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1. El Tribunal de Justicia de la Unién Euro-

pea ha venido ocupandose de la relevancia
que tiene el transito por la Union Europea
de mercancias que infringen derechos de
propiedad industrial o intelectual. La cues-
tion se enmarca en la interpretacion del
Reglamento (CE) n°© 3295/94 del Consejo,
de 22 de diciembre de 1994, por el que
se establecen determinadas medidas rela-
tivas a la introduccion en la Comunidad y
a la exportacidon y reexportacion fuera de
la Comunidad de mercancias que vulneran
determinados derechos de propiedad inte-
lectual, modificado por el Reglamento (CE)
n° 241/1999 del Consejo, de 25 de enero
de 1999 y en la interpretacion del poste-
rior Reglamento (CE) n© 1383/2003 del
Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a
la intervencion de las autoridades aduane-
ras en los casos de mercancias sospecho-
sas de vulnerar determinados derechos de
propiedad intelectual y a las medidas que
deben tomarse respecto de las mercancias
que vulneren esos derechos.

Los pronunciamientos dictados por el TIUE
se refieren sobre todo a la infraccion de
marcas, pero esta jurisprudencia se consi-
dera aplicable a otros derechos de propie-
dad industrial como las patentes [Asi, por
ejemplo, GroBe Ruse-KHaN/JAEGER, “Policing
Patents Worldwide? EC Border Measures
Against Transiting Generic Drugs Under EC
and WTO Intellectual Property Regimes”,
IIC, 2009. pags. 502 ss (519)].

2. A la vista de la jurisprudencia del Tribunal

de Justicia sentada en sus sentencias de
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6 de abril de 2000, The Polo/Lauren Com-
pany LP y PT. Dwidua Langgeng Pratama
Internacional Freight Forwarders; de 23
de octubre de 2003, Administration des
douanes et droits indirects y Rioglass,
S.A., Transremar, S.L; y de 7 de enero
de 2004, Montres Rolex SA y otros] cabia
concluir que el transito de mercancias por
el territorio de un Estado miembro cons-
tituia un uso en el trafico econdmico de
ese Estado de la marca que figuraba sobre
dichas mercancias, Unicamente cuando di-
chas mercancias no habian sido objeto de
comercializacién en la Comunidad, y por
lo tanto, carecian del estatuto aduanero
de mercancias comunitarias. En esos ca-
sos, la inclusién de dichas mercancias en
el régimen aduanero de transito externo
no era impedimento para que el titular de
una marca ejercitase las correspondientes
acciones contra el propietario de las mer-
cancias en transito. En cambio, el transito
intracomunitario de mercancias no repre-
sentaria un uso en el trafico econdmico de
las marcas que figuran sobre dichos pro-
ductos.

Sin embargo, esta tesis —-que establecia
diferencias segun se tratase o no de mer-
cancias comunitarias- se vio alterada por
la sentencia del Tribunal de Justicia de 18
de octubre de 2005, Class Internacional
BV y Colgate-Palmolive Company, Unile-
ver NV, Smithkline Beecham plc, Beecham
Group plc, en la que el Tribunal de Justi-
cia concluye que la mera entrada material
de mercancias no constituye un uso en el
trafico econdmico de la marca que consta
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sobre las mismas, de forma que la inclu-
sién de productos originales de una marca
en régimen aduanero de transito externo
o de depdsito aduanero no constituye, en
si mismo, una violacion del derecho del ti-
tular de dicha marca a controlar la primera
comercializacion en la Union Europea. Por
el contrario, el Tribunal hace depender la
posibilidad de ejercitar el derecho de mar-
ca de la circunstancia de que exista un
ofrecimiento de las mercancias en transito
o depositadas en aduana que implique una
comercializacion en la Union.

Posteriormente, la sentencia del Tribunal
de Justicia de 9 de noviembre de 2006
Montex Holdings Ltd y Diesel Spa ratifica
esta jurisprudencia, sosteniendo que es
indiferente que las mercancias que tran-
sitan por el Estado sean o no originales,
esto es, que el titular de la marca no po-
dra ejercitar sus derechos de exclusiva
aunque las mercancias que transitan sean
ilicitamente marcadas con el signo distinti-
VO, Y que es irrelevante cual sea el Estado
de origen y de destino de las mercancias,
asi como el mero riesgo hipotético de que
las mercancias en transito entren ilicita-
mente en el trafico econédmico del Estado
de paso.

