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Asunto C-583/12

Sintax Trading OU
contra
Maksu- ja Tolliameti

[Peticion de decisiéon prejudicial planteada por el Riigikohus (Estonia)]

«Intervencién aduanera de mercancias sospechosas de vulnerar derechos de propiedad intelectual —
Reglamento (CE) n°® 1383/2003 — Articulo 13, apartado 1 — Autoridad competente para tramitar el
procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual —
Competencia de las autoridades aduaneras para entablar el procedimiento destinado a determinar si se
ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual — Articulo 47 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unién Europea»

1. El presente asunto se refiere a determinadas medidas fronterizas adoptadas por la Republica de
Estonia contra mercancias que supuestamente vulneran derechos sobre un modelo industrial. Ofrece
al Tribunal de Justicia la oportunidad de interpretar nuevamente el Reglamento (CE) n° 1383/2003 del
Consejo (en lo sucesivo, «Reglamento»),” particularmente en lo que respecta al procedimiento
destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual al que hace referencia el
articulo 13, apartado 1, del Reglamento.

2. El Riigikohus (Tribunal Supremo de Estonia) ha planteado dos cuestiones prejudiciales al Tribunal
de Justicia. En primer lugar, pregunta si el procedimiento mencionado en el articulo 13, apartado 1,
del Reglamento puede tramitarse por las propias autoridades aduaneras, y, en segundo lugar, si dichas
autoridades pueden entablar ese mismo procedimiento.

3. Estas cuestiones han surgido en un procedimiento entre Sintax Trading OU (en lo sucesivo,
«Sintax») y la Maksu-ja Tolliamet (Oficina estonia de impuestos y aduanas; en lo sucesivo, «MTA»),
que desestimé la solicitud de Sintax de levantar las mercancias que la MTA habia retenido con el
argumento de que vulneraban un modelo industrial registrado cuyo titular era OU Acerra (en lo
sucesivo, «Acerra»).

1 — Lengua original: inglés.

2 — Reglamento 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 intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancias que
vulneren esos derechos (DO L 196, p. 7). El Reglamento ha sido interpretado en las sentencias de 12 de febrero de 2009, Schenker (C-93/08,
Rec. p. 1-903); de 2 de julio de 2009, Zino Davidoff (C-302/08, Rec. p. I-5671), y de 1 de diciembre de 2011, Philips (C-446/09 y C-495/05,
Rec. p. I-12435). La normativa anterior ha sido objeto de jurisprudencia adicional.
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1. Marco juridico

A. Derecho de la Unién

4. Las medidas fronterizas constituyen una parte importante de la proteccién, por parte de la Unién
Europea, de los derechos de propiedad intelectual. El Reglamento no es la primera medida legislativa
de la Uni6n en la materia, ni serd la tltima.’ De hecho, con efectos desde el 1 de enero de 2014, ha
sido derogado por el Reglamento (CE) n° 608/2013.* Sin embargo, dadas las fechas de los hechos de
que se trata, el Reglamento resulta aplicable al caso de autos.

5. Los considerandos segundo y tercero del Reglamento son del siguiente tenor:

«(2) La comercializacién de mercancias falsificadas o piratas y, en general, la comercializaciéon de toda
mercancia que vulnere derechos de propiedad intelectual perjudica mucho a los fabricantes y
comerciantes cumplidores de las leyes y a los titulares de derechos y engaiia a los consumidores
haciéndoles correr a veces riesgos para su salud y seguridad. Conviene por tanto impedir en la
medida de lo posible la comercializacién de tales mercancias y adoptar para ello medidas para
atajar eficazmente esta actividad ilegal sin obstaculizar la libertad del comercio legitimo. Este
objetivo se persigue también mediante los esfuerzos realizados en el mismo sentido en el ambito
internacional.

(3) En el caso de que las mercancias falsificadas, las mercancias piratas y, en general, las mercancias
que vulneran un derecho de propiedad intelectual sean originarias o procedan de terceros paises,
conviene prohibir su introduccién en el territorio aduanero de la Comunidad, incluyendo su
transbordo, su despacho a libre prictica en la Comunidad, su inclusién en un régimen de
suspension y su colocacién en zona franca o depésito franco y establecer un procedimiento para
que las autoridades aduaneras puedan intervenir para garantizar en las mejores condiciones el
respeto de esta prohibicién.»

6. El articulo 10 del Reglamento establece:

«Para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual de acuerdo con las
disposiciones nacionales seran aplicables las disposiciones vigentes en el Estado miembro en el
territorio en el cual las mercancias estdn en una de las situaciones contempladas en el apartado 1 del
articulo 1.

Estas disposiciones se aplicaran también para la notificacion inmediata a la oficina o la aduana
contemplada en el apartado 1 del articulo 9 de la aplicacién del procedimiento previsto en el
articulo 13, a menos que sean ellas mismas quienes apliquen el procedimiento.»

3 — Derogé (articulo 24) el Reglamento (CE) n° 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen medidas dirigidas a
prohibir el despacho a libre practica, la exportacién, la reexportacion y la inclusion en un régimen de suspensién de las mercancias con
usurpaciéon de marca y las mercancias piratas (DO L 341, p. 8), que, a su vez, derogé (articulo 16) el Reglamento (CEE) n° 3842/86 del
Consejo, de 1 de diciembre de 1986, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre préctica de las mercancias con
usurpacién de marca (DO L 357, p. 1).

