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Sammanfattning av begaran om forhandsavgdrande enligt artikel 98.1 i
domstolens rattegangsregler

Datum for ingivande:
17 mars 2021
Hanskjutande domstol
Sad Okregowy w Warszawie (Polen)
Datum for beslutet att begara forhandsavgorande:
3 februari 2021
Kérande:
Harman International Industries, Inc.
Svarande:

AB SA

Saken i det nationellaymalet

Talan omdintranghi ensamratttill EU-varumarken

Syfte.med ochyrattslig grund for begaran om férhandsavgorande

Tolkningav artikel'15.1 i forordning 2017/1001, jamford med artikel 19.1 andra
meningen FEU och med artikel 36 andra meningen FEUF; fraga huruvida
rattspraxis “fran nationella domstolar kan anses vara forenlig med dessa
bestammelser nér det géller mal om intrang i EU-varumarken. Réttslig grund for
begdran om férhandsavgorande: artikel 267 FEUF.

Fraga som har hanskjutits for forhandsavgérande

Ska artikel 36 andra meningen FEUF, jamford med artikel 15.1 i
Europaparlamentets och radets foérordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017
om EU-varumérken och med artikel 19.1 andra meningen i fdrdraget om
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Europeiska unionen, tolkas sa, att dessa bestammelser utgdr hinder for rattspraxis
fran medlemsstaternas nationella domstolar i det att dessa domstolar

- da de bifaller varumarkesinnehavares yrkanden om forbudsforeldggande
avseende import, utslappande pa marknaden, saluféring och reklam
avseende varor som forsetts med EU-varumarket, yrkanden om foreldggande
om aterkallande av sadana varor eller yrkanden om foérelaggande om
forverkande av sadana varor,

- da de i ett interimistiskt forfarande avseende sdkerhetsatgarderf@érordnar att
de varor som forsetts med EU-varumarket ska beldggas med kvarstad,

i sina domstolsavgoranden hinvisar till “varor som inte slapptsyut pa,marknaden
inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet av varumarkesinnehavaren eller
med dennes samtycke”, vilket innebéar att det ankommen, pa denyverkstéllande
myndigheten att utifran det allmént formulerade domstelsavgérandet avgora vilka
EU-varumarkesforsedda varor som omfattas avameddelade, foreldgganden eller
forbud (det vill sdga vilka varor som inteyslappts, uty pd, marknaden inom
Europeiska ekonomiska samarbetsomradet,av varumarkesinnehavaren eller med
dennes samtycke) medan svaranden ihte Shar nagonsmojlighet eller endast
begransad sadan att vid domstol %estrida ‘den verkstallande myndighetens
bedémning inom ramen for en faststéllelsetalan, pa.grund av beskaffenheten hos
de rattsmedel som star svaranden till budSwinom ramen for interimistiska
forfaranden avseende sakerhetsatgarder ochyerkstallighetsforfaranden?

Anforda unionsbestammelser

Artikel 15.1 1 Edropaparlamentets ogh radets forordning (EU) 2017/1001 av den
14 juni 2017 @m EU-varumarken (EUT L 154, 2017, s. 1)

Artikel 361 férdraget om Eurepeiska unionens funktionssatt (FEUF)
Artikel 19.1 andra meningen i fordraget om Europeiska unionen (FEU)

Auxtikel '8 I Buropaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april
2004'am sakerstallande av skyddet for immateriella rattigheter (EUT L 157, 2004,
s. 45)

Anfdrda nationella bestammelser

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postgpowania cywilnego (lagen av
den 17 november 1964, civilprocesslagen (konsoliderad lydelse: Dz. U., 2019,
position 1640, i &ndrad lydelse) (nedan kallad kpc), artikel 325, artikel 758, artikel
759 § 1, artikel 767 88 1, 2, 4 och 5, artikel 777 § 1 punkt 1, artikel 803, artikel
840 8 1 punkterna 1 och 2, artikel 843 88 2 och 3, artikel 1050 8§ 1 och 3 samt
artikel 1051 § 1
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Kortfattad redogdrelse for de faktiska omstandigheterna och forfarandet

Harman International Industries, Inc., med séte i Stamford (FOrenta staterna), ar
kdrande i det nationella malet. Bolaget ar innehavare av EU-varuméarken som
registrerats under nummer 001830967, 005336755, 015577621, 003191004,
003860665, 0150221652, 001782523, 005133251 och 009097494.

