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I — Introdução

1. Nos presentes processos apensos, dois 
órgãos jurisdicionais nacionais colocam 
questões prejudiciais de interpretação da re-
gulamentação da União relativa à actuação 
das autoridades aduaneiras perante even-
tuais violações de direitos de propriedade 
intelectual.

2. Mais precisamente, ambos os casos se re-
ferem a mercadorias presumivelmente falsi-
ficadas ou pirata que se encontravam na si-
tuação aduaneira de «trânsito externo», uma 
modalidade do regime de suspensão pautal 
que, nos termos do artigo 91.o, n.o 1, alínea a), 
do Código Aduaneiro Comunitário  2, per-
mite «a circulação de um ponto a outro do 
território aduaneiro da Comunidade […] [d]
e mercadorias não comunitárias, sem que 
fiquem sujeitas a direitos de importação e a 
outras imposições bem como a medidas de 
política comercial». Como refere a jurispru-
dência, este «trânsito externo» assenta numa 
ficção jurídica, pois tudo se passa como se 
essas mercadorias não comunitárias nun-
ca tivessem tido acesso ao território de um 
Estado-Membro  3.

3. No primeiro processo, Koninklijke Phi-
lips Electronics NV contra Lucheng Meijing 

Industrial Company Ltd e o., C-446/09 (a se-
guir «processo Philips»), a demandante no 
litígio principal pede que, no âmbito dessa 
ficção jurídica que é a situação de trânsito ex-
terno, se aplique uma outra, a chamada «fic-
ção da produção», por força da qual as mer-
cadorias não comunitárias em trânsito seriam 
tratadas como se tivessem sido produzidas no 
Estado-Membro em que se encontram e, por 
tal motivo, sujeitas à legislação de protecção 
da propriedade intelectual vigente no referi-
do Estado-Membro. Deste modo se afastaria 
o ónus de provar que as referidas mercado-
rias vão ser comercializadas na União, condi-
ção indispensável, em princípio, para obter a 
protecção de qualquer direito de propriedade 
intelectual.

2 —  Aprovado pelo Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do Conselho, 
de 12 de Outubro de 1992 (JO L 302, p. 1).

3 —  Acórdão de 6  de  Abril de 2000, Polo (C-383/98, Colect., 
p. I-2519, n.o 34).

4. No segundo processo, Nokia Corpora-
tion contra Her Majesty’s Commissioners of 
Revenue and Customs, C-495/09 (a seguir 
«processo Nokia»), as autoridades aduanei-
ras britânicas recusaram a esta empresa a 
apreensão de mercadorias, aparentemente de 
 contrafacção, com o argumento de que o seu 
destino era a Colômbia e de que não existiam 
indícios de que viessem a ser desviadas para 
o mercado da União Europeia. O tribunal de 
reenvio pergunta ao Tribunal de Justiça se a 
prova deste facto é indispensável para qua-
lificar as mercadorias como sendo «de con-
trafacção» para efeitos da regulamentação 
aduaneira e, consequentemente, para que as 
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autoridades aduaneiras possam proceder à 
sua retenção.

5. Nestes termos, os presentes processos 
apensos permitirão ao Tribunal de Justiça 
determinar se os regulamentos aduaneiros 
influenciam ou não o regime substantivo da 
propriedade intelectual no caso de merca-
dorias em situação de trânsito, bem como as 
possibilidades de intervenção das autoridades 
aduaneiras perante tais mercadorias na refe-
rida situação, tudo isto num contexto juris-
prudencial um tanto confuso.

II — Quadro jurídico

6. As presentes questões prejudiciais têm por 
objecto a regulamentação comunitária relati-
va à intervenção das autoridades aduaneiras 
contra eventuais violações dos direitos de 
propriedade intelectual.

7. Concretamente, o processo Philips tem 
por objecto o Regulamento (CE) n.o 3295/94, 
de 22 de Dezembro de 1994, que estabelece 
determinadas medidas relativas à introdução 
na Comunidade e à exportação e reexpor-
tação da Comunidade de mercadorias que 
violem certos direitos de propriedade inte-
lectual (a seguir «antigo regulamento adu-
aneiro» ou «Regulamento de 1994»)  4. No 

processo C-446/09, Nokia, pelo contrário, é 
aplicável o Regulamento (CE) n.o  1383/2003 
do Conselho, de 22 de Julho de 2003, relativo 
à intervenção das autoridades aduaneiras em 
relação às mercadorias suspeitas de violarem 
certos direitos de propriedade intelectual e a 
medidas contra mercadorias que violem es-
ses direitos (a seguir «novo regulamento adu-
aneiro» ou «Regulamento de 2003»)  5, que 
revogou e substituiu o anterior.

4 —  JO  L  341, p.  8. Versão alterada pelo Regulamento (CE) 
n.o 241/1999 do Conselho, de 25 de Janeiro de 1999 (JO L 27, 
p. 1).

8. Ambos os regulamentos foram aprovados 
com base no artigo 133.o CE  6, relativo à polí-
tica comercial comum, cujo n.o 1 dispunha o 
seguinte: «A política comercial comum assen-
ta em princípios uniformes, designadamente 
no que diz respeito às modificações pautais, à 
celebração de acordos pautais e comerciais, à 
uniformização das medidas de liberalização, 
à política de exportação, bem como às medi-
das de protecção do comércio, tais como as 
medidas a tomar em caso de dumping e de 
subvenções»  7.

9. Tanto o antigo como o novo regulamento 
aduaneiro definem o seu âmbito de aplicação 
referindo as diversas situações aduaneiras 
em que se podem encontrar as mercadorias 

5 —  JO L 196, p. 7.
6 —  Antes do Tratado de Amesterdão, artigo 113.o CE. O Regula-

mento de 1994 faz referência a esta numeração, enquanto o 
Regulamento de 2003 cita o artigo 133.o CE.

7 —  O novo artigo 207.o TFUE, que retoma, no essencial, o conte-
údo desta disposição, refere-se especificamente «aos aspec-
tos comerciais da propriedade intelectual».
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susceptíveis de intervenção, e estabelecen-
do, para este efeito, o conceito de «merca-
dorias que violam direitos de propriedade 
intelectual».

10. Ambas as regulamentações prevêem uma 
intervenção prévia das autoridades aduanei-
ras (artigo 4.o dos dois regulamentos), seguida 
de um possível pedido de intervenção apre-
sentado pelo titular do direito (artigo  3.o do 
antigo regulamento e 5.o do novo regulamen-
to), a sua eventual aceitação, a adopção das 
medidas adequadas e, sendo caso disso, a ins-
tauração de um processo «quanto ao fundo» 
perante a autoridade competente.

A — Regulamento n.o 3295/94  8

11. O artigo 1.o define o âmbito de aplicação 
do regulamento:

«1. O presente regulamento determina:

a) As condições de intervenção das autori-
dades aduaneiras, quando mercadorias 
suspeitas de se contarem entre as visadas 
na alínea a) do n.o 2 forem:

 — declaradas para introdução em livre 
prática, exportação ou reexportação, 

nos termos do artigo  61.o do Regu-
lamento (CEE) n.o 2913/92 do Con-
selho, de 12  de  Outubro de 1992, 
que estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário,

8 —  Versão alterada pelo Regulamento n.o 241/99.

 — detectadas aquando de um controlo 
efectuado sobre mercadorias, sob 
fiscalização aduaneira nos termos 
do artigo 37.o do Regulamento (CEE) 
n.o  2913/92, sujeitas a um regime 
suspensivo nos termos do n.o 1, alí-
nea a), do artigo 84.o do referido re-
gulamento, reexportadas mediante 
notificação ou colocadas em zona 
franca ou entreposto franco nos ter-
mos do artigo 166.o do mesmo regu-
lamento;  e

b) as medidas a tomar pelas autoridades 
competentes em relação a essas mesmas 
mercadorias, quando se prove tratar-se 
efectivamente de mercadorias abrangi-
das pela alínea a) do n.o 2.