4 — Reglamento (UE) n° 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las
autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1383/2003 del
Consejo (DO L 181, p. 15). Véase el articulo 38.
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7. Conforme al articulo 13, apartado 1, del Reglamento:

«Si en el plazo de diez dias laborables a partir de recibida la notificaciéon de la suspension de la
concesion del levante o la retencidn, la aduana contemplada en el apartado 1 del articulo 9 no ha sido
informada de la apertura segtn el articulo 10 de un procedimiento destinado a determinar si se ha
vulnerado un derecho de propiedad intelectual de acuerdo con las disposiciones nacionales o no ha
recibido del titular del derecho el acuerdo previsto en el apartado 1 del articulo 11, cuando proceda,
se concederd el levante de las mercancias, o se levantard la medida de retencidn, segin corresponda, a
condicién de que se hayan realizado todos los tramites aduaneros.

En los casos en que resulte pertinente, este plazo podra prorrogarse diez dias hébiles como méaximo.»

8. En el Reglamento (CE) n° 1891/2004° se establece cudles son las medidas necesarias para la
aplicacion del Reglamento. Su primer considerando establece lo siguiente:

«El Reglamento (CE) n° 1383/2003 ha establecido normas comunes con el fin de prohibir la
introduccion, el despacho a libre practica, la salida, la exportacién, la reexportacién y la inclusién en
un régimen de suspensidn, en zona franca o en depédsito franco, de mercancias falsificadas y de
mercancias piratas, y de hacer frente con eficacia a la comercializacién ilegal de dichas mercancias, sin
obstaculizar por ello la libertad del comercio legitimo.»

B. Normativa nacional

9. La Tolliseadus (Ley estonia de aduanas; en lo sucesivo, «TS») establece en su articulo 39,
apartados 4 y 6:

«(4) En relacién con una mercancia sospechosa de vulnerar un derecho de propiedad intelectual, en el
sentido del Reglamento (CE) n° 1383/2003 [...] relativo a la intervencién de las autoridades aduaneras
en los casos de mercancias sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y
a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancias que vulneren esos derechos, [...] el titular
del derecho entregara un informe, sobre la base de un examen de muestras, en un plazo de diez dias
contados a partir de la notificacion de retencién de las mercancias. No se abonard remuneracién
alguna al titular del derecho por la elaboracion del informe. [...]

(6) Las autoridades aduaneras remitirdn sin demora una copia del informe redactado por el titular del
derecho a la persona interesada, la cual, en un plazo de diez dias contados a partir de la recepcién de la
copia, podrd entregar a las autoridades aduaneras objeciones por escrito a dicho informe, adjuntando
las pruebas pertinentes.»

10. El articulo 45, apartado 1, de la TS dispone lo siguiente:

«Las autoridades aduaneras decomisardn las mercancias mencionadas en los articulos 53, 57 y 75 del
Cédigo aduanero comunitario y las venderan o destruirdn bajo vigilancia aduanera o las cederdn de
forma gratuita observando el procedimiento establecido en los articulos 97 y 98.»

5 — Reglamento de la Comisién, de 21 de octubre de 2004, por el que se adoptan las disposiciones de aplicaciéon del Reglamento (CE)
n°® 1383/2003 del Consejo, relativo a la intervencion de las autoridades aduaneras en los casos de mercancias sospechosas de vulnerar
determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancias que vulneren esos derechos
(DO L 328, p. 16). Véase el articulo 20 del Reglamento.
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11. El articulo 6 de la Haldusmenetluse seadus (Ley de procedimiento administrativo; en lo sucesivo,
«HMS»), establece:

«El 6rgano administrativo estara obligado a aclarar las circunstancias a las que se atribuya una
relevancia esencial en el asunto que constituye el objeto del procedimiento y, a tal fin, de ser
necesario, a practicar pruebas de oficio.»

II. Hechos y procedimiento principal

12. Acerra es titular de un modelo industrial estonio para una botella, registrado el 15 de febrero de
2010 con el namero 01563 «Pudel» (botella).

13. El 6 de diciembre de 2010, Acerra informé a la MTA de que Sintax pretendia introducir en Estonia
un producto en botellas con el modelo registrado.

14. El 23 de diciembre de 2010, la MTA llev6 a cabo una inspeccion complementaria de un
cargamento de 63.700 botellas enviadas a Sintax por una sociedad ucraniana. La MTA comprobd que
las botellas eran lo suficientemente parecidas al modelo registrado como para sospechar que
vulneraban derechos de propiedad intelectual. Mediante resoluciéon de 27 de diciembre de 2010, la
MTA retuvo las mercancias sospechosas en un depdsito de aduanas.

15. El mismo dia, la MTA notificé los hechos a Acerra y la insté a que elaborara un informe sobre las
mercancias retenidas. El 6 de enero de 2011, Acerra present6 a la MTA el informe requerido sefialando
que las botellas importadas vulneraban sus derechos de propiedad intelectual.

16. Sintax reaccioné de dos modos. En primer lugar, el 18 de enero de 2011 solicité a la MTA el
levante de las mercancias. Posteriormente, el 7 de febrero de 2011, interpuso ante el Harju Maakohus
(Tribunal Ordinario de Primera Instancia de Harju) una demanda contra Acerra en la que impugnaba
la validez del modelo industrial de Acerra.

17. Por lo que respecta al levante de las mercancias, la MTA informé a Sintax mediante escrito de
1 de febrero de 2011 de que Acerra habia elaborado un informe sobre las botellas importadas a
Estonia y que ésta consideraba que eran idénticas a las de su modelo registrado. En virtud del
Reglamento n° 1383/2003, la MTA no podia proceder al levante de las mercancias porque, segtn la
MTA, se habia producido una vulneracion de derechos de propiedad intelectual. La MTA no tenia
competencia alguna para decidir si dicho derecho de propiedad intelectual era vélido. En esa misma
fecha, Sintax solicité por segunda vez el levante de las mercancias. El 17 de febrero de 2011, la MTA
lo denegé nuevamente por las mismas razones.®

18. El 10 de marzo de 2011, Sintax presenté una demanda ante el Tallinna Halduskohus (Tribunal de
lo Contencioso-Administrativo de Tallin) al objeto de obtener el levante de las mercancias. El
3 de junio de 2011, dicho Tribunal ordené a la MTA que adoptase una resolucién que declarase el
levante de las mercancias. La MTA apel6 ante el Tallinna Ringkonnakohus (Tribunal de Apelacién de
Tallin), que desestimé el recurso de apelaciéon mediante resolucion de 19 de enero de 2012, aunque
basdndose en otros motivos. La MTA interpuso un recurso de casacién ante el érgano jurisdiccional
remitente.