Ké&randens produkter (ndmligen audiovisuell utrustning, bland annat hogtalare,
horlurar och audiosystem) som forsetts med ndmnda varumarken distribueras i
Polen av ett enda bolag. Karanden har med detta bolag ingatt ett distributionsavtal
och det & medelst detta bolags forsorg som ké&randens “varer saljs i
elektronikbutiker till slutkunden.

Karanden anvander sig av ett varubeteckningssystem for sina varerRetiér utifrdn
dessa varubeteckningar inte alltid mojligt att avgora hurtivida enwiss vara varit
avsedd for marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet (EES)
eller inte, da beteckningarna pa en del av de varer som,férsetts med Kéarandens
varumarken inte anger den plats dar varanefor.férsta ‘\gangen“slappts ut pa
marknaden med kéarandens samtycke, detta eftersemdet inte finns nagra
forkortningar for territorier. Vissa @v “de pa, férpackningarna angivna
beteckningarna forekommer saledes saval\pa férpackningarna for de varor som
ska slappas ut pa marknaden inom<EES sem pa forpackningarna for de varor som
ska slappas ut pa marknaden utanfor EES. Vadeavser dylika varor ar det — for att
kunna identifiera vilken marknad sem de ar, avsedda for — nédvandigt att tillgripa
ett for kdranden tillgangligt 1t-verktyg; dari finns en databas med uppgifter om
vilken marknad som ettskenkret varuexemplar var avsett for.

AB SA, med séted Magniees(Polen), dr svarande i det nationella malet. Bolaget
idkar naringsverksamhet i formyav distribution av elektronikvaror. Svaranden
saluforde pa den polska tarknaden varor som tillverkats av karanden och som av
karandenférsetts,med k&randens EU-varumarken. Svaranden kopte in de aktuella
varorna fran en anpan séljare an den som distribuerade varorna pa den polska
marknaden ‘och 'som kéranden hade ingatt avtal med. Svaranden fick fran denna
saljare forsakringar om att utslappandet pd den polska marknaden av namnda
varor inté utgjorde’nagot intrang i karandens EU-varumarken, i det att dessa
varumarkesrattigheter konsumerats till foljd av att kdranden, eller nagon annan
med, karandens samtycke, slappt ut de med EU-varumarken forsedda varorna pa
marknaden thom EES.

Ké&randen har yrkat att den hénskjutande domstolen ska forbjuda svaranden att
gora intrang i karandens EU-varumarkesrattigheter och darvid forbjuda import,
marknadsforing, import, utbjudande till forséljning, reklam och lagerhallning av
hogtalare och horlurar jamte forpackningar for sadana varor, som forsetts med
atminstone ett av karandens EU-varuméarken och som inte tidigare forts ut pa
marknaden inom EES av kdranden sjélv eller av annan med karandens samtycke.
Kéranden har dessutom yrkat att den hanskjutande domstolen ska forplikta
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svaranden att aterkalla eller forstora sadana hogtalare och horlurar samt varornas
forpackningar.

Kortfattad redogorelse for skalen till att férhandsavgdérande begars

Det ar mycket svart for svaranden att i en tvist vid domstol styrka att karanden
eller annan med karandens samtycke slappt ut ett visst varuexemplar pa EES-
marknaden. Svaranden kan visserligen véanda sig till sin sdljare men svaranden
kommer inte att fa nagon information om fran vem som varoma kopts in.
Leverantdrerna vill ndmligen inte r6ja sina leveranskéllor, detta forattinte forlora
sina avnamare.