2. Para efeitos do presente regulamento, en-
tende-se por:

a) “Mercadorias que violam um direito de 
propriedade intelectual”

 — as “mercadorias de contrafacção”, ou 
seja:

 — as mercadorias, incluindo o seu 
acondicionamento, nas quais 
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tenha sido aposta, sem autori-
zação, uma marca de fabrico ou 
de comércio idêntica à marca de 
fabrico ou de comércio devida-
mente registada para os mesmos 
tipos de mercadorias ou que não 
possa ser distinguida, nos seus 
aspectos essenciais, dessa marca 
de fabrico ou de comércio e que, 
por esse motivo, viole os direitos 
do titular da marca em questão 
nos termos da legislação comu-
nitária ou da legislação do Es-
tado-[M]embro onde o pedido 
de intervenção das autoridades 
aduaneiras for apresentado,

  […],

 — “as mercadorias-pirata”, ou seja: as 
mercadorias que sejam ou conte-
nham cópias fabricadas sem o con-
sentimento do titular do direito de 
autor ou dos direitos conexos, do 
titular de um direito relativo ao de-
senho ou modelo, registado ou não 
como direito nacional, ou de uma 
pessoa devidamente autorizada pelo 
titular no país de produção, nos ca-
sos em que a realização dessas có-
pias viole o direito em questão nos 
termos da legislação comunitária ou 
do Estado-[M]embro onde é apre-
sentado o pedido de intervenção das 
autoridades aduaneiras,

[…]».

12. Nos termos do artigo 6.o:

«1. Quando uma estância aduaneira, à qual, 
nos termos do artigo 5.o, tenha sido comuni-
cada a decisão de deferimento de um pedido 
do titular de um direito verifique, eventual-
mente após consulta do requerente, que as 
mercadorias que se encontram numa das 
situações referidas no n.o 1, alínea a), do ar-
tigo 1.o, correspondem à descrição das mer-
cadorias abrangidas pelo n.o  2, alínea  a), do 
artigo 1.o contida na referida decisão, suspen-
derá a autorização de desalfandegamento ou 
procederá à detenção dessas mercadorias. 
[…]

2. As disposições em vigor no Estado-[M]
embro em cujo território as mercadorias se 
encontrem numa das situações referidas no 
n.o 1, alínea a), do artigo 1.o são aplicáveis:

a) À apresentação do pedido à autoridade 
competente para decidir quanto ao fun-
do da questão e à informação imediata 
do serviço ou da estância aduaneira re-
feridos no n.o 1 sobre o pedido, a menos 
que este seja apresentado pelos referidos 
serviço ou estância aduaneira;

b) À tomada da decisão por essa autoridade. 
Na falta de regulamentação comunitária 
na matéria, os critérios a seguir para a to-
mada dessa decisão são idênticos aos que 
servem para determinar se as mercado-
rias produzidas no Estado-[M]embro em 
causa violam os direitos do titular […]»
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B — Regulamento n.o 1383/2003

13. O artigo 1.o dispõe o seguinte:

«1. O presente regulamento estabelece as 
condições de intervenção das autoridades 
aduaneiras em caso de mercadorias suspeitas 
de violação de direitos de propriedade inte-
lectual, nas seguintes situações:

a) Quando sejam declaradas para intro-
dução em livre prática, exportação ou 
reexportação nos termos do artigo  61.o 
do Regulamento (CEE) n.o  2913/92 do 
Conselho, de 12  de  Outubro de 1992, 
que estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário.

b) Quando sejam descobertas por ocasião 
de controlos de mercadorias que en-
trem ou saiam do território aduaneiro 
da Comunidade, nos termos dos arti-
gos  37.o e  183.o do Regulamento (CEE) 
n.o  2913/92, sujeitas a um regime sus-
pensivo na acepção da alínea a) do n.o 1 
do artigo  84.o daquele regulamento, em 
vias de ser reexportadas mediante notifi-
cação nos termos do n.o 2 do artigo 182.o 
do referido regulamento ou colocadas 

em zona franca ou em entreposto fran-
co na acepção do artigo 166.o do mesmo 
regulamento.

2. O presente regulamento define igualmen-
te as medidas a tomar pelas autoridades com-
petentes quando se estabeleça que as merca-
dorias referidas no n.o  1 violam direitos de 
propriedade intelectual.»

14. O artigo 2.o, n.o 1, define o que se enten-
de por «mercadorias que violam um direito 
de propriedade intelectual» para efeitos do 
regulamento:

«a) “Mercadorias de contrafacção”, isto é:

 i) mercadorias, incluindo a embala-
gem, nas quais tenha sido aposta 
sem autorização uma marca idên-
tica à marca validamente registada 
para o mesmo tipo de mercadorias 
ou que nos seus aspectos essenciais, 
não pode ser distinguida dessa mar-
ca e que, por esse motivo, viola os 
direitos decorrentes do Direito Co-
munitário para o titular da marca em 
questão, tal como previsto no Re-
gulamento (CE) [n.o] 40/94 do Con-
selho, de 20  de  Dezembro de 1993, 
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sobre a marca comunitária, ou no 
direito do Estado-Membro em que é 
apresentado o pedido de intervenção 
das autoridades aduaneiras,

 […]

b) “Mercadorias-pirata” […]».

15. O artigo 9.o diz respeito às condições de 
intervenção das autoridades aduaneiras. No 
seu n.o  1 dispõe o seguinte: «Quando uma 
estância aduaneira à qual tenha sido comu-
nicada a decisão de deferimento do pedido 
do titular do direito nos termos do artigo 8.o 
suspeitar, se necessário após consulta ao re-
querente, que as mercadorias que se encon-
tram numa das situações referidas no n.o 1 do 
artigo  1.o violam um direito de propriedade 
intelectual abrangido por aquela decisão, sus-
pende a autorização de saída das referidas 
mercadorias ou procede à sua detenção. […]»

16. De acordo com o artigo 10.o, «[é] aplicá-
vel a legislação em vigor no Estado-Membro 
em cujo território as mercadorias se encon-
trem numa das situações referidas no n.o 1 do 
artigo 1.o, a fim de determinar se houve viola-
ção de um direito de propriedade intelectual 
nos termos do direito nacional. […]»

III — Litígios principais e questões preju-
diciais

A — Processo Philips

17. Em 7 de Novembro de 2002, a Antwerpse 
opsporingsinspectie van de Administratie der 
Douane en Accijnzen (inspecção de investi-
gação de Antuérpia da administração das 
alfândegas e dos impostos especiais sobre o 
consumo) apreendeu uma carga de máquinas 
de barbear procedente de Xangai. Suspeitava-
-se que as mercadorias violassem os direitos 
de propriedade intelectual da Koninklijke 
Philips Electronics NV (a seguir «Philips»), 
nomeadamente os registos internacionais de 
modelos de máquinas de barbear eléctricas, 
inscritos na Organização Mundial da Pro-
priedade Intelectual (OMPI) sob os números 
DM-034.562, de 9  de  Junho de 1995 e DM-
045.971, de 29  de  Julho de 1998, válidos no 
Benelux, bem como os direitos de autor rela-
tivos à aparência destas máquinas de barbear.

18. Em 12 de Novembro de 2002, a deman-
dante dirigiu à Centrale Administratie der 
Douane en Accijnzen te Brussel (adminis-
tração central das alfândegas e dos impostos 
especiais sobre o consumo de Bruxelas) um 
pedido geral de intervenção. Este pedido foi 
deferido em 13 de Novembro de 2002.