6 — Segun indica la Republica de Estonia, la MTA, teniendo en cuenta el procedimiento pendiente relativo a la validez del derecho sobre el dibujo
o modelo industrial, decidi6 no adoptar una resolucién administrativa sobre la cuestién de si se habia producido una vulneracién de un
derecho de propiedad intelectual en el sentido del articulo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento, puesto que tal decisién conduciria,
esencialmente al decomiso y la destruccién de las mercancias.
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19. El 21 de diciembre de 2011 se desestim6 la impugnacién por parte de Sintax de la validez del
modelo industrial, mientras que el recurso en el procedimiento descrito en el apartado anterior
permaneci6 pendiente. La referida sentencia ha adquirido firmeza, de modo que el registro del modelo
es valido.

II1. Cuestiones prejudiciales planteadas y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

20. Mediante resolucién de 5 de diciembre de 2012, el Riigikohus suspendié el procedimiento y
plante6 al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ;Puede tramitarse también ante la administracion aduanera el “procedimiento destinado a
determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual”, mencionado en el
articulo 13, apartado 1, del Reglamento n° 1383/2003, o bien “la autoridad competente para
pronunciarse sobre el fondo”, mencionada en el capitulo III del Reglamento, debe ser distinta de
las autoridades aduaneras?

2) En el segundo considerando del Reglamento n° 1383/2003 se menciona como uno de los
objetivos del Reglamento la protecciéon de los consumidores y, de conformidad con el tercer
considerando, conviene establecer un procedimiento para que las autoridades aduaneras puedan
intervenir para garantizar en las mejores condiciones el respeto de la prohibicién de introducir
en el territorio aduanero de la Comunidad mercancias que vulneren un derecho de propiedad
intelectual, sin obstaculizar la libertad del comercio legitimo, mencionado en el segundo
considerando del citado Reglamento y en el primer considerando del Reglamento n° 1891/2004.

¢Es compatible con estos objetivos que las medidas establecidas en el articulo 17 del Reglamento
n° 1383/2003 sélo puedan aplicarse si el titular del derecho inicia el procedimiento destinado a
determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual, mencionado en el
articulo 13, apartado 1, de dicho Reglamento, o bien con miras a la consecucién de estos
objetivos en las mejores condiciones, la autoridad aduanera debe tener la posibilidad de entablar
el correspondiente procedimiento?»

21. La Republica Checa, la Reptiblica de Estonia y la Comisién han presentado observaciones escritas.
No se ha solicitado ni celebrado vista.

IV. Apreciacion juridica

22. No cabe entender las cuestiones planteadas por el érgano jurisdiccional remitente fuera del
contexto tanto del sistema de medidas fronterizas establecido por el Reglamento como del modo en
que los tribunales estonios han interpretado los hechos teniendo en cuenta dicho sistema. Por lo
tanto, examinaré ambos puntos, uno tras otro, antes de analizar las propias cuestiones.

A. Objeto y sistema del Reglamento

23. A fin de proteger a los titulares de derechos, los fabricantes y los comerciantes que cumplen la ley,
pero también a los consumidores,” el Reglamento establece, en primer lugar, un sistema de
intervenciones aduaneras en los casos de mercancias sospechosas de vulnerar derechos de propiedad
intelectual,® pero también una determinada serie de medidas que deben aplicarse a mercancias
reconocidas como mercancias que vulneran tales derechos.

7 — Segundo considerando del Reglamento.
8 — El término se define en el articulo 2, apartado 1, del Reglamento.
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24. En principio, por lo que respecta a las mercancias’ sospechosas de vulnerar derechos de propiedad
intelectual, las medidas fronterizas pueden adoptarse a instancia de los titulares de los derechos,'
solicitud que se aceptara por las autoridades aduaneras.'' Las autoridades aduaneras suspenderdn la
concesion del levante o procederan a la retencién de mercancias sospechosas de vulnerar un derecho
de propiedad intelectual mencionado en la aceptacion de la solicitud, en su caso tras consultar al
solicitante.”” Cuando no se haya presentado o autorizado solicitud alguna, pero las autoridades
aduaneras tengan motivos suficientes para sospechar que se trata de mercancias que vulneran un
derecho de propiedad intelectual, podran suspender el levante o proceder de oficio a la retencion de
las mercancias durante tres dias laborables para permitir al titular del derecho presentar una
solicitud. ™

25. No obstante, estas medidas tienen caracter temporal. En el articulo 13, apartado 1, del Reglamento
se prevé que si en el plazo de diez dias laborables a partir de recibida la notificaciéon de la suspensién
de la concesién del levante o de la retencién, las autoridades aduaneras no han sido informadas de la
apertura de un procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad
intelectual,' se concedera el levante de las mercancias o se levantard la medida de retencién. Las
mercancias reconocidas como mercancias que vulneran un derecho de propiedad intelectual seran
objeto de las medidas previstas en el capitulo IV del Reglamento, entre las que figura la destruccién
de las mercancias que vulneren estos derechos. "

26. Una vez que se han reconocido unas mercancias como mercancias que vulneran un derecho de
propiedad intelectual, resultan aplicables las medidas que figuran en el capitulo IV del Reglamento:
estard prohibida la introduccién en el territorio aduanero de la Unién y no podran ser objeto de
ninguno de los demads actos enunciados en el articulo 16 y los Estados miembros adoptaran las
medidas necesarias para que las autoridades competentes puedan tomar las medidas previstas en el
articulo 17, incluida la destruccién de las mercancias.

