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W Coletanea da Jurisprudéncia

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Nona Seccio)

13 de outubro de 2022 *

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Diretiva 2004/48/CE — Respeito dos
direitos de propriedade intelectual — Artigo 10.° — Medidas corretivas — Destruicdo de
bens — Conceito de “violacdo de um direito de propriedade intelectual” — Mercadorias que
ostentam uma marca da Unido Europeia»

No processo C-355/21,
que tem por objeto um pedido de decisio prejudicial apresentado, nos termos do
artigo 267.° TFUE, pelo Sad Najwyzszy (Supremo Tribunal, Poldnia), por Decisdo de
29 de dezembro de 2020, que deu entrada no Tribunal de Justica em 7 de junho de 2021, no
processo
Perfumesco.pl sp. z o.0. sp.k.
contra
Procter & Gamble International Operations SA,
sendo intervenientes:
Rzecznik Praw Obywatelskich,
O TRIBUNAL DE JUSTICA (Nona Seccio),

composto por: J.-C. Bonichot, exercendo fungdes de presidente de seccdo, S. Rodin e O.
Spineanu-Matei (relatora), juizes,

advogado-geral: G. Pitruzzella,
secretario: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observacoes apresentadas:

— em representacao da Perfumesco.pl sp. z 0.0. sp.k., por M. T. Snazyk, radca prawny,

* Lingua do processo: polaco.

PT
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— em representacdo da Procter & Gamble International Operations SA, por D. Pirég e A. Rytel,
adwokaci,

— em representacao do Rzecznik Praw Obywatelskich, por M. Taborowski,
— em representacdo do Governo polaco, por B. Majczyna, na qualidade de agente,

— em representacdo da Comissdo Europeia, por K. Herrmann, S. L. Kaléda, P.-]. Loewenthal e J.
Samnadda, na qualidade de agentes,

vista a decisdo tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentacdo de
conclusoes,

profere o presente

Acordao

O pedido de decisao prejudicial tem por objeto a interpretacdo do artigo 10.° da Diretiva
2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito
dos direitos de propriedade intelectual (JO 2004, L 157, p. 45; retificacdo no JO 2004, L 195, p. 16).

Este pedido foi apresentado no dmbito de um litigio que opde a Perfumesco.pl sp. z 0.0. sp.k. a
Procter & Gamble International Operations SA (a seguir «Procter & Gamble»), a respeito de uma
acdo destinada a destruicdo de bens devido a uma alegada violacao de direitos conferidos por uma
marca da Unido Europeia.

Quadro juridico

Direito internacional

O artigo 46.° do Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados
com o Comércio, que consta do anexo 1 C do Acordo de Marraquexe que instituiu a
Organizacdo Mundial do Comércio e aprovado pela Decisio 94/800/CE do Conselho, de
22 de dezembro de 1994, relativa a celebracdo, em nome da Comunidade Europeia e em relacdo
as matérias da sua competéncia, dos acordos resultantes das negociacdes multilaterais do
Uruguay Round (1986/1994) (JO 1994, L 336, p. 1) (a seguir «Acordo TRIPS»), sob a epigrafe
«Outras medidas corretivas», dispoe:

«A fim de criar um meio dissuasivo eficaz contra a infracdo, as autoridades judiciais poderdo ordenar
que as mercadorias que tenham verificado estar em infracdo sejam, sem qualquer tipo de
compensacio, retiradas dos circuitos comerciais de modo a evitar qualquer prejuizo para o titular do
direito ou, a menos que tal seja contrario as normas constitucionais vigentes destruidas. As
autoridades judiciais serdo igualmente habilitadas a ordenar que os materiais e instrumentos que
tenham sido utilizados predominantemente na criacdo das mercadorias em infracdo sejam, sem
qualquer tipo de compensacio retiradas dos circuitos comerciais de modo a minimizar os riscos de
novas infragcdes. Ao considerar pedidos desse tipo, serd tida em conta a necessidade de assegurar a
proporcionalidade entre a gravidade da infracdo e as medidas corretivas ordenadas, bem como os
interesses de terceiros. No que diz respeito as mercadorias apresentadas sob uma marca de

2 ECLI:EU:C:2022:791



AcorpAo DE 13. 10. 2022 — Processo C-355/21
PERFUMESCO.PL

contrafagdo, a simples retirada da marca aposta ilicitamente ndo sera suficiente, a ndo ser em casos
excecionais, para permitir a introducdo das mercadorias nos circuitos comerciais.»

Direito da Unido

Diretiva 2004/48

Os considerandos 3a 5,7, 9, 10 e 17 da Diretiva 2004/48 enunciam:

«(3)

(4)

(10)

[...] sem meios eficazes para fazer respeitar os direitos da propriedade intelectual, a
inovacgdo e a criacdo sdo desencorajadas e os investimentos reduzidos. Assim, é necessario
assegurar que o direito material da propriedade intelectual, hoje em grande parte
decorrente do acervo comunitdrio, seja efetivamente aplicado na Comunidade. Neste
contexto, os meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual assumem
uma importancia capital para o éxito do mercado interno.

