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Asunto C-355/21

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:

7 de junio de 2021
Organo jurisdiccional remitente:

Sad Najwyzszy (Tribunal Supremo, Polonia)
Fecha de la resolucion de remision:

29 de diciembre de 2020
Parte demandante:

Procter & Gamble International,Operations, SA
Parte demandada:

Perfumesco.pl sp. z'0.0., sp. k.

Objeto del preocedimienta ante'el organo jurisdiccional nacional

Violacion'de la'marcawegistrada de la Union n.° 000049254 HUGO BOSS

Objetoy. fundamentojuridico de la peticion de decision prejudicial

Interpretacion delarticulo 10 de la Directiva 2004/48; articulo 267 TFUE

Cuestign prejudicial

¢Debe interpretarse el articulo 10 de la Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto
de los derechos de propiedad intelectual, en el sentido de que se opone a la
interpretacion de una disposicion nacional segun la cual la medida de proteccion
consistente en la destruccion de las mercancias se refiere Unicamente a las
fabricadas o designadas ilicitamente y no puede aplicarse a las mercancias
comercializadas ilicitamente en el Espacio Econdémico Europeo respecto de las
cuales no pueda afirmarse que hayan sido fabricadas o designadas ilicitamente?
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Disposiciones del Derecho de la Union y jurisprudencia del Tribunal de
Justicia invocadas

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): articulo 10

Reglamento (CE) n.° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la
marca de la Unién Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su version modificada por el
Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consgjoy,de 16 de
diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21): articulos 9 y 102

Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad inteleetual relagcionados
con el comercio (DO 1994, L 336, p. 214) (en lo sucesivon«Acuerdo sobrerdlos
ADPIC»)

Informe de la Comision al Parlamento Europeo, @l ConsejorEconomico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones, relative a la aplicacion,de la Directiva
2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, den29%.de abril de 2004,
relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, Bruselas, 22.12.2010
[SEC(2010) 1589 final]

Sentencia de 10 de abril de 1984¢wen Colson y"Kamann (14/83, EU:C:1984:153)

Sentencia de 26 de abril e, 2007, Boehringer Ingelheim y otros (C-348/04,
EU:C:2007:249)

Disposiciones denDerechoy, nacional y jurisprudencia de los O6rganos
jurisdiccionales nacionales invecadas

Ustawa z dnia 30 czerwea 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Ley de 30
de junig de 2000 sobre eh,Derecho de Propiedad Industrial) (version refundida:
Dz, dey2020, ‘partida 286, en su version modificada; en lo sucesivo, «p.w.p.»):
articulo 286

Sentencia dely Sad Najwyzszy (Tribunal Supremo, Polonia), de 14 de abril de
2003, I'€CKN308/01, no publicada

Breve exposicién de los hechos y del procedimiento principal

El demandante es fabricante de articulos de perfumeria; estd autorizado para
utilizar en exclusiva la marca denominativa de la Unién n.° 000049254 HUGO
BOSS en virtud de un contrato de licencia, otorgado por el titular de la marca,
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG de Metzingen, y para
presentar y sostener en nombre propio solicitudes y demandas relativas a la
violacién de los derechos sobre dicha marca.
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HUGO BOSS es una de las mayores marcas mundiales en el sector de la moda y
de la perfumeria. La sociedad, fundada en 1924 en Metzingen por Hugo Ferdinand
Boss, vende actualmente productos que llevan esta marca en 129 paises del
mundo.