27. De los hechos no resulta con claridad si se ha cumplido con el procedimiento previsto en el
Reglamento, en particular, si el titular del derecho present6é la solicitud de intervenciéon de las
autoridades aduaneras. Incumbe al 6rgano jurisdiccional remitente examinar estos hechos.

B. Interpretacion de los hechos que dieron lugar al litigio por parte de los tribunales nacionales teniendo
en cuenta el sistema del Reglamento '

28. En su impugnacién de la retencién de las mercancias ante el Tallinna Halduskohus, Sintax alegé,
entre otros argumentos, que el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho
de propiedad intelectual mencionado en el articulo 13, apartado 1, del Reglamento se entablé fuera de
plazo. La MTA, sin embargo, afirmé que habia determinado que las mercancias vulneraban un derecho
de propiedad intelectual.

9 — Las mercancias tienen que estar sometidas a un régimen aduanero pertinente. Véase el articulo 1, apartado 1, del Reglamento.
10 — Articulos 5 y 6 del Reglamento.

11 — Articulo 8 del Reglamento. El Reglamento emplea términos diferentes para las distintas autoridades a las que hace referencia. La autoridad
que recibe la solicitud y decide sobre ella se denomina «administraciéon aduanera» u «oficina de la administracion de aduanas» (articulo 5,
apartados 1 y 2), mientras que la autoridad que recibe las decisiones de aceptacién e interviene sobre la base de ésta se denomina «aduana»
(articulo 9, apartado 1). La expresién «autoridades aduaneras» se emplea (por ejemplo en el articulo 1, apartado 1) como término genérico
que se refiere a cualquiera de las autoridades individuales de la organizacién aduanera. Utilizaré este término en todo el documento.

12 — Articulo 9, apartado 1, del Reglamento.
13 — Articulo 4 del Reglamento.

14 — Alternativamente, cuando resulte aplicable, podrad utilizarse el llamado procedimiento simplificado del articulo 11, apartado 1. Véase,
asimismo, la sentencia Schenker, citada en la nota 2, apartado 26.

15 — Articulo 17 del Reglamento.
16 — La descripcién se basa en la resolucién de remision.
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29. El Tallinna Halduskohus declaré que cabe entender que la notificacion que la MTA hizo a Acerra
es el primer acto de la MTA en el procedimiento administrativo destinado a determinar si se ha
vulnerado un derecho de propiedad intelectual, tal como se admite en los articulos 9 y 10 del
Reglamento. Por lo tanto, dicho 6rgano jurisdiccional parece haber considerado que la MTA dio
comienzo al procedimiento mencionado en el articulo 13, apartado 1, del Reglamento el
27 de diciembre de 2010. No obstante, dicho tribunal no consideré que existiera una decisiéon de la
MTA en ninguno de los actos posteriores. La no adopcién de una decisién por parte de la MTA y la
interpretaciéon que dicho organo jurisdiccional hizo del articulo 14 del Reglamento lo llevaron a
decidir en favor de Sintax.

30. La MTA recurrié contra dicha resolucién alegando que no habia podido adoptar una decisién
sobre la vulneracién debido a que Sintax habia impugnado la validez del derecho de propiedad
intelectual y a que el articulo 14 del Reglamento no era aplicable puesto que no se habia constituido
garantia alguna.

31. El Tallinna Ringkonnakohus confirmé la resolucién del Tallinna Halduskohus, aunque sobre la
base de otros motivos. De conformidad con la interpretacién de los hechos efectuada por el Tallinna
Ringkonnakohus, el procedimiento al que hace referencia el articulo 13, apartado 1, del Reglamento
no se habia iniciado, puesto que no son las autoridades aduaneras, sino un tribunal de la jurisdiccion
civil quien ha de decidir sobre si se ha producido una vulneracién de derechos de propiedad
intelectual.

32. La MTA interpuso un recurso de casaciéon contra dicha sentencia alegando que la cuestién de
competencia de las autoridades aduaneras para decidir sobre la vulneraciéon se habia planteado por
primera vez y que las autoridades aduaneras disponian de tal competencia.

33. En su resolucion de remision, el Tribunal Supremo de Estonia declaré que es «posible, en
principio,» interpretar la normativa estonia'’ en el sentido de que las autoridades aduaneras son
competentes para determinar si las mercancias de que se trata son piratas.'® Sin embargo, el 6rgano
jurisdiccional remitente alberga dudas sobre si dicha interpretacién de la normativa nacional es
conforme con el Derecho de la Unién y considera necesario que se responda a las dos cuestiones
planteadas para pronunciarse sobre el contenido de las instrucciones que ha de dar a la MTA.

C. Cuestiones prejudiciales planteadas

34. Como ya he sefalado anteriormente, el Riigikohus pregunta, esencialmente, dos cosas: por una
parte, si el procedimiento al que hace referencia el articulo 13, apartado 1, del Reglamento puede
tramitarse por las propias autoridades aduaneras (primera cuestiéon prejudicial) y, por otra, si las
autoridades aduaneras pueden también entablar el procedimiento pertinente (segunda cuestion
prejudicial).