No plano internacional, todos os Estados-Membros, bem como a préopria Comunidade, no
que diz respeito as questdes da sua competéncia, estdo ligados pelo [Acordo TRIPS].

O Acordo TRIPS contém, nomeadamente, disposicdes relativas aos meios para fazer
respeitar os direitos de propriedade intelectual, que constituem normas comuns aplicaveis
no plano internacional e implementadas em todos os Estados-Membros. A presente diretiva
ndo afeta as obrigacdes internacionais dos Estados-Membros, incluindo as decorrentes do
Acordo TRIPS.

Conclui-se das consultas efetuadas pela Comissdo [Europeia] relativamente a esta questao
que, apesar das disposicoes do Acordo TRIPS, ainda existem, nos Estados-Membros,
disparidades importantes em relacio aos meios para fazer respeitar os direitos de
propriedade intelectual. Assim, as regras de aplicacdo das medidas provisérias que sdo
utilizadas, designadamente, para preservar os elementos de prova, o cilculo das
indemnizagdes por perdas e danos, ou ainda as normas de aplicacdo das a¢des inibitdrias da
violacdo de direitos de propriedade intelectual variam significativamente de um
Estado-Membro para outro. Em alguns Estados-Membros, ndo existem medidas,
procedimentos e recursos como o direito de informacéo e a retirada, a expensas do infrator,
das mercadorias litigiosas introduzidas no mercado.

[...] O respeito efetivo pelo direito material da propriedade intelectual deve ser assegurado
por uma acdo especifica a nivel comunitario. A aproximagdo das legislacdes dos
Estados-Membros nesta matéria torna-se, por conseguinte, uma condi¢do essencial do
correto funcionamento do mercado interno.

O objetivo da presente diretiva é aproximar essas legislacdes a fim de assegurar um nivel
elevado de protecdo da propriedade intelectual equivalente e homogéneo no mercado
interno.
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(17) As medidas, procedimentos e recursos previstos na presente diretiva deverdo ser
determinados, em cada caso, de modo a ter devidamente em conta as caracteristicas
especificas desse mesmo caso, nomeadamente as caracteristicas especificas de cada direito
de propriedade intelectual e, se for caso disso, o carater intencional ou nédo intencional da
violacdo.»

O artigo 2.° dessa diretiva, sob a epigrafe «Ambito de aplicacio», prevé, no seu n.° 1:

«Sem prejuizo dos meios ja previstos ou que possam vir a ser previstos na legislacio comunitdria ou
nacional e desde que esses meios sejam mais favoraveis aos titulares de direitos, as medidas,
procedimentos e recursos previstos na presente diretiva sdo aplicdveis, nos termos do artigo 3.°, a
qualquer violacdo dos direitos de propriedade intelectual previstos na legislacdo comunitéria e/ou na
legislacdo nacional do Estado-Membro em causa.»

O artigo 3.° da referida diretiva, sob a epigrafe «Obrigacao geral», enuncia, no seu n.° 2:

«As medidas, procedimentos e recursos também devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e
aplicados de forma a evitar que se criem obstdculos ao comércio licito e a prever salvaguardas contra
os abusos.»

O artigo 10.° da mesma diretiva, sob a epigrafe «Medidas corretivas», dispoe:

«1. Sem prejuizo de quaisquer indemnizagdes por perdas e danos devidas ao titular do direito em
virtude da violacdo e sem qualquer compensacao, os Estados-Membros devem assegurar que as
autoridades judiciais competentes possam, a pedido do requerente, ordenar medidas adequadas
relativamente aos bens que se tenha verificado violarem o direito de propriedade intelectual, bem
como, se for caso disso, relativamente aos materiais e instrumentos que tenham
predominantemente servido para a criacdo ou o fabrico dos bens em causa. Essas medidas
incluem:

a) A retirada dos circuitos comerciais;

b) A exclusio definitiva dos circuitos comerciais;

ou
c) A destruicdo.

2. As autoridades judiciais devem ordenar que essas medidas sejam executadas a expensas do
infrator, a ndo ser que sejam invocadas razoes especificas que a tal se oponham.

3. Na andlise dos pedidos de medidas corretivas, deve-se ter em conta a necessaria

proporcionalidade entre a gravidade da violagédo e as sang¢des ordenadas, bem como os interesses
de terceiros.»
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Regulamento (CE) n.” 207/2009

O Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da
Unido Europeia (JO 2009, L 78, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) (a seguir
«Regulamento n.° 207/2009»), foi revogado e substituido, com efeitos a partir de 1 de outubro
de 2017, pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
14 de junho de 2017, sobre a marca da Unido Europeia (JO 2017, L 154, p. 1). Todavia, tendo em
conta a data dos factos do litigio no processo principal, o Regulamento n.° 207/2009 continua a ser
aplicavel a este ultimo.