Pese a todo, la sentencia Montex no ha
sido uniformemente interpretada por los
Estados miembros de la UE, y en la actua-
lidad se aprecia una notable divergencia
entre los Estados a la hora de considerar
que los bienes en transito infringen o no
derechos de propiedad industrial o intelec-
tual.

3. Pues bien, en este marco de incertidumbre

se estaba a la espera de la sentencia del
TJUE en los asuntos acumulados C-446/09,
Koninklijke Philips Electronics NV contra
Lucheng Meijing Industrial Company Ltd,
Far East Sourcing Ltd, Ré&hlig Hong Kong
Ltd, Roéhlig Belgium NV'y C-495/09, Nokia
Corporation contra Her Majesty’s Com-
missioners of Revenue and Customs.
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Esta esperada sentencia ha sido dictada el
1 de diciembre de 2011 y en ella el Tribu-
nal de Justicia establece que el Reglamen-
to (CE) n° 1383/2003 del Consejo, de 22
de julio de 2003, relativo a la intervencién
de las autoridades aduaneras en los casos
de mercancias sospechosas de vulnerar
determinados derechos de propiedad inte-
lectual y a las medidas que deben tomarse
respecto de las mercancias que vulneren
esos derechos, asi como su predecesor, el
Reglamento (CE) n© 3295/94, deben in-
terpretarse en el sentido de que las mer-
cancias procedentes de un tercer Estado y
gue son una imitaciéon de un producto pro-
tegido en la Unidn Europea por un derecho
de marca o una copia de un producto pro-
tegido en la Unién mediante un derecho de
autor, un derecho afin, un modelo o un di-
bujo no pueden calificarse de «mercancias
falsificadas» o de «mercancias piratas» en
el sentido de los citados Reglamentos por
el mero hecho de que se hayan introdu-
cido en el territorio aduanero de la Unién
bajo un régimen suspensivo.

Asimismo, entiende el TJUE que las mer-
cancias procedentes de un tercer Estado y
que son una imitacion de un producto pro-
tegido en la Unidn Europea por un derecho
de marca o una copia de un producto pro-
tegido en la Unidon mediante un derecho
de autor, un derecho afin, un modelo o un
dibujo pueden, en cambio, vulnerar el ci-
tado derecho y, por tanto, calificarse de
«mercancias falsificadas» o de «mercan-
cias piratas» cuando se acredite que estan
destinadas a una comercializacion en la
Unidén Europea.

Como ya habia indicado en sentencias pre-
cedentes, el TIUE establece que la inten-
cion de comercializar las mercancias en la
Unién Europea queda acreditado, no soélo
cuando resulta que las citadas mercancias
han sido objeto de una venta a un cliente
en la Union o de una oferta de venta o de
una publicidad dirigida a consumidores en
la Unidn, sino también cuando resulta de
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documentos o de correspondencia relati-
va a dichas mercancias que se prevé una
desviacion de éstas a los consumidores en
la Unidn.

A estos efectos, también establece la
sentencia ahora referida que “para que
la autoridad competente para resolver
sobre el fondo pueda examinar adecua-
damente la existencia de tal prueba y
de otros elementos constitutivos de una
vulneracién del derecho de propiedad
intelectual invocado, la autoridad adua-
nera ante la que se presenta una soli-
citud de intervencion debe, en cuanto
disponga de indicios que permitan sos-
pechar la existencia de la citada vulnera-
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cidn, suspender el levante o proceder a
la retencién de las citadas mercancias”.
Y “entre estos indicios pueden figurar,
en particular, el hecho de que el destino
de las mercancias no se haya declarado
pese a que el régimen suspensivo solici-
tado exige tal declaracién, la inexistencia
de informacidn precisa o fiable sobre la
identidad o la direccién del fabricante o
del expedidor de las mercancias, la fal-
ta de cooperacidn con las autoridades
aduaneras o también el descubrimiento
de documentos o de correspondencia re-
lativa a las mercancias en cuestién que
haga suponer que puede producirse una
desviacion de éstas a los consumidores
en la Unién Europea”.
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