El titular del derecho vela por la imagen y la reputacion de sus marcas, asi como
por la alta calidad de los productos ofertados con la marca HUGO BOSS.
Asimismo, se esfuerza por brindar a los destinatarios los mejores estandares de
servicio. La venta se lleva a cabo por medio de cadenas de perfumerias
autorizadas, que estan obligadas a prestar especial atencién a la reputagion de la
marca HUGO BOSS vy al carécter lujoso de los productos designados por esta.
Ello conlleva poner muestras de los productos a disposicione losiclientesiLas
muestras son entregadas por el titular de forma gratuita a_los vendedoreswy a los
distribuidores autorizados, Unicamente a efectos de preséntaciony promocion de
los cosméticos, en frascos idénticos a los productostdestinados, ala venta que
Ilevan la marca HUGO BOSS. Su embalaje exterioftieng,un, color clare uniforme,
en el que es visible que la muestra no est4 destinada a‘la ventay,por.ejemplo, [con
menciones como] «not for sale», «demonstration» o «tester». Estos productos no
son comercializados en el EEE por el titular del derechowni eemel consentimiento
de este.

Durante el procedimiento relativo a layviolacién de los derechos de marca, se
resolvié en 2016 el contrato de licencia que unias@ HUGO BOSS Trade Mark
Management GmbH & Co. KG con el demandante.

El demandado ejerce desde enero'de 2012 una actividad econdmica consistente en
la venta al por mayar de articules de,perfumeria mediante la tienda online con la
direccion perfumescowpl. .La, seciedad distribuye, entre otros, ejemplares de
muestra de articulos'de perfumeria HUGO BOSS, no destinados a la venta, en los
que consta laxmencidoM«TESTER». A este respecto, informa a los clientes de que
la muestrapempaguetada,emcarton blanco y desprovista de tapon de cierre, no se
distingue por'su olor del preducto ordinario.

Al“tenen,conocimiento de esta practica, el demandante presentd una demanda
contra el demandado por violar los derechos de marca de que se trata, solicitando
asimismo el ‘etorgamiento de medidas cautelares. En ejecucion del auto sobre
medidas,cautelares, el agente judicial practico el 28 de julio de 2016 el embargo
de perfumes, aguas de perfume y aguas de tocador en embalajes con la marca
HUGO "BOSS, consistentes en muestras no destinadas a la venta, en las que
constaban menciones como «not for sale», «demonstration» o «tester» y cddigos
que sefialaban, segun la declaracion del demandante, que dichos productos estaban
destinados a ser comercializados fuera del EEE, y de las que se habian suprimido
o tapado los codigos de barras.

Mediante sentencia de 26 de junio de 2017, el Sad Okregowy w Warszawie
(Tribunal Regional de Varsovia) prohibio al demandado utilizar la marca de la
Union HUGO BOSS, registrada en la EUIPO con el nimero 000049254 para los
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productos de la clase 3 de la clasificacion de Niza (perfumes, agua de perfume,
agua de tocador); requirié al demandado que destruyera, a sus expensas, en el
plazo de dos semanas desde la firmeza de la sentencia, los productos designados
por esta marca que no hubiesen sido comercializados en el EEE por el titular del
derecho o con el consentimiento de este, incluidos los productos embargados por
el agente judicial el 28 de julio de 2016; requirié al demandado que publicara,
también a sus expensas, la informacion sobre la resolucién; desestimé la demanda
en todo lo demas y condend al demandado al pago a favor del demandante de
6 377 eslotis polacos (PLN) en concepto de costas procesales.

Mediante sentencia de 20 de septiembre de 2018, el Sad Apelacyjny w Warszawie
(Tribunal de Apelacion de Varsovia) desestimé el recurse, de ‘apelacionydel
demandado interpuesto contra dicha sentencia.

El Sad Apelacyjny hizo plenamente suya la postura del Sad Okregowy.<Sefialo
que no podia estimarse la excepcion de falta, de\legitimaciényactiva del
demandante. Con arreglo al articulo 22, apartade, 3, del, Reglamento n.°207/2009,
pese a que el licenciatario solo podré ejercerdacciones_ relativas aya violacion de
una marca de la Unién con el consentimiento del titulandesesta, el titular de una
licencia exclusiva podra ejercitar tal acciomcuando el titulande la marca, habiendo
sido requerido, no haya ejercido por si mismonla accion per violacion dentro de un
plazo apropiado. Es pacifico que en el momentonde la presentacion de la presente
demanda, el demandante era titularsde una, licencia‘exclusiva sobre la marca de
que se trata.