O artigo 9.° do Regulamento n.° 207/2009, sob a epigrafe «Direitos conferidos pela marca da UE»,
previa:

«1. O registo de uma marca da UE confere ao seu titular direitos exclusivos.

2. Sem prejuizo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depdsito ou da data de
prioridade da marca da UE, o titular dessa marca da UE fica habilitado a proibir que terceiros,
sem o seu consentimento, fagcam uso, no decurso de operagdes comerciais, de qualquer sinal em
relacdo aos produtos ou servigos caso o sinal seja:

a) idéntico a marca da UE e seja utilizado para produtos ou servicos idénticos aqueles para os
quais a marca da UE foi registada;

[...]

3. Ao abrigo do n.* 2, pode ser proibido, nomeadamente:
a) Apor o sinal nos produtos ou na respetiva embalagem;

b) Oferecer os produtos, coloci-los no mercado ou armazend-los para esses fins, ou oferecer ou
prestar servicos sob o sinal;

c) Importar ou exportar produtos sob o sinal;

[...]

4. Sem prejuizo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depésito ou da data de
prioridade da marca da UE, o titular dessa marca da UE fica igualmente habilitado a impedir que
terceiros, no decurso de operagdes comerciais, introduzam na Unido produtos que nio tenham
sido ai introduzidos em livre pratica, se tais produtos, incluindo a embalagem, forem
provenientes de paises terceiros e ostentarem, sem autoriza¢do, uma marca idéntica a marca da
UE registada em relacdo a esses produtos, ou que ndo possa ser distinguida, nos seus aspetos
essenciais, dessa marca.

O direito do titular de uma marca da UE nos termos do primeiro paragrafo caduca se, durante o
processo para determinar se ocorreu uma violacdo da marca da UE, iniciado nos termos do
Regulamento (UE) n.° 608/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho[, de 12 de junho de 2013,
relativo a intervencdo das autoridades aduaneiras para assegurar o cumprimento da legislacao
sobre os direitos de propriedade intelectual e que revoga o Regulamento (CE) n.° 1383/2003 do
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Conselho (JO 2013, L 181, p. 15)], o declarante ou o detentor dos produtos fornecer provas de que
o titular da marca da UE ndo tem o direito de proibir a colocagdo dos produtos no mercado no pais
de destino final.»

O artigo 102.° desse regulamento, sob a epigrafe «Sanc¢des», dispunha:

«1l. Sempre que um tribunal da marca da UE verifique que o réu contrafez ou ameagou
contrafazer uma marca da UE, proferird, salvo se tiver razdes especiais para nao o fazer, uma
decisao proibindo-o de prosseguir os atos de contrafacdo ou de ameacga de contrafagdo. Tomara
igualmente, nos termos da lei nacional, as medidas adequadas para garantir o respeito dessa
proibicao.

2. O tribunal de marcas da UE pode igualmente aplicar medidas ou proferir decisdes ao abrigo do
direito aplicavel que considere adequadas as circunstancias do processo.»

Direito polaco

O artigo 286.° da ustawa — Prawo wlasno$ci przemystowej (Lei sobre a Propriedade Industrial), de
30 de junho de 2000 (Dz. U. de 2020, posicdo 286), na sua versao aplicavel ao litigio no processo
principal (a seguir «Lei sobre a Propriedade Industrial»), dispoe:

«O sad [(tribunal)] que conheca de um processo de violacdo dos direitos pode pronunciar-se, a pedido
do titular, sobre os produtos ilegalmente fabricados ou marcados que pertencam ao infrator, bem
como sobre os meios e materiais utilizados para os fabricar ou marcar. Pode, nomeadamente, ordenar
que sejam retirados do mercado, entregues ao titular do direito num montante em dinheiro a seu
favor, ou destruidos. Na sua decisao, o sad [(tribunal)] toma em consideragdo a gravidade da infracdo
e os interesses de terceiros.»

Litigio no processo principal e questao prejudicial

A Procter & Gamble é fabricante de produtos de perfumaria. Ao abrigo de um contrato de licenga
celebrado com a HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG (a seguir «<HUGO
BOSS TMMb»), aquela sociedade era a tnica autorizada a utilizar a marca nominativa da Unido
Europeia HUGO BOSS (a seguir «marca HUGO BOSS»), bem como a intentar e prosseguir em
nome proprio agdes relativas a violacdo dos direitos sobre essa marca. Essa marca foi registada
para os produtos seguintes, pertencentes a classe 3, na acecdo do Acordo de Nice relativo a
Classificacdo Internacional de Produtos e Servicos para efeitos de Registo de Marcas, de
15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado:

«Ambientadores; artigos de perfumaria, desodorizantes para uso pessoal; sabdes; artigos para os
cuidados do corpo e de beleza.»

