement, Sur la ‘base des déclarations des parties lors de
I’audience.

Méme si le tribunaly, agissant en tant qu’autorit¢ d’exécution, était autorisé a
procéder a,l’administration de la preuve afin de déterminer si des exemplaires en
particulien,offerts parfla défenderesse ont été mis sur le marché dans 1I’Espace
économiqueeurepéen par le créancier ou avec le consentement de ce dernier, il
devrait 'se fonder exclusivement sur les preuves produites par le créancier
(c*est-a-direwsur les outils informatiques utilisés par le créancier) ainsi que sur les
déclarations présentées par le créancier sur ce fondement. Les contraintes qui
pesent sur la défenderesse en ce qui concerne la preuve de 1’identité des différents
vendeurs et acheteurs successifs de 1’exemplaire se heurteront aux mémes
difficultés, dans le cadre de la procédure d’exécution forcée, que dans la
procédure d’examen au fond. De méme, comme dans le cas d’un recours contre
un acte d’huissier, I’autorité chargée de I’exécution de I’interdiction est le Sad
rejonowy (tribunal d’arrondissement).

Par consequent, lorsqu’il s’agit d’exécuter une décision interdisant, par exemple,
I’importation, I’exportation ou le stockage a ces fins et la publicité d’exemplaires
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de produits désignés par la marque en question, sans que ces produits aient été mis
sur le marché dans 1I’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 mene 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 uniquement 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.

Une situation analogue se produira en cas d’exécution d’un jugement dans lequel
la juridiction nationale aurait ordonné a la partie défenderesse de retirerdu marché
des exemplaires de produits portant une marque de I’UE qui nlontipas,étéumnis,sur
le marché dans 1’Espace économique 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 . eonformément a
I’article 1050 du KPC. L’exécution est assuféeypar le tsibunal qui agit en tant
qu’autorité d’exécution. Dans le cadre d’une proeédure,d’exceution, le tribunal
peut, a la demande du créancier, fixer un délai dansylequel le débiteur est tenu
d’accomplir I’acte ordonné par le gribunaly €t ce sous,peine d’amende. Cette
disposition, contrairement a 1’article 1051 du KPC, n’exige pas méme du juge de
I’exécution qu’il constate quede débiteur,ne siestypas conformé a la décision du
tribunal. Par conséquent, dans,le cadre d’une procédure d’exécution régie par les
dispositions de I’article 1050. dinKPGC,, il n’appartient pas au tribunal d’examiner
les exceptions tirées defl’exéccution'de 1’obligation couverte par le titre exécutoire.

Ainsi, dans le cadre ‘d>unelproceédure d’exécution forcée, le débiteur ne saurait
contester 1’obligation, quitluiest imposée par le tribunal, de retirer du marché les
produits portantila marque, de,l"UE qui n’ont pas été mis dans le commerce dans
I’Espace@eonemique européen par la partie requérante ou avec son consentement,
sur le fondement, du moyen tiré de 1’épuisement du droit exclusif conféré par la
matquende )’ UE pour les exemplaires concernés.

Dewl’avis dedla juridiction de céans, dans un tel cas de figure, il sera également
exclu'gue, le débiteur puisse agir en opposition a I’exécution. L’article 840 du
KPC prégise’les conditions susceptibles de justifier I’introduction d’un recours en
opposition a I’exécution. Il peut notamment s’agir d’un événement ayant entrainé
I’extinction de 1’obligation énoncée dans le jugement ou I’impossibilité de
I’exécuter, de I’exécution de la prestation, lorsque I’invocation de cette exception
dans I’affaire en cause était irrecevable ex lege, ainsi que de la compensation. En
revanche, ce recours en opposition ne peut servir a clarifier le contenu du
jugement constituant le titre exécutoire. S’il en était autrement, cette procédure
d’opposition entrainerait I’ouverture d’une nouvelle procédure d’examen au fond.

Selon la juridiction 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
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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 forcée. En
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 1’exécution forcée qui sont concernés, patsl’excéeption de
I’épuisement du droit conféré par la marque.