1. Primera cuestién prejudicial

35. Mediante su primera cuestién prejudicial, el Riigikohus pretende que se dilucide si las propias
autoridades aduaneras pueden tramitar el procedimiento mencionado en el articulo 13, apartado 1, del
Reglamento. Sin embargo, antes de analizar la disposicién haré un breve resumen de los puntos de
vista de las partes y del érgano jurisdiccional remitente.

17 — Articulo 39, apartados 4 y 6, y articulo 45, apartado 1, de la TS, y articulos 6, 38 y 39 de la HMS, en relacién con el articulo 1, apartado 4,
de la TS.

18 — Segun la Republica de Estonia, el titular del derecho puede incoar el procedimiento también ante un tribunal de la jurisdiccién civil, aunque
el procedimiento administrativo constituye una alternativa.
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a) Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia

36. El érgano jurisdiccional remitente duda de que el Reglamento permita a las propias autoridades
aduaneras tramitar el procedimiento mencionado en el articulo 13, apartado 1, del Reglamento. El
titulo del capitulo III se refiere a «las autoridades aduaneras y [..] la autoridad competente para
pronunciarse sobre el fondo», por lo que parece distinguir claramente entre las dos. No obstante,
considera que la jurisprudencia no es concluyente en este punto.

37. Todas las partes en el presente procedimiento responderian afirmativamente a la primera cuestion
prejudicial.

38. Segun la Republica de Estonia, la normativa Gnicamente armoniza las medidas fronterizas. Como
se clarifica en el octavo considerando y el articulo 10 del Reglamento, la determinacién de que se ha
producido la vulneracién mencionada en el articulo 13, apartado 1, se regula por la normativa nacional
y, de conformidad con el principio de autonomia procesal de los Estados miembros, incumbe a éstos
determinar la autoridad competente. La Republica de Estonia considera que su argumento viene
confirmado por los articulos 49 y 55 del Acuerdo ADPIC, el segundo de los cuales menciona
expresamente los procedimientos administrativos. La Republica de Estonia considera que la referencia
hecha en el capitulo III tinicamente indica que dichas autoridades pueden ser distintas, pero no tienen
por qué serlo. Asimismo, en el articulo 10 del Reglamento se establece que el procedimiento
mencionado en el articulo 13, apartado 1, también puede aplicarse por la oficina de aduanas, pero,
como una oficina de aduanas rara vez incoa procedimientos ante los tribunales con el fin de proteger
los intereses de particulares, el articulo 10 requiere implicitamente que exista un procedimiento
administrativo. Este también ayudaria a alcanzar los objetivos del Reglamento, a saber, una mejor
proteccion contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual. Estima que la
jurisprudencia confirma su punto de vista.

39. La Republica Checa coincide esencialmente con la Republica de Estonia. Afiade que tGnicamente
cabria admitir una interpretacion en otro sentido si con una distincién entre las autoridades
aduaneras y la autoridad que decida en el procedimiento mencionado en el articulo 13, apartado 1,
del Reglamento se persiguiera un objetivo declarado del Reglamento.

40. En opinién de la Comisioén, el procedimiento previsto en el articulo 13, apartado 1, del Reglamento
es un procedimiento que se rige por el Derecho nacional y estd destinado a determinar sobre la base de
los hechos si se ha producido efectivamente una vulneracién de derechos de propiedad intelectual.
Dicho procedimiento ha de distinguirse del procedimiento por el que se rige la retencién de las
mercancias (intervencion de las autoridades aduaneras). La Comision alega que los articulos 41 a 49
del Acuerdo ADPIC establecen los requisitos del procedimiento sobre el fondo, pero que incumbe a
los Estados miembros determinar, entre otras cuestiones, si la autoridad competente ha de ser de
naturaleza judicial o administrativa, aunque, de conformidad con el articulo 41, apartado 4, las
decisiones administrativas finales tienen que poder ser objeto de revision por una autoridad judicial.
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b) Sobre si las autoridades aduaneras pueden ser la «autoridad competente para pronunciarse sobre el
fondo» en el sentido del capitulo III del Reglamento

41. Resulta indiscutible que una autoridad administrativa puede ser también competente para
determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual con arreglo al Derecho nacional,
tal como ya sefial6 el Tribunal de Justicia al referirse a la «autoridad, jurisdiccional o no, competente
para resolver sobre el fondo» en relacién con la declaracién de vulneracién.” La formulacién neutra
utilizada en el propio Reglamento, en concreto la referencia a la «autoridad competente para
pronunciarse sobre el fondo» hecha en el titulo del capitulo III y el hecho de que no se pronuncia
sobre donde se tramita el procedimiento mencionado en el articulo 13, apartado 1, confirma que se
pretendié dejar la determinacién de la autoridad competente a los Estados miembros.*

42. Ahora bien, el hecho de que el Reglamento no excluya que el procedimiento al que se hace
referencia en el articulo 13, apartado 1, pueda tramitarse por una autoridad administrativa, junto con
el hecho de que las autoridades aduaneras som, sin lugar a duda, autoridades administrativas, no
conduce, por si mismo, a la conclusién de que las autoridades aduaneras pueden estar facultadas para
tramitar el procedimiento pertinente.

43. De hecho, existen varias circunstancias por las que debe adoptarse especial cautela antes de llegar a
esta conclusién. En primer lugar, ha de recordarse que, en el titulo del capitulo III, el propio
Reglamento yuxtapone las «autoridades aduaneras» y «la autoridad competente para pronunciarse
sobre el fondo», esto es, la autoridad que determina si se ha vulnerado un derecho de propiedad
intelectual, por lo que parece establecer implicitamente una distincion entre ellas.

44. Ademas, la redaccion del articulo 10 del Reglamento, al que volveré en mis consideraciones sobre
la segunda cuestiéon prejudicial, revela que en la disposicién se asume que la autoridad que determina
si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual y la oficina o aduana que entable el
procedimiento son entidades diferentes.?