Para que os clientes possam testar os produtos que ostentam a marca HUGO BOSS, a HUGO
BOSS TMM poe gratuitamente a disposicdo dos vendedores e dos distribuidores por si
autorizados amostras de produtos ou «testes», exclusivamente para efeitos de apresentacdo e de
promocao de produtos cosméticos, em frascos idénticos aos utilizados para efeitos da sua venda
sob a marca HUGO BOSS. A embalagem exterior desses produtos tem uma cor clara e uniforme,
na qual é indicado de maneira visivel que essas amostras ndo se destinam a venda, mediante, por
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exemplo, uma das seguintes mengdes: «not for sale» (ndo destinado a venda), «demonstration»
(amostra) ou «tester» (teste). As referidas amostras ndo sdo colocadas no mercado do Espaco
Econdémico Europeu (EEE) nem pela HUGO BOSS TMM nem com o seu consentimento.

A Perfumesco.pl exerce, desde janeiro de 2012, atividades comerciais de venda por grosso de
produtos de perfumaria numa loja em linha. Envia regularmente listas de precos a vendedores de
produtos cosméticos em linha, propondo nomeadamente para venda amostras de produtos de
perfumaria que ostentam a marca HUGO BOSS e que tém a mencdo «7ester», indicando que o
aroma dessas amostras ndo difere do produto normal. O drgéo jurisdicional de reenvio precisa
que a Perfumesco.pl ndo retira nem cobre as cddigos de barra que figuram nas embalagens
exteriores dos produtos que ostentam essa marca e que, confiando nos seus cocontratantes
quanto a origem regular dos produtos que compra, néo verifica a origem destes e ndo controla se
esses codigos de barra foram retirados.

Em 28 de julho de 2016, em execugdo de um despacho cautelar, um oficial de justica procedeu, na
Poldnia, a apreensdo de perfumes, dguas de toilette e dguas perfumadas cujas embalagens
ostentavam a marca HUGO BOSS, a saber, testes nao destinados a venda, produtos designados
por cédigos que indicavam, segundo a declaracdo da Procter & Gamble, que se destinavam pelo
fabricante a ser colocados no mercado fora do territério do EEE e produtos cujos codigos de
barras apostos nas embalagens tinham sido retirados ou cobertos.

Em acdo intentada pela Procter & Gamble, o Sad Okregowy w Warszawie (Tribunal Regional de
Varsoévia, Polénia), por Sentenca de 26 de junho de 2017, impods a Perfumesco.pl, nomeadamente,
a destruicdo dos perfumes, aguas de toilette e aguas perfumadas cujas embalagens ostentavam a
marca HUGO BOSS, particularmente os testes, que nao tinham sido colocados no mercado do
EEE pela HUGO BOSS TMM ou com o seu consentimento.

Por Acérdéo de 20 de setembro de 2018, o Sad Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Recurso de
Varsévia, Polonia) negou provimento ao recurso interposto pela Perfumesco.pl. Esse érgao
jurisdicional referiu nomeadamente que, em conformidade com o artigo 102.°, n.° 2, do
Regulamento n.° 207/2009, o tribunal de marcas da Unido Europeia podia aplicar medidas ao
abrigo do direito aplicavel que considerasse adequadas as circunsténcias do processo e que essa
disposicao permitia a aplicacdo do artigo 286.° da Lei sobre a Propriedade Industrial. Considerou
que o Sad Okregowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsé6via) ndo tinha cometido um erro
ao aplicar este ultimo artigo.

Antes de mais, considerou que, em conformidade com a sua redacgéo, o artigo 286.° da Lei sobre a
Propriedade Industrial s6 se aplicava se os produtos tivessem sido ilegalmente fabricados ou
marcados e ndo era esse o caso no litigio que lhe foi submetido. Com efeito, a Procter & Gamble
ndo contestou que os perfumes apreendidos eram produtos originais, mas alegou que a HUGO
BOSS TMM nido tinha consentido na sua colocacdo no mercado no EEE e que a Perfumesco.pl
ndo tinha provado a existéncia de tal consentimento.

Em seguida, considerou que havia que interpretar esse artigo 286.° em conformidade com o
artigo 10.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48, que ele transpoe para a ordem juridica polaca, e considerar
que qualquer bem que violasse um direito de propriedade industrial era ilicitamente fabricado na
acecdo do referido artigo 286.°
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Por ultimo, salientou que os perfumes apreendidos tinham autocolantes de ocultacdo, impedindo
a identificacdo da regido geografica a qual se destinavam, e que tinham sido apostos cédigos de
ocultacdo no lugar dos c6digos de seguranca retirados. Precisou que, mesmo que ndo houvesse
provas de que a supressdo destes ultimos cddigos fora causada pela Perfumesco.pl., esta ultima
devia saber, enquanto profissional de perfumaria, que os produtos eram colocados no mercado
apesar da sua origem duvidosa. Salientou igualmente que os testes tinham sido postos a venda pela
Perfumesco.pl., que devia ter pleno conhecimento da falta de consentimento da HUGO BOSS
TMM para a sua colocagdo no mercado no EEE.