Vid sin prévning av sadana karomal som det som ar aktuellf vididemhanskjutande
domstolen anvénder polska domstolar i sin rattspraxis. formuleringen *varer som
forsetts med karandens varumarken och som inte tidigare,slappts ut paymarknaden
i [EES] av kdranden (EU-varumaérkesinnehavare)qseller medhdennes samtycke”. Pa
motsvarande sétt har domstolsavgoranden formulerats vari“= med stod av de
nationella bestdammelser som i nationell rétt inforlivanartikel, 8 rdirektiv 2004/48
— domstolarna forelagger part att inkomma med uppgifter,om-de aktuella varornas
ursprung och distributionskanaler, samt, dven, beslut dér det foérordnas om
interimistiska sakerhetsatgarder, sasom kvarstad awdylika varor.

Samtliga ovanndamnda avgoranden utgdry, sasom “exekutionstitlar, den rattsliga
grunden da verkstallighetsatgéarder, vidtass, Ovannamnda skrivning medfor i
praktiken upphov till_ betydande, oklarheter da domstolsavgérandena ska
verkstallas. Till exempel har“det interimistiska beslut om skyddsatgarder som
meddelades innandalanighuvudsaken' vacktes vid den hénskjutande domstolen,
verkstallts pa sa“sattyatt karanden 1@t kvarstadsbeldgga alla varor som fanns i
svarandens besittning oeh som forsetts med karandens varumérken. Slutligen
pekade karanden, for, den verkstallande myndigheten ut vilka varuexemplar som
karandef_hade, latit. fora in till EES, det vill sidga de varor dar ensamréatten i
varumarkesrattsligt “hanseende hade konsumerats. | samband med att
domstolsavgorandet verkstalldes kompletterades saledes innehdllet i detta
avgorande m,med, < kiarandens pastdenden. Det var namligen utifran
demstolsavgorandet i sig inte mojligt att faststalla vilka exemplar av varorna som
skulle beldggas med kvarstad, och den verkstallande myndigheten utgick till foljd
daravifran de forklaringar som lamnats av karanden.

| ett annat mal vid den héanskjutande domstolen férelade namnda domstol
svaranden att till ratten inkomma med information om distributionskanaler for de
apparater som var i svarandens besittning och som forsetts med karandens EU-
varumérken och som inte hade forts in i EES av kdranden eller med dennes
samtycke. | ett beslut meddelat angaende tolkningen av det aktuella avgorandet
forelade ndamnda domstol svaranden att till forrattningsmannen éversanda samtliga
serienummer till namnda apparater samt forelade karanden att lata
forrattningsmannen  fa tillgang till en databas med hjalp av vilken
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forrattningsmannen skulle kontrollera om ett visst varuexemplar hade forts ut pa
marknaden inom EES av karanden eller med dennes samtycke. Detta avgdrande
andrades genom beslut meddelat av Sad Apelacyjny w Warszawie
(Appellationsdomstolen i Warszawa, Polen); déri slogs det fast att ett avgdrande
innehdllande formuleringen “varor som inte sldppts ut pd marknaden i [EES] av
kiiranden eller med dennes samtycke” i sjalv verket 6verlat at svaranden att avgora
vilka av de apparater som fanns i svarandens besittning som hade forts ut pa
marknaden inom EES av kdranden eller med dennes samtycke. Svaranden kunde
darmed uppge for karanden att svaranden inte innehade nagra,varor som
omfattades av med denna skrivning.