19. Em seguida, as autoridades aduanei-
ras enviaram à Philips uma fotografia da 



I - 12447

PHILIPS E NOKIA

máquina de barbear, denominada «Golden 
Shaver» e comunicaram-lhe que as seguintes 
empresas estavam envolvidas na produção ou 
comercialização das máquinas apreendidas: 
Lucheng Meijing Industrial Company LTD, 
produtora chinesa das máquinas de barbear; 
Far East Sourcing LTD, com sede em Hong 
Kong, transportador das mercadorias; Röhlig 
Hong Kong LTD, expedidor das mercadorias 
em Hong Kong, agindo em nome do decla-
rante ou do destinatário das mercadorias; nv 
Rohlig Belgium, expedidor das mercadorias 
na Bélgica, agindo em nome do declarante ou 
do destinatário das mercadorias.

20. Segundo a declaração aduaneira ela-
borada em Antuérpia, em 29  de  Janeiro de 
2003, pela representante nv Rohlig Belgium, 
as mercadorias foram declaradas ao abrigo 
do regime de importação temporária, não se 
mencionando o país de destino. Inicialmente, 
aquando da sua chegada a Antuérpia, as mer-
cadorias foram objecto de uma declaração 
sumária nos termos do artigo 49.o do Código 
Aduaneiro Comunitário.

21. Em 11  de  Dezembro de 2002, a Philips 
propôs uma acção no Rechtbank van eerste 
aanleg te Anwerpen (tribunal de primeira ins-
tância de Antuérpia) a fim de que se apurasse 
e declarasse a existência de uma violação dos 
seus direitos de propriedade intelectual. A 
demandante entende que o Rechtbank deve 
partir, nos termos do artigo 6.o, n.o 2, alínea b), 
do Regulamento n.o 3295/94, da ficção de que 
as máquinas de barbear apreendidas foram 
produzidas na Bélgica, aplicando em seguida 

o direito belga para determinar a existência 
da violação.

22. Antes de decidir quanto ao mérito, o Re-
chtbank submeteu ao Tribunal de Justiça a 
seguinte questão prejudicial:

«O artigo 6.o, n.o 2, alínea b), do Regulamento 
(CE) n.o 3295/94, de 22 de Dezembro de 1994 
(antigo [r]egulamento [a]duaneiro) constitui 
uma norma de direito comunitário unifor-
mizado que se impõe ao tribunal do Estado-
-Membro chamado a intervir pelo titular do 
direito, nos termos do artigo  7.o do regula-
mento, e implica que, na sua decisão, esse 
tribunal não pode ter em conta o estatuto de 
depósito temporário ou o estatuto de trânsito 
e deve aplicar a ficção de que as mercadorias 
foram produzidas nesse Estado-Membro e, 
em seguida, decidir se tais mercadorias vio-
lam o direito de propriedade intelectual em 
causa mediante a aplicação do direito desse 
Estado-Membro?»

B — Processo Nokia

23. Em Julho de 2008, Her Majesty’s Com-
missioners of Revenue and Customs (as au-
toridades aduaneiras do Reino Unido; a se-
guir «HMRC») detiveram e inspeccionaram 
no aeroporto de Heathrow uma remessa de 
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mercadorias proveniente de Hong Kong e 
com destino à Colômbia que incluía aproxi-
madamente quatrocentos telefones móveis, 
baterias, manuais, caixas e kits mãos livres, 
ostentando, cada um deles, a marca «Nokia».

24. Em 30 de Julho de 2008, os HMRC envia-
ram à Nokia Corporation (a seguir «Nokia») 
um of ício acompanhado de amostras dos 
referidos produtos. Depois de as analisar, co-
municou aos HMRC que se tratava de merca-
dorias de contrafacção, perguntando se ten-
cionavam proceder à respectiva apreensão.

25. Em 6 de Agosto de 2008, os HMRC res-
ponderam que, após aconselhamento ju-
rídico, tinham dúvidas acerca do facto de 
determinadas mercadorias poderem ser con-
sideradas «de contrafacção» nos termos do 
artigo 2.o, n.o 1, alínea a), i), do Regulamento 
n.o  1383/2003, se não existirem indícios de 
que possam vir a ser desviadas para o mer-
cado da União. Concluíam, por isso, que, na 
ausência dos referidos indícios, não era lícito 
privar o proprietário das suas mercadorias.

26. Em 20 de Agosto de 2008, a Nokia apre-
sentou uma reclamação aos HMRC, solici-
tando uma relação dos nomes e domicílios do 
expedidor e do destinatário, bem como qual-
quer outro documento julgado útil acerca da 
carga em poder dos HMRC. Embora esta do-
cumentação lhe tenha sido entregue, a Nokia 
não conseguiu identificar o expedidor nem o 
destinatário das mercadorias, concluindo que 
ambos tinham tomado medidas destinadas a 
ocultar a respectiva identidade.

27. Após ter reiterado o pedido aos HMRC, 
em 31 de Outubro de 2008, a Nokia recorreu 
à via judicial.

28. Por acórdão de 29  de  Julho de 2009, o 
juiz Kitchin, da High Court of England and 
Wales (Chancery Division), considerou que o 
regulamento não autorizava nem obrigava as 
autoridades aduaneiras a reter ou apreender 
as mercadorias de contrafacção em trânsito 
no caso de não existirem indícios de que as 
mesmas viessem a ser desviadas para o mer-
cado dos Estados-Membros, uma vez que não 
integravam a categoria de «mercadorias de 
contrafacção» na acepção do artigo 2.o, n.o 1, 
alínea a), i), do Regulamento n.o 1383/2003.

29. Da decisão do juiz Kirchin foi interpos-
to recurso para a Court of Appeal of England 
and Wales (a seguir «Court of Appeal»), a 
qual, atendendo precisamente ao processo 
Philips, bem como às diferentes abordagens 
de vários tribunais nacionais, e «dada a ne-
cessidade de uma interpretação sistemática 
e uniforme do citado regulamento», subme-
teu ao Tribunal de Justiça a seguinte questão 
prejudicial:

«As mercadorias não comunitárias que os-
tentam uma marca comunitária, sujeitas a 
um controlo aduaneiro num Estado-Membro 
e em trânsito [...], provenientes de um Es-
tado terceiro e com destino a outro Estado 
terceiro, podem constituir “mercadorias de 
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contrafacção” na acepção do artigo 2.o, n.o 1, 
alínea a), do Regulamento (CE) n.o 1383/2003, 
se não existirem indícios de que essas mer-
cadorias serão introduzidas no mercado da 
[União] Europeia, quer em conformidade 
com um procedimento aduaneiro, quer por 
meio de um desvio ilícito?»

IV — Processo no Tribunal de Justiça

30. O pedido de decisão prejudicial no pro-
cesso Philips foi registado na Secretaria do 
Tribunal de Justiça em 17  de  Novembro de 
2009. A questão prejudicial no processo 
Nokia foi registada em 2  de  Dezembro de 
2009.

31. Apresentaram observações escritas: no 
processo Philips, a demandante (Koninklijke 
Philips Electronics NV), a Far East Sourcing, 
os Governos belga, britânico e italiano, e a 
Comissão; no processo Nokia, a recorrente 
(Nokia Corporation), a International Tra-
demark Association, os Governos britânico, 
português, polaco, checo, finlandês e italiano 
e a Comissão.

32. Nas audiências, realizadas em 18 de No-
vembro de 2010, compareceram para ale-
gações: no processo Philips, a Koninklijke 
Philips Electronics NV, a Far East Sourcing, 
os Governos belga, checo e britânico, e a 

Comissão; no processo Nokia, a Nokia Cor-
poration, a International Trademark Associa-
tion, os Governos britânico, checo, francês, 
polaco e finlandês, e a Comissão.