A Perfumesco.pl. interpds recurso de cassag¢do no érgao jurisdicional de reenvio, o Sad Najwyzszy
(Supremo Tribunal, Polénia), invocando, nomeadamente, uma violagdo do artigo 286.° da Lei
sobre a Propriedade Industrial. A este respeito, sustenta que a Procter & Gamble alega a falta de
consentimento do titular da marca HUGO BOSS para a colocagdo no mercado dos bens
apreendidos no territério do EEE, sem negar que se trata de produtos originais.

Esse 6rgdo jurisdicional observa que os drgdos jurisdicionais que conhecem do mérito da causa no
processo principal chamaram a atencdo para a redacdo do artigo 10.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48 e
aplicaram uma interpretacdo conforme com o direito da Unido do artigo 286.° da Lei sobre a
Propriedade Industrial. Observa que, segundo esses érgaos jurisdicionais, este artigo 10.°, n.° 1, da
Diretiva 2004/48 diz respeito aos bens que se prove violarem um direito de propriedade intelectual
e que, portanto, a destruicao de bens pode ser ordenada, incluindo quando estes nao tenham sido
ilegalmente «fabricados ou marcados», nos termos da legislacdo nacional.

O 6rgao jurisdicional de reenvio salienta que, por um lado, vérios argumentos, também adotados
na doutrina, militam a favor de uma interpretacéo literal do artigo 286.° da Lei sobre a Propriedade
Industrial, particularmente o facto de a alteracdo deste artigo efetuada em 2007 resultar da
aplicacdo da Diretiva 2004/48. Por outro lado, tendo em conta a obrigacdo de proceder a uma
interpretacdo do direito nacional que seja conforme com o direito da Unido, a interpretacdao do
referido artigo 286.° deve basear-se na do artigo 10.°, n.° 1, dessa diretiva.

Foi neste contexto que o Sad Najwyzszy (Supremo Tribunal) decidiu suspender a instancia e
submeter ao Tribunal de Justica a seguinte questao prejudicial:

«Deve o artigo 10.° da Diretiva [2004/48] ser interpretado no sentido de que se opde a
interpretacdo de uma disposi¢do nacional segundo a qual uma medida de protecdo que consiste
na destruicdo de bens diz exclusivamente respeito aos bens ilegalmente fabricados ou marcados,
nao podendo ser aplicada a bens que tenham sido colocados ilegalmente no mercado do [EEE] e
que ndo se pode considerar que foram ilegalmente fabricados ou marcados?»

Quanto a admissibilidade do pedido de decisido prejudicial

Nas suas observagoes, o Rzecznik Praw Obywatelskich (Provedor de Justica, Polénia) e a Comissao
suscitam a questdo de saber se o drgdo jurisdicional de reenvio, a saber, o Sad Najwyzszy (Supremo
Tribunal), reunido em formacao de trés juizes da Secgdo Civel, ¢, tendo em conta o processo de
nomeacdo dos juizes que compdem esta seccdo, um «Orgdo jurisdicional» na acegdo do
artigo 267.° TFUE.
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Por um lado, o Provedor de Justica considera que o pedido de decisdo prejudicial é inadmissivel
por emanar de um 6rgido que ndo estd estabelecido por lei e que ndo é independente nem
imparcial.

Por outro lado, a Comissdo, sem todavia alegar claramente que o pedido de decisao prejudicial é
inadmissivel, observa que o ato de nomeacao para o Sad Najwyzszy (Supremo Tribunal) de cada
um dos trés juizes que compdem o 6rgao jurisdicional de reenvio foi adotado pelo presidente da
Republica da Polénia no termo de um processo conduzido em circunstincias idénticas as que
conduziram, nomeadamente, a nomeacdo do juiz que submeteu ao Tribunal de Justica o pedido
de decisdo prejudicial no processo que deu origem ao Acérdao de 29 de marco de 2022, Getin
Noble Bank (C-132/20, EU:C:2022:235).

A este respeito, cabe recordar, antes de mais, que, segundo jurisprudéncia constante, para apreciar
se o organismo de reenvio em causa tem a natureza de «drgdo jurisdicional», na acecdo do
artigo 267.° TFUE, questdo que é unicamente do ambito do direito da Unido, e, portanto, para
apreciar se o pedido de decisdo prejudicial é admissivel, o Tribunal de Justica tem em conta um
conjunto de elementos, como a origem legal desse organismo, a sua permanéncia, o carater
vinculativo da sua jurisdicdo, a natureza contraditéria do seu processo, a aplicacdo, pelo referido
organismo, das regras de direito, bem como a sua independéncia (v., neste sentido, Acérdéaos de
9 de julho de 2020, Land Hessen, C-272/19, EU:C:2020:535, n.° 43, e de 29 de marco de 2022,
Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, n.° 66).