Detta satt att formulera avgoranden leder saledes till _diametralt \motsatt
verkstallighetspraxis, fran verkstéllighet av alla de med karandensyyvarumérke
forsedda varor som finns i svarandens besittning {oavsettyomukérandens
varumarkesrattigheter har konsumerats med avseendénpa ‘dessa varor) tillinget
réattsligt skydd for k&randens réattigheter varvid det ar upp till svarandeniatt avgora
vilka av de med ké&randens varumérke forsedda“varornayi Svarandens besittning
som slappts ut pa marknaden inom EES av karanden, eller medidennes samtycke.
Samtidigt uppkommer det pa grund avedetta ‘sétt “att formulera avgdranden
oklarheter om vad som galler enligt nationellyratt, Tdet att domstolsavgoranden
angaende parternas ansprak bor formuleras pa ett,sadant satt som gor det mojligt
att verkstalla dessa avgéranden bara'med hansyn tagenill domslutet, utan att man
ska behova ta hansyn till domskalen elleg, vidta andra atgarder. Att ett avgorande
innehaller forbud eller forelagganden med den hu aktuella formuleringen innebér
enligt den hanskjutande domstolen,att,domstolsavgorandet aterger lydelsen i den
lagbestammelse som @vgorandet grundasspa, men det ges darvid inte nagot
konkret uttryck av vilka'skyldigheter som en part har enligt den bestimmelsen.

Kéranden harggjort gallande att ‘detta satt att formulera domstolsavgtranden ar
motiverat, d&ven,om foljden bliratt varor interimistiskt beldggs med kvarstad trots
att de inte™bordeddet pa ‘grund av att varumarkesrattigheterna konsumerats.
Svarandemkan namhigen — genom sitt intrdng i kdarandens varumarkesrattigheter —
forvanta'sig vissa olagenbeter med anledningen av verkstalligheten.

Enligt den hanskjutande domstolen framstar det som oklart om detta resonemang
kan ‘gedtasy, Om®man godtar detta resonemang innebér det att det uppkommer
situationemda‘varor, pa grund av avgéranden som meddelas en nationell domstol i
en medlemsstat, kommer att beldggas med kvarstad trots att de lagligen kan
omsattas inom EES. Vidare kommer varorna att beldggas med kvarstad trots att de
exklusiva varumarkesrattigheterna inte blivit foremal for nagot intrang. Kéaranden
anser saledes att en sanktionsatgard kan vidtas gentemot svaranden (namligen att
de varor som finns i dennes besittning beldggs med kvarstad) enbart av det skélet
att svaranden idkar handel med varor som ar forsedda med k&randens varumarke
utan kdrandens samtycke, dven da nagot sadant samtycke inte erfordras pa grund
av att varumarkesrattigheterna konsumerats.
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Enligt artikel 19.1 [andra stycket] FEU ska medlemsstaterna faststédlla de
mojligheter till Overklagande som behdvs for att sékerstdlla ett effektivt
domstolsskydd inom de omraden som omfattas av unionsratten. Ett sadant omrade
ar den fria rorligheten for varor samt konsumtion av EU-varumaérkesrattigheter,
vilket underléttar den fria rorligheten. Konsumtion av varumarkesréttigheter ar
regional till sin natur och syftar till att sékerstélla fri rorlighet inom EES for
exemplar av varumarkesforsedda varor som har forts ut pa marknaden i angivet
omrade av varumarkesinnehavaren eller med dennes samtycke.

Enligt den hanskjutande domstolen framstar det som oklart huruvida
domstolsskyddet for den fria rorligheten for varor sékerstéalls medhansyn till hur
domstolsavgoranden formuleras i fraga om skydd av EU-varumarkeny, Dessa
oklarheter har uppkommit pa grund av det nationella sattsmedelSystemisom
innebar att sokanden kan fa verkstallighetsatgarderd vidtagna ‘mot, att “en
exekutionstitel kan uppvisas (domstolsavgéranden) sem “meddelats, i mal som
handlar om intrang i exklusiva EU-varumarkesrattigheteraDessa rattsmedel, deras
vasentliga kannetecken och hur de fungerar i praktiken beskrivs nedan:

Det interimistiska beslutet (varuexemplar beldggsymed, kvarstad) ar verkstallbart
av en forrattningsman. Om en forrattningsman beldggertwaror med kvarstad har
svaranden ratt att Overklaga “de "\ av %, forrattningsmannen  vidtagna
verkstallighetsatgarderna vid en distriktsdemstol (Vilket innebdr att 6verklagandet
inte kommer att prévas av en avdelning, vid fegional domstol specialiserad pa
immateriella rattigheter). Ett,sadant overklagande av forrattningsmannens beslut
ar ett rattsmedel som € gors “gallande ‘for att korrigera felaktigheter i
forrattningsmannens atgardersunder verkstalligheten da denna genomforts pa ett
satt som strider mat civilprocessuella, regler. Saledes ar det inte frdga om ett
rattsmedel som gér det mojligtuatt fa till stand en materiell prévning av karandens
ansprak. Om ett 6verklagande ges'in avseende forrattningsmannens atgarder ar det
saledes inte mgjligt att avgorashuruvida den aktuella varan forts in i EES av
varumarkesinnehavaren ellerimed dennes samtycke.

Aveh praxisyger Vid handen att detta rattsmedel ar ineffektivt i situationer dar
varumérkesinnehavaren later kvarstadsbelagga alla varor som forsetts med EU-
varumarket “(ech “saledes inte enbart de varor som inte tidigare forts ut pa
marknadenyinom»EES av varumérkesinnehavaren eller med dennes samtycke). |
ett av dessa fall forordnade nd&mligen domstol — efter att ha tagit del av svarandens
argument angaende forrattningsmannens atgarder — att forrattningsmannen skulle
radgoray med en varumarkesjurist. 1 sitt skriftliga utlatande angav
varumérkesjuristen att det endast ar k&randen (varumarkesinnehavaren) som
kunde peka ut vilka varor som skulle kvarstadsbeldggas. Detta innebér darfor att
det i praktiken &r varumarkesinnehavaren (i samarbete med forrattningsmannen)
som pa eget bevag anger vilka varor som ska kvarstadsbelaggas, och dennes
utsaga kan inte provas av domstol eftersom det inom ramen for ett 6verklagande
av forrattningsmannens beslut inte & mojligt att féreta ndgon sadan prévning.
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Pa liknande satt finns det oklarheter i fraga om verkstallighet av
domstolsavgdranden dar svaranden bland annat forbjuds att importera och
marknadsfora varor som forsetts med ké&randens varumérke och som tidigare inte
slappts ut pa marknaden inom EES av karanden eller med dennes samtycke.
Sadana domstolsavgéranden ska verkstdllas av domstol sasom verkstéllande
myndighet enligt artikel 1051 kpc, som foreskriver att domstol — pa kérandens
yrkande och efter att parterna beretts tillfalle att yttra sig — ska utférda vite
gentemot svaranden om denne inte efterkommer sina aligganden. | namnda
bestdimmelse foreskrivs endast att parterna ska beredas tillfalle att yttra sig men
inte att dberopa bevisning. | verkstallighetsarendet avgor domstolendsaledes sasom
verkstdllande myndighet huruvida de aktuella varorna ska @emfattas av ett
forbudsforeldggande, enbart utifran vad parterna uppgett under.sammantradet.

Aven om ratten sdsom verkstillande myndighet fick t& upp bevisning, i detta
avseende, skulle denna domstol anda bara ha kunnat utga fran den bevisning som
aberopats av karanden (det vill séaga de it-verktyg som ‘karanden anvander sig av)
och de uppgifter som Il&mnats i detta avSeende;, ‘eftersem¢hdet under
verkstéllighetsforfarandet skulle bli lika svart “fOm, svaranden” som under
domstolsforfarandet (se punkt 6 ovan) att ahge vem,som,efterhand kopt respektive
salt de aktuella varorna.