33. Por despacho de 11  de  Janeiro de 2011 
procedeu-se à apensação dos processos para 
efeitos dos pedidos e do acórdão.

V  —  Questão prévia: semelhanças e dife-
renças entre os casos Nokia e Philips

34. Independentemente de todas as seme-
lhanças apresentadas pelos presentes proces-
sos apensos, é fundamental chamar a atenção, 
desde logo, para a principal diferença entre 
ambos a fim de esclarecer as especificidades 
de cada um deles.

35. Em primeiro lugar, salientamos a di-
versidade do quadro legal na sequência da 
evolução verificada na regulamentação adu-
aneira da União. Assim, no processo Philips 
os factos regem-se pelo antigo Regulamento 
n.o  3295/94, enquanto no processo Nokia é 
aplicável o novo Regulamento n.o 1383/2003. 
Além do mais, as questões prejudiciais cen-
tram-se em diferentes disposições dos dois 
diplomas.
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36. Em segundo lugar, ambos os casos di-
ferem no que respeita ao tipo de direito de 
propriedade intelectual em questão: direitos 
de autor e desenhos e modelos registados no 
caso Philips  9, direito à marca no caso Nokia  10.

37. Mas a diferença mais importante entre os 
dois processos decorre do objecto do litígio 
no âmbito do qual foi submetida cada uma 
das questões prejudiciais e ao qual se desti-
na a resposta do Tribunal de Justiça. Em am-
bos os casos, os factos dizem respeito a uma 
apreensão aduaneira de mercadorias em si-
tuação de trânsito, mas se o litígio principal 
no processo Nokia, o segundo dos que nos 
ocupam, versa sobre a legalidade da actuação 
das autoridades aduaneiras britânicas, que 
suspenderam a apreensão das mercadorias 
por entenderem que não existia uma viola-
ção «efectiva» ou «real» da alegada marca, 
o primeiro deles, o processo Philips, chega 
ao Tribunal de Justiça numa fase posterior e 
qualitativamente distinta, quando, após a in-
tervenção das autoridades aduaneiras belgas 
sobre mercadorias deste tipo e na já referida 
situação, o titular do direito de propriedade 
intelectual presumivelmente violado recorre 
aos tribunais para que declarem a existência 
efectiva dessa violação, com as consequências 
daí decorrentes.

 9 —  Aos quais era aplicável a Directiva 98/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 1998, relativa 
à protecção legal dos desenhos e modelos (JO L 289, p. 28), 
e a legislação que a transpõe.

10 —  Regido pelo Regulamento (CE) n.o  40/94 do Conselho, 
de 20  de  Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária 
(JO L 11, p. 1), e a legislação nacional sobre marcas, harmo-
nizada pela Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 
21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos 
Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 40, p. 1).

38. Esta advertência é tanto mais pertinente 
quanto algumas das observações apresenta-
das nos processos em análise demonstram 
uma certa confusão entre essas duas dimen-
sões da tutela dos direitos de propriedade 
intelectual. Por esta razão, julgo necessário 
desde já, nestas considerações preliminares, 
distinguir, nos termos dos regulamentos em 
questão, as três providências sucessivas facul-
tadas às autoridades de um Estado-Membro 
perante a eventual violação de um direito de 
propriedade intelectual relativamente a mer-
cadorias em situação de trânsito.

39. Uma primeira fase, de carácter «prepara-
tório», inicia-se quando, perante a existência 
de «motivos suficientes para suspeitar» da 
existência de uma violação da propriedade 
intelectual, as autoridades aduaneiras tomam 
«medidas anteriores» que consistem numa 
suspensão da autorização de saída ou numa 
detenção das mercadorias, em ambos os ca-
sos por um período de três dias úteis  11.

40. A segunda fase tem lugar quando, já a 
pedido do titular do direito presumivelmente 
violado  12, e se persistirem as suspeitas, as au-
toridades confirmam a suspensão da autoriza-
ção de saída ou a detenção das mercadorias  13. 

11 —  Artigo 4.o do Regulamento n.o 3295/94 e artigo 4.o do Regu-
lamento n.o 1383/2003.

12 —  Este pedido de intervenção é regulamentado no artigo 3.o 
do Regulamento n.o 3295/94 e nos artigos 5.o e 6.o do Regu-
lamento n.o 1383/2003.

13 —  Artigo 6.o, n.o 1, do Regulamento n.o 3295/94 e artigo 9.o do 
Regulamento n.o 1383/2003.
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Esta fase é ainda administrativa e provisória, 
mas implica uma intervenção um tanto mais 
«estável» que a anterior.

41. A partir deste momento, numa terceira e 
última fase, podem ocorrer as seguintes hipó-
teses: a) que o proprietário das mercadorias 
renuncie a elas, caso em que se pode proceder 
à sua destruição sob controlo aduaneiro  14; 
b)  que, num prazo de dez dias a contar da 
notificação da intervenção na segunda fase, 
o titular do direito de propriedade intelectual 
presumivelmente violado recorra à «autori-
dade competente» (normalmente, judicial) 
para que, mediante um procedimento quanto 
ao mérito determine se houve ou não violação 
do direito  15, e c) que o titular não actue nesse 
prazo de 10 dias [isto é, não se verificando o 
previsto em a) e b)], caso em que será conce-
dida a autorização de saída das mercadorias 
ou cessará a detenção  16.

42. Em suma e abreviando o mais possível, no 
processo Nokia pergunta-se ao Tribunal de 
Justiça se, para deter as mercadorias naquela 

que qualificámos como «segunda fase», as au-
toridades aduaneiras têm de ter ou não qual-
quer elemento de prova de que as referidas 
mercadorias, de um modo ou de outro, vão 
ser comercializadas no mercado da União, 
enquanto no processo Philips o que efectiva-
mente se pergunta é se uma tal demonstração 
é ou não imprescindível para, no âmbito de 
procedimento quanto ao fundo que eventu-
almente venha a finalizar essa «terceira fase», 
se reconhecer ou não a violação de um direito 
de propriedade intelectual.

14 —  Artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento n.o 1383/2003. O Regula-
mento de 1994 não prevê este procedimento «simplificado».

15 —  Artigos 6.o, n.o 2, e 7.o, n.o 1, do Regulamento n.o 3295/94; e 
artigo 13.o, n.o 1, do Regulamento n.o 1383/2003. Se nesse 
procedimento sobre o fundo se reconhecer a violação, as 
mercadorias poderão ser objecto das medidas «definitivas» 
previstas no artigo  8.o do Regulamento n.o  3295/94 e nos 
artigos  16.o e  17.o do Regulamento n.o  1383/2003: proibi-
ção de entrada no território aduaneiro da Comunidade, de 
introdução em livre prática, exportação, etc., bem como a 
sua destruição ou colocação fora dos circuitos comerciais 
sem indemnização, e a privação efectiva das pessoas em 
causa de quaisquer benef ícios económicos da operação.

16 —  Artigo 7.o, n.o 1, do Regulamento n.o 3295/94; e artigo 13.o, 
n.o 1, do Regulamento n.o 1383/2003.

43. Importa não esquecer esta diferença es-
sencial para que se possa dar uma resposta 
útil aos respectivos tribunais nacionais. As 
diferenças que caracterizam ambos os pro-
cessos aconselham a que lhes sejam dadas 
respostas separadas, respeitando a sua ordem 
numérica, ainda que isso leve a uma inversão 
da ordem cronológica das duas modalidades 
de protecção contra mercadorias de contra-
facção ou pirata.