45. Ahora bien, la cuestiéon que se plantea es la de si, en las circunstancias sefialadas y segin parece
sugerir la Comision, el Tribunal de Justicia ha de considerar, sin mayor andlisis, que el Reglamento no
se opone a que las autoridades aduaneras sean competentes para determinar si se ha producido una
vulneracion.

46. En efecto, la Comisién ha propuesto que el Tribunal de Justicia declare que incumbe a los Estados
miembros decidir cudles son las autoridades competentes y establecer los detalles del procedimiento
destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, advierte
de que la normativa nacional ha de establecer claramente cudl es la autoridad competente para
tramitar dicho procedimiento. Asimismo insiste en que el procedimiento sobre el fondo de una
vulneraciéon no puede ser el mismo que el previsto para decidir si se suspende o no el levante de las
mercancias, y éstas se retienen en aquellos supuestos en que se sospeche la vulneraciéon de un
derecho de propiedad intelectual. No obstante, queda por determinar si estas salvaguardias son
suficientes.

19 — Sentencia Philips, citada en la nota 2, apartado 69. Mediante mi declaracién hecha en el punto 96 de las conclusiones presentadas en el
asunto Philips («no corresponde a las autoridades de aduanas pronunciarse de forma definitiva sobre si ha existido o no una vulneracién de
derechos de propiedad intelectual») pretendi mostrar la diferencia existente entre el procedimiento relativo a las intervenciones por parte de
las aduanas de mercancias sospechosas de vulnerar derechos de propiedad intelectual y los relativos a mercancias reconocidas como
mercancias que vulneran tales derechos. En ningtin caso debe entenderse en el sentido de que excluye la posibilidad aqui examinada.

20 — Vrins, O. y Schneider, M., Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures, Oxford University Press, 2* ed. 2012, 5.495.

21 — Aparentemente, las versiones alemana y danesa del apartado 2 del articulo 10 del Reglamento implican que las autoridades aduaneras
pueden tramitar el procedimiento («sofern dieses nicht von dieser Dienststelle oder Zollstelle durchgefithrt wird»; «medmindre denne
gennemfores af nevnte afdeling eller toldsted»). Las versiones inglesa, neerlandesa, francesa e italiana, sin embargo, establecen claramente
que la disposicién se refiere a las autoridades que inicien el procedimiento («unless the procedure was initiated by that department or
office», «tenzij dat kantoor of die dienst de procedure zelf heeft ingeleid», «a moins que celle-ci n’ait été engagée par ce service ou ce
bureau», «sempre che la medesima non sia stata avviata da tale servizio o ufficio doganale»).
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47. Considero que no es asi.

48. El hecho de que, de conformidad con la normativa nacional, una autoridad administrativa pueda
estar facultada para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual en el
procedimiento mencionado en el articulo 13, apartado 1, del Reglamento no modifica la naturaleza ni
el contenido de la decisién que dicha autoridad ha de adoptar. Claro estd que en tal procedimiento la
autoridad administrativa decidirda de conformidad con los derechos e intereses legitimos de las
personas, en concreto —utilizando la terminologia del Reglamento— «del declarante, del tenedor o del
propietario de las mercancias».” En este contexto, ha de destacarse nuevamente que, como
consecuencia de la decisién, las mercancias pueden ser objeto de las medidas previstas en el
capitulo IV del Reglamento.

49. En la sentencia Sopropé, un asunto relativo a una decisiéon adoptada por una autoridad aduanera
en materia de derechos de aduana, el Tribunal de Justicia declaré que, de conformidad con los
principios generales del Derecho de la Unidn, «debe permitirse a los destinatarios de decisiones que
afecten sensiblemente a sus intereses dar a conocer eficazmente su punto de vista sobre los elementos
en los que la administracién vaya a basar su decision».” Naturalmente, tras la entrada en vigor de la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unién Europea (en lo sucesivo, «Carta»), este analisis ha
de aplicarse mutatis mutandis en relacion con el Tratado de Lisboa.*

50. Es cierto que, como ha senalado acertadamente la Comisién, la regulacién del procedimiento
mencionado en el articulo 13, apartado 1, del Reglamento estd comprendida generalmente dentro del
dmbito de las competencias de que disponen los Estados miembros al ejercer su autonomia procesal.?
No obstante, los actos de los Estados miembros a este respecto han de considerarse «aplicacion del
Derecho de la Unién» en el sentido del articulo 51, apartado 1, de la Carta.*

51. En estas circunstancias, la siguiente fase en el andlisis requerido consiste en determinar cémo vy,
mas concretamente donde ubicar en un contexto post-Lisboa las garantias procesales mencionadas,
que al mismo tiempo estan protegidas como principios generales del Derecho de la Unidn.

52. En mi opinioén, y éste es el principal punto de este planteamiento, la importancia de la naturaleza
de la funcién ejercida supera la naturaleza de la autoridad publica que la ejerce. Es cierto que el
Tribunal de Justicia ha declarado que el articulo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la
Proteccion de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH»), en el
que se basa el articulo 47, apartado 2, de la Carta,” se refiere en general a procedimientos ante un
«tribunal» y no a procedimientos administrativos.” No obstante, ha de destacarse que los hechos que
dieron lugar al presente asunto son ciertamente particulares. En el caso de autos, una autoridad
administrativa ejerce una funcién, siendo su configuraciéon y modo de trabajo equivalentes a los de un

22 — Articulo 11, apartado 1, del Reglamento.

23 — Sentencia de 18 de diciembre de 2008 (C-349/07, Rec. p. 1-10369), apartados 36 y 37.

24 — Mas recientemente se aplic6 el principio general en la sentencia de 22 de octubre de 2013, Sabou (C-276/12), apartado 38, aunque en un
contexto relativo a investigaciones efectuadas por las autoridades tributarias.