A independéncia dos juizes dos Estados-Membros reveste uma importancia fundamental para a
ordem juridica da Unido a diversos titulos. Essa independéncia é, em especial, essencial para o
bom funcionamento do sistema de cooperacao judiciaria que representa o mecanismo de reenvio
prejudicial previsto no artigo 267.° TFUE, na medida em que esse mecanismo s6 pode ser
acionado por uma instancia, encarregada de aplicar o direito da Unido, que satisfaca,
designadamente, esse critério de independéncia (v., neste sentido, Acérdao de 9 de julho de 2020,
Land Hessen, C-272/19, EU:C:2020:535, n.° 45 e jurisprudéncia referida).

As garantias de independéncia e de imparcialidade exigidas pelo direito da Unido postulam a
existéncia de regras, designadamente no que respeita a composicdo da instancia, a nomeacao, a
duracdo das fungdes, bem como as causas de abstencdo, de impugnacdo da nomeacido e de
destituicdo dos seus membros, que permitem afastar qualquer ddvida legitima, no espirito dos
litigantes, quanto a impermeabilidade da referida instancia a elementos externos e a sua
neutralidade relativamente aos interesses em confronto (Acérdaos de 9 de julho de 2020, Land
Hessen, C-272/19, EU:C:2020:535, n.° 52, e de 16 de novembro de 2021, Prokuratura Rejonowa w
Mirisku Mazowieckim e o., C-748/19 a C-754/19, EU:C:2021:931, n.* 67 e 71).

No caso em apreco, ndo had davida de que, enquanto tal, o Sad Najwyzszy (Supremo Tribunal)
figura entre os tribunais comuns polacos.

Ora, na medida em que um pedido de decisdo prejudicial emana de um 6rgao jurisdicional
nacional, deve presumir-se que este cumpre as exigéncias recordadas no n.° 28 do presente
acérdido, independentemente da sua composicdo concreta (v., neste sentido, Acdérdio de
29 de margo de 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, n.° 69).

Todavia, esta presuncao impde-se unicamente para efeitos da apreciagcdo da admissibilidade dos

pedidos de decisdao prejudicial apresentados ao abrigo do artigo 267.° TFUE. Por conseguinte,
daqui ndo se pode inferir que as condicoes de nomeacdo dos juizes que compdem o dérgio
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jurisdicional de reenvio permitem necessariamente satisfazer as garantias de acesso a um tribunal
independente, imparcial e previamente estabelecido por lei, na acecdo do artigo 19.°, n.° 1,
segundo paragrafo, TUE e do artigo 47.° da Carta dos Direitos Fundamentais da Unido Europeia
(v., neste sentido, Acérdao de 29 de marco de 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235,
n.° 74).

Além disso, a referida presuncdo pode ser ilidida quando uma decisao judicial definitiva proferida
por um drgdo jurisdicional nacional ou internacional leve a considerar que o ou os juizes que
constituem o érgdo jurisdicional de reenvio ndo tém a qualidade de érgdo jurisdicional tribunal
independente, imparcial e previamente estabelecido por lei, na acecdo do artigo 19.° n. 1,
segundo paragrafo, TUE, lido a luz do artigo 47.°, segundo paragrafo, da Carta dos Direitos
Fundamentais. O mesmo se diga se, além da situacdo pessoal do ou dos juizes que apresentam
formalmente um pedido nos termos do artigo 267.° TFUE, existirem outros elementos que
devam ter repercussdes no funcionamento do érgdo jurisdicional de reenvio no qual esses juizes
tém assento e contribuir, assim, para pér em causa a independéncia e a imparcialidade desse
6rgdo jurisdicional (v., neste sentido, Acérdiao de 29 de margo de 2022, Getin Noble Bank,
C-132/20, EU:C:2022:235, n.* 72 e 75).

No caso em apreco, ndo foi apresentado nenhum elemento concreto e preciso que permita ilidir,
nas condi¢des recordadas no nimero anterior do presente acérdao, a presuncao de que o presente
pedido de decisao prejudicial emana de um organismo que preenche as exigéncias recordadas no
n.° 28 do presente acérdao.

Por conseguinte, o pedido de decisdo prejudicial é admissivel.

Quanto a questao prejudicial

Com a sua questdo, o drgdo jurisdicional de reenvio pergunta, em substéncia, se o artigo 10.°, n.° 1,
da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que se opde a interpretacdo de uma
disposicao nacional segundo a qual uma medida de protecdo que consiste na destruicdo de bens
ndo pode ser aplicada a bens que tenham sido fabricados e nos quais tenha sido aposta uma
marca da Unido Europeia com o consentimento do titular desta, mas que tenham sido colocados
no mercado do EEE sem o consentimento desse mesmo titular.

Assim, ha que interpretar o conceito de «violacdo de um direito de propriedade intelectual», na
acecdo desse artigo 10.°, n.° 1.