Ces considerations peuvent étre résumeées comme suit :

— si le titulaire de la marque fait exécuter une ordonnance de saisie des « produits
portant la marque qui n’ont pas été introduits ‘dans, ["Espace économique
européen par le titulaire ou avec som, consentement »“des facon a ce que
I’huissier saisisse tous les produits designés par la margue du titulaire dont
dispose la partie défenderesse, celle=ei,peutformer unyrecours contre 1’acte de
I’huissier. Dans le cadre de,ce tecours, le tribunal examine la régularité
formelle des agissements de' 'huissier, de justieg, c’est-a-dire leur conformité
aux dispositions régissdant les, procedures, d’exécution. En pratique, la
désignation des exemplaites ¢oncetnés par I°€puisement du droit conféré par la
marque et qui ne€ feront wpas, 1’0Objet des mesures d’exécution dépend
exclusivement des, déclarations “du, créancier. 1l se peut que des biens pour
lesquels le droit exelusif a lasmarque est épuisé, et qui devraient circuler
librement dans I’Espaceéconomique européen, soient saisis ;

— silegtitulaire “de“Ja“marque fait exécuter une ordonnance interdisant
I’impaortationyl’expertation, la publicité ou le stockage des « produits portant la
marque ‘qui n’ont,pas été¢ introduits dans 1’Espace économique européen par le
titulairende, la marque ou avec son consentement » de facon a ce que les
mesures d’exéeution visent I’intégralité des produits désignés par la marque du
titulaire dont dispose la partie défenderesse, il n’est pas certain, dans le cadre
de la‘procédure d’exécution, qu’une procédure probatoire puisse €tre ouverte
afinyque la preuve soit rapportée que les exemplaires concernes circulent
librement dans 1’Espace économique européen. L’article 1051 du KPC prévoit
que le tribunal fonde ses constatations sur les déclarations des parties lors de
I’audience :

— lorsque le titulaire de la marque fait exécuter une décision ordonnant le retrait
du marché des « produits portant la marque qui n’ont pas été introduits sur le
territoire de I’Espace économique européen par le titulaire ou avec son
consentement », de fagon a ce que I’exécution forcée vise I’intégralité des
produits désignés par la marque du titulaire dont dispose la partie défenderesse,
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celle-ci n’est pas autorisée, dans le cadre de la procédure d’exécution, a se
prévaloir de 1’épuisement du droit [conféré par la marque] pour certains
exemplaires desdits produits. En effet, le tribunal, en tant qu’autorité
d’exécution, n’examine pas si I’obligation énoncée dans le titre exécutoire a été
exécutée ou non. Le recours en opposition a 1’exécution n’offre pas non plus
une protection adéquate, faute de condition appropriée prévue a 1’article 840 du
KPC. La protection éventuelle des droits de la partie défenderesse par une
action en opposition a 1’exécution est compliquée par ’effet de forclusion.
C’est le titulaire de la 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, latdivision deda
propriété intellectuelle du Sad okregowy (tribunal régional)pqui statuera.

Compte tenu de la fagcon dont sont congues les voies,de recours, ihsg,peut que des
mesure d’exécution forcée de 1’obligationade, retrait, dun, marché visent
effectivement des biens concernés par 1’épuisement du/droit ‘exclusif confére par
la marque — et qui devraient circuler dibrement, dans [*Espace économique
europeéen.

Par conséquent, de ’avis de la juridiction®de“céans, une procédure d’exécution
forcée ou une procédure af caractere, conservatoire tendant a 1’obtention
d’injonctions ou d’interdictions relatives a‘des « produits designés par la marque
[du titulaire] qui n’ont pasiété troduits dans'I’Espace économique européen par
le titulaire ou avec son censentement» ne constituent pas des instruments
permettant d’éliminér, lexisque quetles, injonctions ou interdictions édictées soient
appliquées a des exemplaires des, produits en question pour lesquels le droit
exclusif sur da “marque “estyépuisé. Il existe un risque que la protection
juridictionnglle ‘de la,libre, circulation des marchandises soit restreinte du fait de
cette formulation des décisions des juridictions nationales d’un Etat membre.

Ces doutes, pourraient étre levés si ces décisions étaient rédigées de maniere
précise, defagon a,ce qu’il ne soit pas nécessaire, pour faire exécuter une telle
deeision de justice; de déterminer, au 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 créancier (titulaire de la margue) ou avec son consentement.

Cela serait possible en faisant référence de fagon précise, dans le libellé de la
décision, par exemple, aux marquages ou aux numéros de série figurant sur les
exemplaires des produits de marque visés par les interdictions ou les injonctions
ordonnées par les juridictions nationales des Etats membres, ainsi qu’aux produits
dont les marquages ou numeros de série ont été supprimeés. Pour les biens en
possession 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
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les produits portant la marque de la partie requérante qui se trouveraient en
possession de la partie défenderesse aprés la date du prononcé, la protection de la
libre circulation des marchandises exigerait également qu’ils puissent étre
identifiés sans ambiguit¢ comme ayant €été introduits (ou non) dans I’Espace
économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement.