25 — Sobre el principio de autonomia procesal, véase la sentencia de 11 de febrero de 1971, Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor (39/70, Rec.
p. 49), apartado 4.

26 — Véanse la sentencia de 26 de febrero de 2013, Akerberg Fransson (C-617/10), apartado 19, y las conclusiones de la Abogado General Kokott
presentadas en el asunto Sabou, sentencia citada en la nota 24, puntos 38 a 46.

27 — Observaciones relativas al articulo 47 de la Carta.

28 — Véanse la sentencia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisién (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P,
C-217/00 P y C-219/00 P, Rec. p. I-123); las conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en el asunto Sabou, sentencia citada
en la nota 24, punto 54, y la sentencia del TEDH Mantovanelli c. Francia, de 18 de marzo de 1997, Recueil des arréts et décisions, 1997-11,
apartado 33.
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6rgano jurisdiccional. Considero que es en este sentido que ha de entenderse la declaracion hecha en la
sentencia Philips de que la autoridad competente sea «normalmente» judicial.” Desde este punto de
vista, sugiero que se identifique el articulo 47 de la Carta como el lugar adecuado para las garantias
procesales mencionadas.

53. La interpretacion del articulo 6, apartado 1, del CEDH por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos refuerza mi argumento. Segin dicho Tribunal, el concepto de «[decisién relativa a] los
litigios sobre [...] derechos [..] de caracter civil» del articulo 6, apartado 1, del CEDH incluye los
litigios sobre la existencia y la vulneraciéon de derechos de propiedad intelectual, sea cual fuere la
naturaleza juridica del organismo que los examine de conformidad con la normativa nacional.* Por lo
tanto, la proteccion del articulo 6 del CEDH es aplicable cuando, como ocurre en el presente asunto, se
trate de una controversia de esta naturaleza y el resultado de ella resulte decisivo para los derechos en
cuestiéon. Sin embargo, en un caso como éste, los Estados miembros no estan obligados a someter la
controversia a un tribunal que retina todos los requisitos del articulo 6 del CEDH en cada una de las
fases del procedimiento. «Las necesidades de flexibilidad y eficacia [...] pueden justificar la
intervencion previa de organismos [...] administrativos [...] que no retnen los referidos requisitos en
todos los aspectos».’ Esta afirmacién supone que, por principio, los requisitos de contenido del
articulo 6 del CEDH son aplicables también a dichos procedimientos administrativos, aunque quiza
no con el mismo grado de rigor. De conformidad con el articulo 52, apartado 3, de la Carta, han de
hacerse las mismas consideraciones respecto del articulo 47 de la Carta.

54. Sobre la base del anterior andlisis resulta facil identificar las garantias esenciales que han de
acompanar el procedimiento mencionado en el articulo 13, apartado 1, del Reglamento.

55. Por lo tanto, como ha sefialado la Comisién, la normativa nacional ha de atribuir expresamente a
las autoridades aduaneras la facultad de adoptar las resoluciones pertinentes. No es necesario indicar
que no basta con deducir la competencia de las autoridades aduaneras de lo que puede calificarse
como sus competencias «normales». Asimismo, se espera que las autoridades aduaneras facultadas
para adoptar dichas resoluciones actiien de modo que queden garantizadas su independencia y su
imparcialidad. Ademads, en observancia de sus derechos de defensa, los destinatarios de decisiones que
afecten sensiblemente a sus intereses tienen que poder dar a conocer eficazmente su punto de vista
sobre los elementos en los que la administraciéon vaya a basar su resolucién.* Por consiguiente, es
necesario conceder a las personas interesadas un derecho a ser oidas. Ademads, esta claro que la
resolucion que adopten las autoridades aduaneras tiene que poder ser objeto de control judicial.

56. Por consiguiente, propongo que se responda que el articulo 13, apartado 1, del Reglamento debe
interpretarse en el sentido de que no excluye que los Estados miembros faculten a las autoridades
aduaneras para tramitar el procedimiento previsto en la referida disposicion, siempre que dicha
facultad esté prevista expresamente en la normativa nacional, las autoridades aduaneras actiien de
modo que queden garantizadas su independencia y su imparcialidad, se observe el derecho a ser oido
y exista la posibilidad de ejercer un control judicial.

2. Segunda cuestiéon prejudicial

57. Mediante la segunda cuestion prejudicial, el drgano jurisdiccional remitente pregunta,
esencialmente, si los Estados miembros pueden establecer que las autoridades aduaneras estén
facultadas para entablar el procedimiento mencionado en el articulo 13, apartado 1, del Reglamento.

29 — Conclusiones presentadas en el asunto Philips, sentencia citada en la nota 2, punto 41.

30 — Véanse las sentencias del TEDH Kristiansen y Tyvik AS c. Noruega, de 2 de mayo de 2013, apartado 51; Vrdbel y Durica, de
13 de septiembre de 2005, apartados 5 y 38 a 40, y Konig, de 28 de junio de 1978, serie A n° 27, apartado 88.

31 — Véanse las sentencias del TEDH Le Compte, Van Leuven y de Meyere, de 23 de junio de 1981, serie A n°® 43, apartado 51, y Janosevic c.
Suecia, de 23 de julio de 2002, Recueil des arréts et décisions 2002-VII, apartado 81.