A juicio del Sad Apelagyjnynse cumplen 10s requisitos establecidos en el articulo
9, apartado 2, letra a), del'Reglamente n.°207/2009 para la proteccion de la marca
de la Unién. Segtn el inventario, de los productos embargados por el agente
judicial, Unicamente, 226 productos se destinaban al mercado europeo y, a este
respecto, se habia‘agotade el derecho de marca registrada. En el caso del resto de
los productos, ne Se Negd a,agotar el derecho de marca debido a que no habian
sido comercializades ‘en el EEE. Asi, 48 unidades de perfume embargadas eran
muestrasique contenian la informacion de que no estaban destinadas a la venta al
por.mener523 perfumes no estaban destinados al mercado europeo y 3641
perfumes embargados estaban dotados de adhesivos cubridores, que no permitian
identificar la‘region geogréfica a la que se destinaban, de modo que, respecto a
dichos ‘productos, no puede determinarse que se haya agotado el derecho
exclusivo en el sentido del articulo 13, apartado 1, del Reglamento n.° 207/2009.

Por cuanto se refiere a los 3 641 perfumes embargados dotados de adhesivos
cubridores, también se habian dafiado los embalajes originales y se habia retirado
la pelicula original que los protegia. Lo anterior supone que, respecto a dichos
productos, el titular de la marca esta facultado para prohibir su uso con arreglo al
articulo 13, apartado 2, del Reglamento n.° 207/2009, conforme al cual el apartado
1 de dicho articulo no se aplicard cuando existan motivos legitimos que justifiquen
que el titular se oponga a la comercializacion ulterior de los productos, en especial
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cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su
comercializacion.

El 6rgano jurisdiccional de segunda instancia sefiald que, con arreglo al articulo
102, apartado 2, del Reglamento n.° 207/2009, el tribunal de marcas de la Union
podré dictar asimismo las medidas o las providencias previstas en la legislacion
aplicable que considere adecuadas a la luz de las circunstancias del caso. La
norma anterior permite, en especial, aplicar el articulo 286 p.w.p. Conforme al
tenor literal del articulo 286 p.w.p., este resulta aplicable Unicamente cuando se
haya producido una fabricacion o designacion ilicita de los productosy.situacion
que no ha tenido lugar en el presente litigio. En efecto, el+demandante no
cuestiona que los perfumes embargados por el agente judigial seanyproductos
originales; solo afirma que no existe consentimiento del titular,de la‘marca para
comercializarlos en el EEE y que el demandado no ha probado‘la existencia de
dicho consentimiento.

A juicio del drgano jurisdiccional de segundasinstanciayelypresente litigio no
puede limitarse a una interpretacion literal del articulo 286 p.w.ps, puesto que la
finalidad de este es transponer la Directiva 2004/48. Cen ‘atreglo al articulo 10,
apartado 1, de dicha Directiva, los Estados miembrosygarantizardn que las
autoridades judiciales competentes puedamordenar, a peticion del solicitante, que
se tomen las medidas adecuadas respecte ‘de las mercancias que dichas
autoridades hayan descubierto que ifringen uniderecho de propiedad intelectual.
Estas medidas incluiran le® siguientey, retirada) de los circuitos comerciales;
apartamiento definitivo deMos Circuitos comerciales o destruccion. La Directiva ha
impuesto a los Estadosmmiembros deyla /Unién la obligacion de adoptar una
regulacion que permita a 10s\0rganos. jurisdiccionales ordenar la destruccion de
aquellas mercancias, respectorde™as cuales se haya descubierto que infringen un
derecho de prepiedadvintelectual, Por tanto, mientras que el articulo 286 p.w.p.
literalmente soloy permite, que el 6rgano jurisdiccional nacional pueda ordenar
destruir_,los preductos \cuando estos hayan sido fabricados o designados
ilicitamente, el articule, 10, apartado 1, de la Directiva 2004/48 dispone que se
permita_acordar ‘este tipo de medida en cualquier supuesto de infraccién de los
derechos‘depropiedad intelectual, incluidos los derechos de propiedad industrial.
Ajuicio dehSad,Apelacyjny, debe efectuarse una interpretacion del articulo 286
p:w.pA cenforme al Derecho de la Union, reconociendo que la orden de
destruccion de los productos afecta a cada supuesto en el que estos infrinjan los
dereches/de propiedad industrial. En otras palabras, debe considerarse que cada
producto que viola los derechos de propiedad industrial ha sido fabricado
ilicitamente en el sentido del articulo 286 p.w.p.