VI  —  Análise da questão prejudicial no 
processo Philips

44. El Rechtbank van eerste aanleg te Anwer-
pen (a seguir «Rechtbank») questiona o 
Tribunal de Justiça sobre a forma de verifi-
car a existência de uma violação de direitos 
de propriedade intelectual quando se trata 
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de mercadorias sujeitas a uma intervenção 
enquanto se encontravam em situação de 
trânsito.

45. Como se tem vindo a repetir, para além 
da concreta actuação das autoridades adu-
aneiras, o que está em questão, portanto, 
neste primeiro processo é a declaração, nes-
te caso judicial, da existência real e efectiva 
de uma violação de direitos de propriedade 
intelectual, com todas as consequências daí 
decorrentes  17.

46. Concretamente, o Rechtbank pergunta se 
do artigo 6.o, n.o 2, alínea b), do Regulamento 
n.o 3295/94, resulta que a referida apreciação 
deve ser feita abstraindo da situação aduanei-
ra das mercadorias, mais exactamente recor-
rendo à ficção, que se diz estar implícita na 
mencionada disposição, de que essas merca-
dorias foram produzidas no Estado-Membro 
onde se encontram  18.

17 —  Entre outras, a destruição das mercadorias envolvidas ou 
a sua colocação fora do circuito comercial, sem qualquer 
tipo de indemnização (artigo  8.o, n.o  1, do Regulamento 
n.o 3295/94 e artigo 17.o do Regulamento n.o 1383/2003).

18 —  Como vimos, a pergunta do Rechtbank, além disso, começa 
com uma interrogação sobre se a referida disposição cons-
titui uma «norma de direito comunitário uniformizado». 
Enunciada nestes termos, a questão não merece outra res-
posta senão a de que o regulamento é, como tal, uma regu-
lamentação obrigatória no seu todo e que é directamente 
aplicável em toda a União.

47. Questiona-se, assim, expressamente so-
bre a compatibilidade com o direito da União 
da que vem sendo conhecida como «ficção 
da produção», cuja consequência mais im-
portante seria a possibilidade de declarar que 
uma mercadoria não comunitária em situa-
ção de trânsito pode incorrer na violação de 
um direito de propriedade intelectual como 
se se tratasse de uma mercadoria ilegalmente 
produzida no Estado-Membro onde se en-
contra nessa situação, independentemente 
de aquela mercadoria se destinar ou não ao 
mercado da União  19.

48. O recurso a esta fictio iuris, que consti-
tui o núcleo da questão, permitiria antes de 
mais contornar o requisito de «uso na vida 
comercial», o qual, tanto o artigo 9.o do Regu-
lamento n.o 40/94 como o artigo 5.o da Direc-
tiva 89/104 e o artigo 12.o da Directiva 98/71 
exigem para reconhecer a violação de uma 
marca comunitária, de uma marca nacional 
ou dos direitos sobre um desenho ou modelo, 
respectivamente.

49. O objecto específico dos direitos de pro-
priedade intelectual consiste, efectivamente, 
em conferir ao titular de uma marca, desenho 
ou modelo o direito exclusivo de o utilizar e 

19 —  Esta «ficção da produção» parece ter sido aplicada pela 
primeira vez, num processo de patentes, pelo Hoge Raad 
der Nederlanden no seu acórdão de 19 de Março de 2004 
(LJN AO 0903, processo Philips contra Postec e Princo), e 
foi posteriormente adoptada pelo presidente do Rechtbank 
Den Haag, em decisão de 18 de Julho de 2008, e pelo pró-
prio Rechtbank van eerste aanleg te Anwerpen, em acórdão 
de 9 de Outubro de 2008. A ficção parece ter sido acolhida 
por alguma doutrina: assim, Eijsvogels, «Some remarks on 
Montex Holdings Ltd./Diesel Spa», Boek9.nl, 24 de Novem-
bro de 2006, http://www.boek9.nl/default.aspX?id=2968; 
Puts, A. «Goods in transit», 194 Trademark World, 22-23 
(Fevereiro de 2007).
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de proibir a terceiros o seu «uso na vida co-
mercial». Deste modo, a legislação substan-
tiva faz depender a protecção dos direitos de 
propriedade intelectual da existência de uma 
comercialização dos produtos ou serviços em 
causa.

50. Antes de responder a esta proposta de 
interpretação do mencionado artigo 6.o, n.o 2, 
alínea b), importa salientar, como a jurispru-
dência já teve oportunidade de esclarecer, 
que uma situação de trânsito não implica, por 
si só, qualquer comercialização das mercado-
rias em causa e, por conseguinte, não afecta o 
objecto específico do direito da marca  20.

51. Nestas condições, para declarar que 
mercadorias em situação de trânsito violam 
um direito de propriedade intelectual, pa-
rece indispensável demonstrar que vão ser 
comercializadas no território onde o direito 
está protegido. A aplicação da denominada 
«ficção da produção» implicaria que os re-
gulamentos aduaneiros tivessem ampliado 

a protecção destes direitos relativamente ao 
previsto nas disposições da legislação subs-
tantiva já referidas, permitindo uma protec-
ção dissociada da efectiva «comercialização» 
ou «uso na vida comercial» no território do 
Estado-Membro envolvido.

20 —  Acórdão de 23 de Outubro de 2003, Rioglass e Transremar 
(C-115/02, Colect., p.  I-12705, n.o  27). Contrariamente 
aos processos aqui em análise, este acórdão dizia respeito 
a um caso de mercadorias produzidas legalmente num 
Estado-Membro, em trânsito noutro Estado-Membro e 
com destino a um terceiro Estado, pelo que a discussão se 
centrava na possibilidade de invocar a livre circulação de 
mercadorias face à intervenção das autoridades aduaneiras. 
Apesar desta diferença essencial, as considerações con-
tidas no acórdão sobre a natureza da situação de trânsito 
de mercadorias comunitárias são plenamente aplicáveis a 
uma situação de trânsito externo. Com efeito, como afirma 
o advogado-geral F. G. Jacobs nas suas conclusões apresen-
tadas em 26 de Maio de 2005 no processo Class Internatio-
nal (acórdão de 18 de Outubro de 2005, C-405/03, Colect., 
p. I-8735, ao qual regressaremos em seguida), «pode consi-
derar-se que se o Tribunal de Justiça adoptou esta posição 
relativamente a mercadorias em livre prática na Comuni-
dade, deveria aplicá-la a fortiori, a mercadorias não comu-
nitárias relativamente às quais as formalidades aduaneiras 
não foram completadas» (n.o 32).

52. Em face do exposto, parece dif ícil defen-
der, como o faz a Philips nas suas observações 
escritas, que esta «ficção da produção» não 
constitui um novo critério de definição da 
violação dos direitos de propriedade intelec-
tual, e que não modifica a legislação substan-
tiva nesta matéria  21.

53. Na minha opinião, como se verá, a inter-
pretação baseada na «ficção da produção» 
não decorre do teor dos artigos invocados, 
excede os objectivos do regulamento adua-
neiro e contradiz a jurisprudência existente 
sobre a matéria.