Samma Overvaganden gor sigergéllande. vad “avser verkstallighet av ett
domstolsavgorande dar det forordnas att,desaktuella varorna ska forverkas eller
inte far marknadsforas. | ett,sadant fall handlaggs arendet av domstolen enligt
artikel 1050 kpc som — @ill skilpad, fran \artikel 1051 dari — inte kréver att
domstolen finner att™ svarandeny, intes fullgjort sina dligganden enligt
domstolsavgorandetaDarmed kommer svarandens synpunkter angaende huruvida
aliggandena enligt exekutionstitelnhar fullgjorts inte att bli féremal for prévning,
vilket innebératt svaranden inte kan forsvara sig och dérvid gora gallande att de
exklusiva EU-varumarkesrattighéterna har konsumerats savitt avser de aktuella
varorna.

Enligt den hanskjutande® domstolen &r det inte heller mojligt for svaranden att
invanda mot verkstalligheten i detta fall. Ett av villkoren for att framstalla en
sadan invandning@r att det uppkommit en omstandighet som en foljd av att ett i
ett, doemstolsavgérande angivet aliggande inte langre galler eller inte kan
verkstallas,, “och i vissa fall att aliggandet fullgjorts eller att en
kvittningsinvandning framstéllts. A andra sidan kan en invdndning mot
verkstallighet inte anvéandas for att klargora innehallet i det domstolsavgorande
som utgdr exekutionstiteln. I annat fall skulle en sadan invandning innebara att en
faststallelsetalan aterigen aktualiseras.

Dessutom ar de krav som stélls pa svaranden i samband med att en invandning
framstalls mot verkstallighet av relevans 1 detta avseende. | ett
verkstallighetsforfarande ska svaranden framstédlla alla de invandningar som
svaranden avser att gora gallande, vid dventyr av att invandningsratten annars
prekluderas. | en situation dar det ar majligt att identifiera de aktuella varorna pa
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grundval av bevis och verktyg som enbart star till rattighetsinnehavarens
(kérandens) forfogande, utgor detta krav ett avsevart hinder for svaranden, i det att
svaranden i samband med verkstallighetsforfarandet inte kan ange vilka varor som
omfattas av invandningen om att varumaérkesrattigheterna har konsumerats.

Saledes ar det — savitt avser tillgangliga rattsmedel — inte majligt att inom ramen
for verkstéllighetsforfaranden eller forfarande for att sékerstélla rattigheter
avseende ifragavarande foreldggande och forbud anvanda verktyg som skulle
kunna eliminera risken for att dessa foreldgganden eller forbud avser varor som
omfattas av exklusiva varumaérkesrattigheter som konsumerats. Detta innebér att
domstolsskyddet for den fria rorligheten for varor kan komma attyinskrankas i och
med att domstolsavgdranden formuleras pa satt som angetts ovan.

Denna risk skulle kunna elimineras om domstolsavgorandena formulerades pa‘ett
precist satt sa att det inte blir nédvandigt att i samband, med verkstallighetsskedet
avgora vilka av de varor, som svaranden har i sin besittaing och som férsetts med
karandens varumarke, som inte slappts ut @a, marknadenyinom EES av
varumarkesinnehavaren eller med dennes “isamtycke. \\Detta “skulle kunna
astadkommas genom att man i domstolsavgorandet, Klart och precis anger
exempelvis markning eller serienummer fér de,varorsomforsetts med varumarket
och som omfattas av forbudet eller forelaggandet,, VVad'galler de varor som finns i
svarandens besittning per den dagsdaydomstelsavgorandet meddelas torde det inte
finnas nagra svarigheter med att formulera yrkandet (och darmed réttens domslut)
pa detta satt. Vad avser de varor som forsetts med karandens varumarke och som
kommit i svarandens besittning ‘efter,den dag domstolsavgdrandet meddelades,
torde det dessutom utiffdn skyddet for den.fria rorligheten for varor vara pakallat
att dessa varor kan identifieras pa ett otvetydigt satt som att de forts in (eller inte
forts in) i EES avgvarumarkesinnehavaren eller med dennes samtycke.