El 6rgano jurisdiccional de segunda instancia consider6 que Unicamente la
resolucion ordenando la destruccién de los perfumes comercializados sin el
consentimiento del titular de la marca permitiria la proteccion de dicho derecho.
Subrayd que, para comercializar los perfumes que se hallaban en posesion del
demandado, se emprendieron una serie de acciones que pretendian ocultar la falta
de consentimiento del titular de la marca. Ademas, en el caso de la venta de las
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muestras, el demandado debia de ser plenamente consciente de la falta de
consentimiento del titular de la marca para comercializar los productos en el EEE.
Adicionalmente, una parte considerable de los perfumes en posesion del
demandado respecto de los cuales no existia consentimiento del titular de la marca
para su comercializacion en el EEE tenia los embalajes dafiados debido a la
supresion del codigo de seguridad. Habida cuenta de que los perfumes designados
por la marca HUGO BOSS son productos exclusivos, su eventual
comercializacién menoscabaria las funciones que cumple la marca de que se trata
y podria repercutir negativamente en la reputacion de esta; al mismo tiempo,
refleja la gravedad de la infraccion del derecho exclusivo y pone de manifiesto los
derechos legitimos de terceros que abogan por la destruccion de diehos productos.

El Sad Apelacyjny considerd6 que no es convincente la argumentacion del
demandado segun la cual la destruccién de una parte ‘de las perfumesy,que se
hallaban en su posesion le impediria reclamar los dereches inherentesa tales
productos frente a terceros. A juicio de dicho érgane,jurisdiccional,el*valor de los
perfumes que deben destruirse no incide en quese declare que’la aplicacion de esa
medida en el presente litigio pueda ser una actuaciongue trascienda la gravedad
de la infraccién. EI demandado jamas haracreditado el valor de los perfumes
embargados por el agente judicial, por_lo que no puede,determinarse qué cantidad
de fondos fue invertida a tal fin por aquel."Ademas, el valer podria evaluarse en el
contexto de los criterios del articulo 286vp.w.p. Si,se confrontara simultaneamente
con las ganancias que obtuvo'el demandadoycon la comercializacion de los
perfumes respecto de losd cuales nowexistias consentimiento del titular. La
intensidad con la que el demandado iafringia el derecho derivado del registro de la
marca HUGO BOSS, 'ynel “estado de,los perfumes embargados tienen una
importancia fundanental para,apreciar la gravedad de la infraccion del derecho
resultante del registro yndeslossintereses de terceros, mientras que el valor en si de
los productos@gue debansydestruirse tiene, en este contexto, una importancia
secundaria.

El 6rgano jurisdiccional de segunda instancia declardé que el otorgamiento de la
proteccion al demandante, en la medida resultante de la sentencia impugnada, no
supene un,abuso poriparte de este ultimo de un derecho subjetivo en el sentido del
artieulo 5 k'¢. T¢€adigo Civil)]. EI demandado, mediante la violacion del derecho
exclusive,de la marca de la Union, incumplio los principios del comercio justo,
incluidas, la‘competencia leal y las buenas practicas. El1 Sad Apelacyjny subrayo
que elabuso de un derecho subjetivo no puede ser invocado eficazmente por
quien vulnera los principios de convivencia social.