21 —  Se o legislador comunitário pretendesse redefinir este 
regime substantivo dos direitos nos regulamentos aduanei-
ros, atribuindo aos respectivos titulares poderes que ultra-
passam o previsto na referida legislação substantiva, teria 
invocado os artigos  100.o-A CE ou  235.o  CE (artigos  95.o 
e 308.o na numeração posterior ao Tratado de Amesterdão; 
actualmente, artigos  114.o e  352.o  TFUE), respeitantes ao 
funcionamento do mercado interno em que habitualmente 
se fundamentam as normas substantivas em matéria de 
direitos de propriedade intelectual.
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A — Do teor da disposição invocada não re-
sulta a «ficção da produção»

54. Em primeiro lugar, entendo que a desig-
nada «ficção da produção» dificilmente pode 
ser construída partindo do teor do artigo 6.o, 
n.o 2, alínea b), do Regulamento n.o 3295/94, 
cujos exactos termos convém reiterar: «As 
disposições em vigor no Estado-[M]embro 
em cujo território as mercadorias se encon-
trem numa das situações referidas no n.o  1, 
alínea a), do artigo 1.o são aplicáveis: […] b) À 
tomada de decisão por essa autoridade. Na 
falta de regulamentação comunitária na ma-
téria, os critérios a seguir para a tomada des-
sa decisão são idênticos aos que servem para 
determinar se as mercadorias produzidas no 
Estado-[M]embro em causa violam os direi-
tos do titular».

55. Antes de mais, o facto de, com base nes-
ta disposição, «a autoridade competente», 
ao decidir quanto ao fundo, dever utilizar os 
mesmos critérios que servem para determi-
nar se as mercadorias produzidas no Estado-
-Membro em causa violam os direitos do 
titular não significa, de modo algum, que as 
mercadorias não comunitárias em situação 
de trânsito devam ser consideradas, para to-
dos os efeitos, mercadorias fabricadas ilegal-
mente no Estado em questão.

56. Pelo contrário, uma leitura atenta da dis-
posição indica, como sugeriram a Comissão 

e o Reino Unido, que, com esta redacção, o 
legislador da União pretendeu, «na falta de 
regulamentação comunitária na matéria», 
estabelecer subsidiariamente uma norma de 
conflitos de leis que permita determinar qual 
a legislação substantiva a aplicar pela auto-
ridade competente (neste caso, o juiz belga) 
para decidir quanto ao fundo, apreciando as-
sim se existe ou não violação da propriedade 
intelectual. Este esclarecimento é indispensá-
vel (como salientou a Comissão, existem 27 
legislações nacionais diferentes susceptíveis 
de ser aplicadas neste caso) e constitui uma 
aplicação natural do princípio da territoriali-
dade que rege estes direitos  22.

57. Por outro lado, só assim fará sentido a 
formulação do referido carácter subsidiá-
rio da norma: «na falta de regulamentação 
comunitária na matéria». Aceitando-se que 
o artigo  6.o introduz a designada «ficção da 
produção», devia afastar-se a sua aplicação, 
por exemplo, às marcas comunitárias, regula-
das pelo Regulamento n.o 40/94, concedendo-
-lhes assim um grau de protecção inferior a 
outros direitos de propriedade intelectual?

58. A conclusão anterior é reforçada pelo 
disposto no artigo 10.o do novo Regulamento 

22 —  Neste sentido, v. os acórdãos de 10  de  Novembro de 
1992, Exportur (C-3/91, Colect., p.  I-5529, n.o  12); e de 
22  de  Junho de 1994, IHT Internationale Heiztechnik e 
Danzinger (C-9/93, Colect., p. I-2789, n.o 22).



I - 12455

PHILIPS E NOKIA

n.o  1383/2003, que reproduz uma boa parte 
do conteúdo do artigo 6.o, n.o 2, alínea b), do 
Regulamento n.o  3295/94. Este artigo  10.o, 
redigido em termos mais claros, dispõe que 
«[é] aplicável a legislação em vigor no Estado-
-Membro em cujo território as mercadorias 
se encontrem numa das situações referidas 
no n.o 1 do artigo 1.o, a fim de determinar se 
houve violação de um direito de propriedade 
intelectual nos termos do direito nacional». A 
disposição equivalente do novo regulamento 
abandona, portanto, a referência à «produ-
ção», para assumir um carácter ainda mais 
evidente de norma de conflitos  23.

B  —  Interpretação propugnada pela Philips 
excede os objectivos do regulamento aduaneiro

59. Em segundo lugar, parece evidente que 
a aplicação da «ficção da produção» a este 
tipo de mercadorias teria como consequên-
cia a possibilidade de proibir a sua simples 

entrada em regime de suspensão (trânsito ou 
depósito temporário) independentemente do 
respectivo destino, consequência que excede 
claramente os objectivos da regulamentação 
aduaneira da União.

23 —  No novo regulamento, a única referencia ao critério da pro-
dução está contida no seu oitavo considerando. No entanto, 
este termina com outra norma de carácter claramente con-
flitual: «O presente regulamento não prejudica as dispo-
sições dos Estados-Membros em matéria de competência 
judiciária e processual». Na minha opinião, aparecendo 
ambas as disposições no mesmo número da parte exposi-
tiva é porque têm uma finalidade comum: esclarecer qual 
a regulamentação aplicável ao procedimento relativo à vio-
lação de um direito de propriedade intelectual. Além disso, 
é improvável que uma norma tão importante resulte unica-
mente de um considerando. Neste sentido, v. van Hezewijk, 
J. K., «Montex and Rolex — Irreconciliable differences? A 
call for a better definition of counterfeit goods», Internatio-
nal review of intellectual property and competition law, Vol. 
39 (2008), n.o 7, p. 779.

60. Nos termos do segundo considerando 
do Regulamento n.o 3295/94, a regulamenta-
ção nele contida destina-se a «impedir, tanto 
quanto possível, a colocação no mercado de 
[mercadorias de contrafacção e mercadorias-
-pirata], adoptando para o efeito medidas que 
permitam combater eficazmente essa activi-
dade ilegal sem todavia colocar entraves à li-
berdade do comércio legítimo», uma vez que a 
comercialização dessas mercadorias «acarre-
ta prejuízos consideráveis para os fabricantes 
e comerciantes que respeitam a lei, bem como 
para os titulares de direitos de autor e direitos 
conexos, e engana os consumidores»  24.

61. Este segundo considerando reflecte, as-
sim, a intenção do legislador comunitário 
de conciliar o conteúdo da regulamentação 
aduaneira com o regime geral de protecção 
dos direitos de propriedade intelectual, ba-
seado, como se relembrou, no «uso na vida 
comercial».

24 —  O itálico é meu. No mesmo sentido, o segundo conside-
rando do Regulamento n.o 1383/2003.
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62. Do que se trata, efectivamente, é de evi-
tar a «colocação no mercado» da União das 
mercadorias de contrafacção ou pirata e não 
de proibir o respectivo trânsito ainda antes 
de se saber o seu destino. A atribuição desta 
faculdade ao titular do direito presumivel-
mente violado dificultaria a liberdade do co-
mércio legítimo, que o regulamento diz que-
rer preservar em qualquer caso, e alargaria o 
conteúdo normal dos direitos de propriedade 
intelectual.

63. Por certo, não se pode ignorar o teor do 
terceiro considerando do Regulamento de 
1994 («na medida em que as mercadorias 
de contrafacção, as mercadorias-pirata e as 
mercadorias equiparadas são importadas de 
países terceiros, [...] deve[-se] proibir a sua in-
trodução em livre prática na Comunidade, ou 
a sua colocação sob um regime suspensivo»)  25 
. Ora, este terceiro considerando, nomeada-
mente o seu último período, não pode ser en-
tendido independentemente do segundo con-
siderando, acima transcrito. Na verdade, lido 
conjuntamente com o anterior, parece óbvio 
que alude à proibição que a autoridade com-
petente pode impor caso venha a reconhecer 
a existência de uma violação de um direito 
de propriedade intelectual, após verificação 
prévia de que as mercadorias serão efectiva-
mente comercializadas no mercado da União. 
Só assim se compreende a existência de um 

procedimento de intervenção das autorida-
des aduaneiras que, como indica em seguida 
este considerando, tem a finalidade de «as-
segurar, nas melhores condições, o respeito 
dessa proibição».