A este respeito, ha que recordar que, em conformidade com jurisprudéncia constante, no que
respeita a interpretacdo de uma disposicdo do direito da Unido, importa ter em conta ndo sé os
seus termos mas também o contexto em que se insere e os objetivos que prossegue o ato de que faz
parte. A génese de uma disposicdo do direito da Unido pode igualmente apresentar elementos
pertinentes para a sua interpretacdo (Acdérddo de 10 de junho de 2021, KRONE — Verlag,
C-65/20, EU:C:2021:471, n.° 25 e jurisprudéncia referida).

Segundo a redacdo do artigo 10.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48, os Estados-Membros tém a obrigacao
de assegurar «que as autoridades judiciais competentes possam, a pedido do requerente, ordenar
medidas adequadas relativamente aos bens que se tenha verificado violarem o direito de
propriedade intelectual». Entre essas medidas, figura a prevista nesse artigo 10.°, n.° 1, alinea c), a
saber, a destruicdo de bens.
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Assim, resulta da redacdo do artigo 10.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48 que esta disposi¢cdo ndo limita a
aplicacdo das medidas corretivas que prevé a certos tipos de violagdes de um direito de
propriedade intelectual. Além disso, em conformidade com o artigo 10.°, n.° 3, dessa diretiva, lido
a luz do seu considerando 17, na anélise de um pedido de medidas corretivas, cabe as autoridades
judiciais competentes ter em conta a necessaria proporcionalidade entre a gravidade da violagéo e
as sancoes ordenadas, bem como os interesses de terceiros. Assim, cabe a essas autoridades
decidir a medida a adotar em cada caso concreto.

Esta interpretacao do artigo 10.° da Diretiva 2004/48 é corroborada tanto pelo contexto em que se
insere este artigo como pelos objetivos desta diretiva.

Com efeito, por um lado, quanto ao contexto em que se insere o artigo 10.> da Diretiva 2004/48,
resulta dos considerandos 4 e 5 desta tltima que todos os Estados-Membros, bem como a prépria
Unido, no que diz respeito as questdes da sua competéncia, estdo, no plano internacional, ligados
pelo Acordo TRIPS, que contém, nomeadamente, disposi¢des relativas aos meios para fazer
respeitar os direitos de propriedade intelectual, que constituem normas comuns apliciaveis no
plano internacional e implementadas em todos os Estados-Membros.

Esse artigo 10.° transpde para a ordem juridica da Unido o artigo 46.° do Acordo TRIPS, nos
termos do qual as autoridades judiciais podem «ordenar que as mercadorias que tenham
verificado estar em infracdo sejam, sem qualquer tipo de compensacdo, retiradas dos circuitos
comerciais [...]». Deste modo, o artigo 46.° ndo limita o seu ambito de aplicacdo a uma categoria
precisa de violagdes dos direitos de propriedade intelectual. Pelo contrério, tem em vista, devido
a sua formulacdo muito genérica, todos os bens relativamente aos quais se verifique uma
violacdo, seja ela qual for, de um direito de propriedade intelectual. A circunstancia de o referido
artigo 46.°, ultima frase, prever obrigacdes especificas relativas as «mercadorias apresentadas sob
uma marca de contrafacdo» confirma esta andlise.

Por outro lado, no que respeita ao objetivo prosseguido pela Diretiva 2004/48, o Tribunal de
Justica declarou que este consiste em que os Estados-Membros assegurem a protecao efetiva da
propriedade intelectual (v., neste sentido, Acérdaos de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o.,
C-324/09, EU:C:2011:474, n.° 131, e de 18 de dezembro de 2019, IT Development, C-666/18,
EU:C:2019:1099, n.° 39) e, como resulta do considerando 3 dessa diretiva, esta visa uma aplicacao
efetiva do direito material da propriedade intelectual na Unido.

A este respeito, o Tribunal de Justica declarou que as disposicoes da referida diretiva ndo
pretendem reger todos os aspetos ligados aos direitos de propriedade intelectual, mas apenas os
que sdo inerentes, por um lado, ao respeito desses direitos e, por outro, as violagdes destes
ultimos, impondo a existéncia de meios juridicos eficazes destinados a impedir, a cessar ou a
obviar a qualquer violacao do direito de propriedade intelectual existente (Acérddo de 10 de abril
de 2014, ACI Adam e o., C-435/12, EU:C:2014:254, n.° 61).

O artigo 3.°, n.° 2, da Diretiva 2004/48 dispoe, nomeadamente, que as medidas, procedimentos e
recursos previstos pelos Estados-Membros devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos.
Embora o considerando 10 dessa diretiva se refira, neste contexto, ao objetivo que consiste em
assegurar um elevado nivel de protecdo da propriedade intelectual equivalente e «homogéneo»
no mercado interno, ndo é menos certo que a referida diretiva se aplica, conforme resulta do seu
artigo 2.°, n.° 1, sem prejuizo dos meios ja previstos ou que possam vir a ser previstos,
designadamente, na legislacdo nacional, desde que esses meios sejam mais favoraveis aos titulares
de direitos. A este respeito, resulta inequivocamente do considerando 7 da mesma diretiva que o
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conceito de «meio» utilizado reveste natureza geral, incluindo as medidas que permitem por fim
as violagdes dos direitos de propriedade intelectual (v., por analogia, Acérddo de 25 de janeiro de
2017, Stowarzyszenie Olawska Telewizja Kablowa, C-367/15, EU:C:2017:36, n.° 22).