De I’avis de la juridiction de céans, ces ¢léments permettraient également de
mettre en ceuvre 1’objectif de la protection juridictionnelle de la marque de
I’Union européenne.

Sur la deuxiéme question préjudicielle

Les dispositions du TFUE consacrent le principe de la librejcirculation, des
marchandises, condition sine qua non de 1’établissement et du fonctionnement du
marché commun.

Il ressort des articles 34 a 36 TFUE et de la jurisprudence, deyla Cour que toute
mesure applicable dans 1’ordre juridique des Etats membres sisceptible d’entraver
directement ou indirectement, actuellement ou“potenticllement, le commerce
intracommunautaire  est  interdite € (arréts “du 416 novembre 2000,
Commission/Belgique, C-217/99; [EU.C:2000:638], point 16 ; du
26 octobre 2006, Commission/Grece;, C-65/05,. [EU:C:2006:673], point 27, arrét
[du 15 mars 2007,] Commission/Finlande, [C-54/05,£U:C:2007:168], point 30).

Le seul fait d’étre dissuadé¢ dlintroduire ounde commercialiser les produits en
question dans I’Etat membre eonderné eonstitue, pour 1’importateur, une entrave a
la libre circulation des marchandisesyarrét,du 7 juin 2007, Commission/Belgique,
C-254/05, [EU:C:2007:319], \pomt30 et arrét du 5juin 2008,
Commission/Polagne, €-170/07, [EW:C:2008:322] notamment point 43).

Parallélement, la €our,indigueydans sa jurisprudence, que la protection des droits
exclusifs en matiérende ‘propriété intellectuelle (y compris les marques) ne revét
pas.un, caractere ‘absolu. D’une part, elle est limitée a la situation dans laquelle
I’usage dune marquespar une personne autre que son titulaire porte atteinte aux
fonctions deamargue 8. D’autre part, ’exercice des droits exclusifs est soumis a
la reeherche d’un équilibre entre ces droits et la protection des libertés du marché
intérieun(cest-a-dire, entre autres, la libre circulation des marchandises) °.

Dans une situation caractérisée par les éléments suivants :

— Pimportateur paralléle n’est en mesure d’identifier les entités de la chaine
d’approvisionnement des produits de la marque que de fagon limitée,

8 Arréts du 22 septembre 2011, Interflora, C-323/09 [EU:C:2011:604] et du 20 décembre 2017,
Schweppes, C-291/16 [EU:C:2017:990]

o Arrét du 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C-70/10 [EU:C:2011:771].
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— cet importateur paralléle achéte les produits auprés de fournisseurs établis dans
I’Espace économique européen, dont il recoit 1’assurance que le commerce de
ces produits ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire de la marque,

— le titulaire de la marque ne met a la disposition de I’importateur paralléle aucun
outil (notamment informatique) qui lui permettrait de déterminer le marché de
destination des produits portant la marque de I’UE et refuse de coopérer aux
fins de cette Vérification,

— les produits ne présentent aucune caractéristique extérieure indiquant leur
marché de destination,

— le titulaire distribue les produits de sa marque “\exclusivements, par
I’intermédiaire de distributeurs agréés,

on peut se demander si le droit exclusif afférent a la marque n’est,pas utilisé dans
le but de restreindre 1’activité économique d’importation paralléle.

Compte tenu de ce qui précéde, la juridiction, de “renwoi \s’interroge sur la
possibilité¢ d’appliquer, dans les cirgonstances “factuelles» de 1’espece, le
renversement de la charge de la preuve, défini dans 1’affaire C-244/00 Van
Doren — qui se référait expressis verbis a un,systeme de distribution exclusive — ou
d’envisager d’exclure la possibilité pour, le titulaire de la marque communautaire
(désormais de I’UE) de se prévaloir de la pratection conférée par 1’article 9 et
I’article 102 du reglement (CE),n° 207/2009du Conseil du 26 fevrier 2009 sur la
marque communautaires(desermais article 9 et article 130 du reglement (UE)
n°2017/1001 du Parlement eurgpéeniet di,Conseil du 14 juin 2017 sur la marque
de I’Union européenng).

Conformément\a Iarticle\17%7, pardgraphe 1, point 3!, la juridiction peut surseoir a
statuer si_la, solutionydeyRaffaire dépend de I’issue d’une procédure pendante
devant la Courde justicexde 12Union européenne.
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