25 —  O itálico é meu.

64. Tanto a Philips como os Governos belga 
e italiano defenderam que a «ficção da produ-
ção» é indispensável para assegurar a aplica-
ção do Regulamento de 1994 (e do novo regu-
lamento de 2003) às mercadorias em trânsito 
externo, abrangidas no artigo 1.o; ou seja, para 
que as autoridades aduaneiras possam inter-
vir em casos como este. No entanto, como 
já indiquei, este tipo de argumentos assenta 
numa confusão entre os requisitos necessá-
rios à intervenção das autoridades aduaneiras 
e as condições, mais rigorosas, exigíveis para 
que a autoridade competente efectue uma de-
claração definitiva da violação da proprieda-
de intelectual.

65. Por outro lado, não se pode esquecer que 
a protecção dos direitos de propriedade inte-
lectual se baseia no princípio da territoriali-
dade. Nos termos deste princípio, os titulares 
apenas podem proibir as utilizações indevi-
das do seu direito nos Estados onde ele seja 
objecto de protecção  26 Dado que o trânsito 
não constitui um «uso na vida comercial», o 

26 —  Acórdão IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger, já 
referido, n.o 22. V. também as minhas conclusões apresen-
tadas em 14 de Setembro de 2010 no processo Anheuser-
-Busch, C-96/09 P, n.os 106 e segs.
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recurso à ficção da produção implicaria uma 
importante excepção a esse princípio da ter-
ritorialidade, o que, também nesta perspec-
tiva, excederia os objectivos do regulamento 
aduaneiro  27.

C — Balanço final da jurisprudência anterior 
não cauciona a «ficção da produção»

66. Importa concluir a resposta que propo-
nho à questão colocada no processo Philips 
chamando especialmente a atenção para a 
jurisprudência anterior sobre a matéria, fre-
quentemente invocada por uns e outros con-
soante os respectivos interesses. Deixando 
entrever de certo modo a conclusão deste 
número, entendo que a designada «ficção de 
produção» colide com a mais recente juris-
prudência nesta matéria, fundamentalmente 

representada pelos acórdãos Class Interna-
tional  28 e Montex Holdings  29.

27 —  A Philips invocou a Comunicação da Comissão ao Con-
selho, ao Parlamento Europeu e ao Comité Económico 
e Social Europeu sobre uma resposta aduaneira às ten-
dências mais recentes em matéria de contrafacção e de 
pirataria, de 11  de  Outubro de 2005 [COM(2005) 479 
final, p. 8, anexo III.1], na qual se afirma que «[A] legisla-
ção aduaneira da UE é actualmente considerada uma das 
mais consolidadas ao nível mundial […]. Com os controlos 
que realizam sobre todos os movimentos de mercadorias, 
sobretudo durante o transbordo, as alfândegas protegem 
não só a UE mas também outras regiões do mundo e, em 
especial, os países menos desenvolvidos, frequentemente 
visados pelos infractores». Apesar disso, o certo é que, nem 
da jurisprudência nem da regulamentação actualmente 
em vigor resulta a possibilidade de alargar uma protecção 
estritamente europeia a Estados terceiros mediante uma 
ampliação das medidas adoptadas na fronteira. Neste sen-
tido, v. Große Ruse-Khan, H. e Jaeger, T., «Policing patents 
worldwide? EC border measures against transiting generic 
drugs under EC and WTO intellectual property regimes», 
International review of intellectual property and competi-
tion law, Vol. 40 (2009), n.o 5, pp. 502 a 538.

67. Em 2005, no processo Class Interna-
tional, o Tribunal de Justiça declarou que a 
Directiva 89/104 e o Regulamento n.o  40/94 
devem ser interpretados no sentido de que o 
titular de uma marca não pode opor-se à sim-
ples introdução na Comunidade, sob o regi-
me aduaneiro de trânsito externo ou de entre-
posto aduaneiro, de produtos de origem com 
essa marca que, anteriormente, não tenham 
já sido comercializados na Comunidade pelo 
referido titular ou com o seu consentimento. 
Nestes casos, caberia ao titular da marca fa-
zer prova das circunstâncias que permitem 
o exercício do direito de proibição, demons-
trando a colocação em livre prática das mer-
cadorias não comunitárias que apresentem 
a sua marca ou uma oferta de venda dessas 
mercadorias que implique necessariamente a 
sua comercialização na Comunidade.

68. Esta resposta era coerente com o acórdão 
Rioglass e Transremar, já referido, o qual dis-
punha que o simples trânsito de mercadorias 
não implica a sua «comercialização» para 
efeitos de obtenção da protecção concedida 
pela legislação substantiva em matéria de 
marcas.

28 —  Já referido.
29 —  Acórdão de 9  de  Novembro de 2006 (C-281/05, Colect., 

p. I-10881; a seguir «Montex»).
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69. Um ano depois e nesta mesma linha, o 
acórdão Montex decidiu que o artigo 5.o, n.os 1 
e 3 da Directiva 89/104 deve ser interpretado 
no sentido de que o titular de uma marca só 
pode proibir o trânsito, num Estado-Membro 
onde essa marca é protegida, de produtos que 
ostentem a marca, colocados sob o regime 
de trânsito externo com destino a outro Es-
tado-Membro onde essa protecção não existe 
quando esses produtos «forem objecto de um 
acto praticado por um terceiro, enquanto os 
produtos se encontram submetidos ao regi-
me de trânsito externo, que implique neces-
sariamente a sua comercialização no Estado-
-Membro de trânsito».

70. Em resumo, ambos os acórdãos são cla-
ros ao dizer que o «uso na vida comercial» é 
uma condição essencial para desencadear a 
protecção dos direitos de propriedade inte-
lectual, em termos que não deixam margem 
à invocada tese da «ficção da produção». É 
certo que se trata de decisões proferidas so-
bre a interpretação da legislação substantiva 
em matéria de marcas (a Directiva 89/104 e o 
Regulamento n.o 40/94), não tendo por objec-
to os regulamentos de intervenção das autori-
dades aduaneiras. Mas não se pode esquecer 
que as disposições dos referidos regulamen-
tos, cuja interpretação aqui se discute, estão 
a penetrar, excepcionalmente, no âmbito de 
aplicação substantiva desses direitos.

71. A este respeito, importa chamar à co-
lação o n.o  40 do acórdão Montex, o qual 

refere expressamente que «nenhuma das dis-
posições do Regulamento n.o 3295/94 intro-
duz um novo critério destinado a verificar a 
existência de uma violação do direito de mar-
ca ou a determinar se se trata de um uso da 
marca susceptível de ser proibido por violar 
esses direitos». À luz desta precisão jurispru-
dencial, a invocada «ficção da produção» não 
está abrangida pelo regulamento aduaneiro 
por implicar, como já assinalei, uma redefi-
nição dos direitos de propriedade industrial.

72. No entanto, existe jurisprudência an-
terior que, além do mais, diz respeito espe-
cificamente aos regulamentos aduaneiros, 
relativamente à qual não se pode negar a 
existência de uma certa tensão com a juris-
prudência Class International e Montex e que 
foi bastante invocada pelos que, neste proces-
so, defenderam a tese da «ficção da produ-
ção». Trata-se, particularmente, do acórdão 
Polo  30, de 2000 e do acórdão Montres Rolex, 
de 2004  31.