Por conseguinte, e conforme o Tribunal de Justica ja decidiu, a Diretiva 2004/48 consagra um
nivel minimo de respeito dos direitos de propriedade intelectual e nao impede os
Estados-Membros de preverem medidas mais protetoras (Acérdio de 9 de junho de 2016,
Hansson, C-481/14, EU:C:2016:419, n.* 36 e 40). Em contrapartida, ndo podem prever medidas
menos protetoras, restringindo, nomeadamente, a aplicacio das medidas previstas por esta
diretiva a certos tipos de violagdes dos direitos da propriedade intelectual. Com efeito, resulta da
redacdo do artigo 2.°, n.° 1, da referida diretiva que se refere a «qualquer violagao dos direitos de
propriedade intelectual previstos na legislacio comunitiria e/ou na legislacio nacional do
Estado-Membro em causa».

Resulta do que precede que o artigo 10.° da Diretiva 2004/48 visa todos os bens relativamente aos
quais se verifique uma violacdo, seja ela qual for, dos direitos de propriedade intelectual, sem
excluir, a priori, a aplicacdo da medida corretiva de destruicdo, prevista neste artigo 10.°, n.° 1,
alinea c), no caso de algumas dessas violagoes.

Por outro lado, como resulta da decisdo de reenvio, o direito de propriedade intelectual em causa
no processo principal diz respeito aos direitos conferidos por uma marca da Unido Europeia.

Embora a Diretiva 2004/48 ndo contenha nenhuma definicio dos direitos de propriedade
intelectual abrangidos pelo seu ambito de aplicacdo, a Declaragdo da Comissao no que se refere ao
artigo 2.° da Diretiva 2004/48 (JO 2005, L 94, p. 37), precisa que, segundo essa instituicdo, os
direitos conferidos por marcas figuram entre os mesmos. Resulta igualmente do Acérdao de
12 de julho de 2011, L’Oréal e o. (C-324/09, EU:C:2011:474), que a marca da Unido Europeia é
abrangida pelo conceito de «propriedade intelectual», na acecdo da Diretiva 2004/48.

Os direitos conferidos pela marca da Unido Europeia ao seu titular sdo mencionados no
artigo 9.° do Regulamento n.° 207/2009.

Em especial, em conformidade com o artigo 9.°, n.° 3, alinea a), do Regulamento n. 207/2009, esse
titular pode proibir a aposicao dessa marca num produto ou na respetiva embalagem, e o artigo 9.°,
n.° 3, alineas b) e c), deste regulamento permite-lhe proibir, em substancia, a comercializacdo de
produtos sob a referida marca.

Por conseguinte, uma vez que, pelas razdes expostas no n.° 41 do presente acérddo, cabe as
autoridades judiciais nacionais competentes determinar, caso a caso, a medida que, entre as
previstas no artigo 10.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48, pode ser imposta devido a uma violagdo de um
direito de propriedade intelectual, ndo se pode considerar que a medida corretiva que consiste na
destruicao de bens, prevista nesse artigo 10.°, n.° 1, alinea c), s6 é aplicavel em caso de violacdo do
direito conferido pelo artigo 9.°, n.° 3, alinea a), do Regulamento n.° 207/2009 e que a sua aplicacdo
é de excluir em caso de violagdo dos direitos conferidos pelo artigo 9.°, n.° 3, alineas b) ou c), desse
regulamento.

Tendo em conta todas estas consideracdes, ha que responder a questao submetida que o

artigo 10.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que se opde a
interpretacdo de uma disposicdo nacional segundo a qual uma medida de protecdo que consiste
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na destruicdo de bens ndo pode ser aplicada a bens que tenham sido fabricados e nos quais tenha
sido aposta uma marca da Unido Europeia com o consentimento do titular desta, mas que tenham
sido colocados no mercado do EEE sem o consentimento desse mesmo titular.

Quanto as despesas
Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado
perante o 6rgdo jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto as despesas. As despesas

efetuadas pelas outras partes para a apresentacdo de observagoes ao Tribunal de Justica ndo sdo
reembolsaveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Nona Seccdo) declara:

O artigo 10.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual,

deve ser interpretado no sentido de que:

se opoe a interpretacao de uma disposicao nacional segundo a qual uma medida de protecao
que consiste na destruicao de bens nao pode ser aplicada a bens que tenham sido fabricados
e nos quais tenha sido aposta uma marca da Uniao Europeia com o consentimento do titular

desta, mas que tenham sido colocados no mercado do Espaco Econémico Europeu sem o
consentimento desse mesmo titular.

Assinaturas
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