32 — Sentencia Sopropé, citada en la nota 23, apartado 37.
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58. Todas las partes en el procedimiento alegan que es asi. Destacan que, en virtud del parrafo primero
del articulo 10 del Reglamento, el procedimiento mencionado en el articulo 13, apartado 1, se rige por
el Derecho nacional. La Reptblica de Estonia y la Republica Checa senialan que el articulo 14,
apartado 2, y el parrafo segundo del articulo 10 establecen que el procedimiento puede entablarse por
una persona que no sea el titular del derecho vy, ciertamente, por las propias autoridades aduaneras y
que esta interpretacion es compatible con el objetivo del Reglamento, a saber, la lucha contra la
vulneracién de los derechos de propiedad intelectual y la proteccién del consumidor de mercancias
que vulneran tales derechos.

59. De los hechos no se desprende si las autoridades nacionales entablaron el procedimiento
mencionado en el articulo 13, apartado 1, del Reglamento o no. Incumbe al érgano jurisdiccional
nacional analizar los hechos.

60. Es cierto que el Tribunal de Justicia ha declarado que el Reglamento atribuye una funcién esencial
al titular del derecho: es el titular el que debe solicitar la intervencién aduanera en virtud del articulo 5
del Reglamento, mientras que la intervencién de oficio por parte de las autoridades aduaneras en
virtud del articulo 4, apartado 1, inicamente es posible «para permitir al titular del derecho presentar
una solicitud de intervencién con arreglo al articulo 5». En este contexto, el Tribunal de Justicia ha
sefialado que «la condena definitiva de tales practicas por parte de la autoridad nacional competente
para conocer del fondo del asunto, supone que éste le sea sometido por el titular del derecho. Si el
titular del derecho no somete el asunto a la autoridad competente, la medida de suspension del
levante o de retencién de las mercancias deja de surtir efecto al cabo de poco tiempo [...].»** Aunque
esta declaracion se refiere al Reglamento n® 3295/94, es también cierta con respecto al Reglamento en
vigor en el momento de los hechos que dieron lugar al presente asunto.

61. Una vez precisado esto, el Tribunal de Justicia no pretendié describir todas las posibilidades de
como puede entablarse el procedimiento mencionado en el articulo 13, apartado 1, del Reglamento,
sino que, a este respecto, se referia al supuesto mas comun.

62. En efecto, el articulo 14, apartado 2, parrafo tercero, del Reglamento se refiere expresamente a
situaciones en las que «[...] el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de
propiedad intelectual con arreglo a las disposiciones juridicas nacionales no haya sido iniciado por
iniciativa del titular, del derecho sobre el dibujo o el modelo». El articulo 10, parrafo segundo,
establece que las disposiciones vigentes en el Estado miembro de que se trata «se aplicardn también
para la notificacion inmediata a la oficina o la aduana contemplada en el apartado 1 del articulo 9 de
la aplicaciéon del procedimiento previsto en el articulo 13, a menos que sean ellas mismas quienes
apliquen el procedimiento». Esta disposicion indica expresamente que el procedimiento previsto en el
articulo 13 puede entablarse por la oficina o la aduana indicadas en el articulo 9, apartado 1. Esto
resuelve la cuestion. No es necesario determinar en qué medida resulta imperioso —o ftil para la
proteccién de los consumidores, tal como sugiere el érgano jurisdiccional remitente— que las
autoridades aduaneras entablen el procedimiento mencionado en el articulo 13, apartado 1, del
Reglamento.

63. A la luz de todas estas consideraciones y de las circunstancias del asunto, ciertamente no del todo
esclarecidas, considero importante recordar nuevamente que el articulo 13, apartado 1, del Reglamento
exige a las autoridades aduaneras que concedan el levante de las mercancias, o el levante de la medida
de retencién, cuando se cumplan las condiciones previstas en él. Dicha obligacién es la consecuencia
del esfuerzo que hace el Reglamento por no obstaculizar la libertad del comercio legitimo previniendo
al mismo tiempo la comercializaciéon de mercancias que vulneran derechos de propiedad intelectual,
mencionada en el segundo considerando del Reglamento. Por lo tanto, la abstencién por parte del
titular del derecho de iniciar el procedimiento dentro de plazo tGnicamente puede sustituirse por la

33 — Sentencia de 14 de octubre de 1999, Adidas (C-223/98, Rec. p. I-7081), apartado 26.
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incoacion, por parte de las autoridades aduaneras, de un procedimiento que evite el levante de las
mercancias en aquellos casos en los que las autoridades aduaneras adopten una decisién formal de
entablar el procedimiento. En particular, una mera declaracién de que el titular del derecho considera
que la importacién de las mercancias de que se trate vulnera sus derechos de propiedad intelectual no
basta para justificar la denegacién de una solicitud de levante de las mercancias. Incumbe al érgano
jurisdiccional nacional determinar cudles son los hechos pertinentes.

64. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, propongo que se responda a la segunda cuestiéon
prejudicial que el articulo 13, apartado 1, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que no
excluye que los Estados miembros establezcan la posibilidad de que las propias autoridades aduaneras
entablen también formalmente el procedimiento mencionado en dicha disposicién.

V. Conclusion

65. A la luz de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda del
siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Riigikohus:

«1) El articulo 13, apartado 1, del Reglamento (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 intelectual y a las medidas que deben tomarse
respecto de las mercancias que vulneren esos derechos, debe interpretarse en el sentido de que
no excluye que los Estados miembros faculten a las autoridades aduaneras para tramitar el
procedimiento previsto en la referida disposicion, siempre que dicha facultad esté prevista
expresamente en la normativa nacional, las autoridades aduaneras actien de modo que queden
garantizadas su independencia y su imparcialidad, se observe el derecho a ser oido y exista la
posibilidad de ejercer un control judicial.

2)  El articulo 13, apartado 1, del Reglamento n° 1383/2003 debe interpretarse en el sentido de que

no excluye que los Estados miembros establezcan la posibilidad de que las propias autoridades
aduaneras entablen también formalmente el procedimiento mencionado en dicha disposicién.»
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