El demandado interpuso un recurso de casacion contra la anterior resolucion
alegando la infraccion de disposiciones procesales, al declararse que el
demandante es una entidad legitimada para intervenir como parte del presente
procedimiento, y la infraccion del Derecho sustantivo, es decir, del articulo
286 p.w.p., mediante su interpretacion errénea y la consiguiente orden de
destruccion de los productos embargados, sin que el demandante haya cuestionado
que los productos embargados por el agente judicial sean productos originales; del
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articulo 13 del Reglamento n.° 207/2009, mediante su aplicacion incorrecta, al
considerarse que los productos embargados fueron comercializados en el EEE sin
el consentimiento del demandante, y del articulo 5 k.c., mediante su inaplicacion y
el reconocimiento de la procedencia y proporcionalidad de las acciones
formuladas por el demandante frente a las potenciales violaciones de la marca.

Breve exposicion de la motivacion de la peticion de decision prejudicial

Los 6rganos jurisdiccionales que han conocido del fondo del presente,litigio han
adoptado una interpretacién del articulo 286 p.w.p. conforme con.el Derecho de la
Unidn. Dicha disposicion permite al organo jurisdiccional ordenar,“entre“otras
cosas, la destruccion de los productos y de los instrumentos y materiales utilizados
para la fabricacion o designacion de dichos productos, pero selo la de,aquellos:que
sean propiedad del infractor y que hayan sidoefabricados “o¢ designados
ilicitamente. Sin embargo, debe tomarse en consideraciomnel tenordel, articulo 10
de la Directiva 2004/48, que no limita la adopcign.de‘las medidas,apropiadas solo
para las mercancias que hayan sido fabricadas o“designadas“ilicitamente. En
efecto, esta ultima disposicion tiene por_ebjeto las mercancias respecto de las
cuales se haya descubierto que infringen un derecho'de prepiedad intelectual. En
consecuencia, estos drganos jurisdieionales han declarado que la norma del
Derecho nacional no puede ser incompatible, con el Derecho de la Union,
entendido este en sentido amplia, y'debe ordenarseNa’destruccion de los productos
también cuando estos no hayan sido fabricados 0 designados ilicitamente por el
titular.

En relacion con lo expuestophasurgido un‘interrogante juridico, que constituye el
objeto de la cuestion prejudicialya,saber, si el articulo 10 de la Directiva 2004/48
se opone a que.Se adoptertna interpretacion de una disposicion nacional que limite
la posibilidad, de erdenar, laxdestruecion de las mercancias a aquellas fabricadas o
designadas,ilicitamente.

En_pro de una aplicacion, literal del articulo 286 p.w.p. aboga sobre todo el hecho
de‘gue™la ‘modificacion de este articulo, que tuvo lugar en virtud de la ustawa
2:9 maja 2007r. o)zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
niektérych innych ustaw (Ley de 9 de mayo de 2007 por la que se modifican la
Ley deh Derecho de Autor y de los Derechos Conexos y otras leyes) (Dz.U. de
20074%,n.9 99, partida 662), era efecto de la transposicion de la Directiva 2004/48.

La sentencia de 10 de abril de 1984, von Colson y Kamann (14/83,
EU:C:1984:153), sefiala que la obligacion de los Estados miembros, derivada de
una Directiva, de alcanzar el resultado previsto por esta, se impone a todas las
autoridades de los Estados miembros, incluidos los 6rganos jurisdiccionales, en el
ambito de sus competencias. En consecuencia, debe suponerse que la
modificacion del articulo 286 p.w.p. toma en consideracion las soluciones
incluidas en la Directiva 2004/48.
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Otro argumento que aboga por una interpretacion literal del articulo 286 p.w.p. es
la postura de la doctrina nacional. Pues bien, de forma mayoritaria, esta considera
que los productos que no hayan sido declarados como fabricados o designados
ilicitamente en el pais de su fabricacion no pueden incluirse en una demanda en
virtud del articulo 286 p.w.p. Ello es asi porque resulta dificil explicar el motivo
por el cual un producto inicialmente original y legal, debido a la aparicién de
ciertos hechos, sin injerencia fisica en su estructura, se convierte de repente en un
producto ilegal. Dicha disposicion se refiere de forma inequivoca a cuestiones
técnicas relativas a la fabricacion y designacion de los productos con marcas. No
resulta aplicable a supuestos que trascienden de dicho ambito, especialmente los
relativos a la comercializacién, la importacion o la modificacion de, su,finalidad o,
también de forma mas amplia, a supuestos de utilizacién ilicita “de “productos
mediante marcas legales.

Por otro lado, ya con anterioridad a la incorporacion déila Directiva 2004748, en la
jurisprudencia de los tribunales polacos existia la pesturaisegun-la cuak,al conocer
de litigios en los que aparecen problemas juridiees tegulades per el Derecho de la
Unidn, los 6rganos jurisdiccionales estan obligados arealizar una interpretacion
inspirada por la interpretacion y el espiritu del Dereche de,la Union. En otras
palabras, la invocacion de las bases de_la legislacion de la®Union deberia tratarse
como una de las directrices de la interpretacion correeta del Derecho vigente
(véase la sentencia del Sad Najwyzszy de 14'detabril de 2003, T CKN 308/01, no
publicada).

El Tribunal de Justicia de'la Union Europea también se pronuncio en este sentido
en la sentencia de 26_derabril, de 2007%Boehringer Ingelheim y otros (C-348/04,
EU:C:2007:249). ElTribunahdenJusticia declaro, entre otras cosas, que el derecho
de prohibicion conferido al titularde 1amarca frente a un importador paralelo de
productos farmacéutieos que, ‘aunque no hayan sido falsificados, han sido
comercializades ‘ineumpliendo la,obligacion de advertencia previa a este titular no
puede diferir del, que ‘tiene“conferido respecto de los productos falsificados. En
ambos €asos, los preductosino deben comercializarse en el mercado en cuestion.

Por.ultimonen el “nforme de la Comision al Parlamento Europeo, al Consejo
Ecenémicoy Secial Europeo y al Comité de las Regiones, relativo a la aplicacion
de la'Rirectiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril
de2004, “relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual
[SEC(2010) 1589 final], se ha sefialado como objetivos de la Directiva 2004/48 el
dotar a les titulares de derechos de propiedad intelectual y a las autoridades de los
Estados miembros de un conjunto de herramientas minimo pero homogéneo para
luchar contra las violaciones de derechos de propiedad intelectual e incorporar
medidas de Derecho civil del Acuerdo sobre los ADPIC al marco juridico de la
UE, permitiendo al mismo tiempo a los Estados miembros afadir sanciones y
recursos mas favorables para los titulares de derechos de propiedad intelectual.

De lo anterior se desprende que en el seno de las instituciones de la Union
prevalece el planteamiento segln el cual la Directiva 2004/48 debe suponer un
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minimo especifico para el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.
Segun este enfoque, el articulo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe
constituir el punto de partida para interpretar el Derecho nacional. En otras
palabras, todo justiciable de cualquier Estado miembro deberia tener garantizada
la tutela juridica al menos al nivel resultante de las disposiciones de la Directiva
2004/48, en el presente caso, con los limites trazados por el tenor del articulo 10,
apartado 1, de esa Directiva. Conforme al planteamiento del Sad Najwyzszy
adoptado en la sentencia anteriormente citada, la invocacion de las bases de la
legislacion de la Union deberia tratarse como una de las directrices de la
interpretacion correcta del Derecho vigente.

A su vez, los representantes de la doctrina juridica polaca abogan por la
interpretacion literal del articulo 286 p.w.p., planteamiento que“wiene,reforzado
por la reforma de la citada disposicion a resultas de“la ‘incorporacion de“la
Directiva 2004/48 al ordenamiento juridico nacional.

En consecuencia, en los hechos del litigio examinado ‘existen‘motivos para que el
Sad Najwyzszy plantee al Tribunal de Justicia la,cuestion prejudieial sefialada en
la presente resolucion.