73. Efectivamente, tanto no acórdão Polo 
como no acórdão Rolex, o Tribunal de Jus-
tiça declarou que o regulamento aduanei-
ro de 1994 era aplicável a mercadorias não 
comunitárias que se encontrassem num 
Estado-Membro em trânsito para um Es-
tado terceiro, não referindo expressamen-
te a necessidade de provar que se destinam 
ao mercado  comunitário. Assim sendo, as 

30 —  Já referido.
31 —  Acórdão de 7 de Janeiro de 2004, processo penal contra X 

(C-60/02, Colect., p. I-651; a seguir «acórdão Rolex»).
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diferenças evidentes entre ambos os grupos 
de acórdãos  justificam que tenham sido 
alvo de críticas frequentes pelo seu carácter 
contraditório  32.

74. Em primeiro lugar e a este respeito é ne-
cessário dizer que o Tribunal de Justiça teve 
consciência da referida tensão e encarregou-
-se de esclarecer que as decisões dos acórdãos 
Class International e Montex não podiam ser 
infirmadas pela jurisprudência preexistente  33.

75. Em segundo lugar, há que ter em con-
ta que o foco de atenção dos dois primeiros 
acórdãos incidia em temas como a validade 
do regulamento aduaneiro e a sua base jurí-
dica (no processo Polo) e a existência de uma 
lex previa penal, no processo Rolex, deixan-
do num plano relativamente subordinado a 

análise da questão respeitante ao destino dos 
bens no território da União.

32 —  Vrins, O., e Schneider, M., «Trademark use in transit: EU-
-phony or cacophony?», Journal of IP Law and Practice, 
2005, vol. 1, n.o 1, pp. 45 e 46.

33 —  A este respeito v., em particular, os n.os  35 a  40 do acór-
dão Montex, bem como os n.os 38 a 45 das conclusões do 
advogado-geral M. Poiares Maduro, apresentadas em 
4  de  Julho de 2006 no mesmo processo, nas quais o pro-
blema é exposto de forma mais desenvolvida e, se possível, 
mais clara. O acórdão Class International não faz qualquer 
referência expressa ao problema, provavelmente porque, 
tratando-se da importação paralela de mercadorias de ori-
gem, o regulamento aduaneiro não era pura e simplesmente 
aplicável (artigo  1.o, n.o  4, do Regulamento n.o  3295/94 
e artigo  3.o do Regulamento n.o  1383/2003). Todavia, as 
conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs apresentadas 
nesse processo e já referidas, referem-se efectivamente ao 
acórdão Polo, esclarecendo que foi proferido num contexto 
muito diferente (n.o 34).

76. Finalmente, convém realçar que o acór-
dão Polo atribui grande relevância ao risco 
de introdução fraudulenta, no mercado da 
União, de mercadorias de contrafacção, daí 
retirando que o respectivo trânsito «é [...] sus-
ceptível de ter uma incidência directa sobre o 
mercado interno»  34.

77. Ora, independentemente de todas estas 
circunstâncias, é necessário admitir a exis-
tência de uma certa descontinuidade entre os 
dois grupos de acórdãos. Na medida em que 
se pretenda reconhecer alguma relevância 
a esta tensão, entendo que são os acórdãos 
mais recentes (Class International e  Mon-
tex) os que melhor espelham a posição deste 
Tribunal.

78. De qualquer modo, sou de opinião que 
a confusão suscitada na interpretação de to-
dos estes acórdãos resulta, em grande parte, 
do facto de, até hoje, o Tribunal de Justiça ter 
adaptado as suas respostas à norma invocada 
em cada questão prejudicial, não consideran-
do necessariamente o objecto do litígio no 
âmbito do qual era colocada.

79. Os processos agora submetidos ao Tribu-
nal de Justiça têm como finalidade esclarecer 

34 —  N.o 34 do acórdão Pólo, já referido.
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em que circunstâncias deve ser aplicada cada 
uma destas disposições, bem como especifi-
car os requisitos necessários para se ultrapas-
sar o limite que permite a intervenção legíti-
ma das autoridades aduaneiras, por um lado, 
e a declaração (normalmente judicial) de vio-
lação do direito, por outro  35.

D — Conclusão

80. Em face do exposto, proponho que se res-
ponda à pergunta formulada pelo Rechtbank 
que o artigo 6.o, n.o 2, alínea b), do Regulamen-
to n.o 3295/94 não pode ser interpretado no 
sentido de que o órgão (neste caso, jurisdicio-
nal) do Estado-Membro ao qual, nos termos 
do artigo 7.o do referido regulamento, recor-
reu o titular de um direito de propriedade in-
telectual, possa ignorar o estatuto de depósi-
to temporário ou de trânsito das mercadorias 
em questão, nem, por conseguinte, no sentido 
de que lhe seja possível utilizar uma ficção se-
gundo a qual as referidas mercadorias foram 
produzidas no próprio Estado-Membro para 
efeitos de, aplicando a legislação do referido 

Estado, decidir se violam ou não o direito de 
propriedade intelectual em causa.

35 —  Como se exporá na minha análise do processo Nokia, 
considero ser evidente que o referido limite não pode ser 
o mesmo, e que a intervenção preventiva das autorida-
des aduaneiras poderá basear-se num simples «início de 
prova», mais ou menos fundado, mas sem ser necessário 
fazer prova que os bens irão ser comercializados na União, 
uma vez que isso pressuporia uma constatação quase defi-
nitiva da violação, que apenas se exige em processos como 
este (Philips).

VII  —  Análise da questão prejudicial no 
processo Nokia

A — Considerações preliminares

81. Como foi referido, contrariamente ao que 
acabámos de analisar, no processo Nokia, a 
Court of Appeal coloca a sua questão no âm-
bito de um procedimento no qual se impugna 
a legalidade de uma decisão das autoridades 
aduaneiras britânicas que indeferiu o pedi-
do da Nokia para detenção de determinadas 
mercadorias em situação de trânsito.

82. Formalmente, o reenvio apresenta-
-se como uma questão de interpretação do 
conceito de «Mercadorias de contrafacção» 
contido no artigo 2.o, n.o 1, alínea a), do novo 
Regulamento n.o  1383/2003: «mercadorias, 
incluindo a embalagem, nas quais tenha sido 
aposta sem autorização uma marca idêntica à 
validamente registada para o mesmo tipo de 
mercadorias ou que nos seus aspectos essen-
ciais, não pode ser distinguida dessa marca e 
que, por esse motivo, viola os direitos decor-
rentes do Direito Comunitário para o titular 
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da marca em questão, tal como previsto no 
Regulamento (CE) n.o 40/94 […], ou no direi-
to do Estado-Membro em que é apresenta-
do o pedido de intervenção das autoridades 
aduaneiras».

83. Assim sendo, cabe ao Tribunal de Justi-
ça apurar se esta disposição cria um conceito 
autónomo de mercadorias de contrafacção, 
dissociado da regulamentação substantiva 
para efeitos da intervenção das autoridades 
aduaneiras.

84. Ora, entendo que a remissão efectua-
da pela referida disposição para a legislação 
substantiva em matéria de marcas, apesar de 
começar pela expressão «por esse motivo»  36, 
não está sujeita a qualquer condição e, con-
sequentemente, a tese do «conceito autóno-
mo», evocada por alguns dos intervenien-
tes, não pode vingar. Assim, para que exista 
uma «marca de contrafacção» nos termos 
do Regulamento n.o  1383/2003, é necessá-
rio fazer prova que os produtos envolvidos 
se destinam ao mercado da União Europeia. 
Caso contrário, as mercadorias em trânsito 
não preenchem o requisito do «uso na vida 
comercial» exigido tanto pelo Regulamento 
n.o 40/94 como pelas legislações nacionais em 
matéria de marcas.

36 —  «De ce fait», na versão francesa; «thereby», na versão 
inglesa; «og som derved», na dinamarquesa; «und damit», 
na alemã; «e que pertanto», na italiana; «die zodoende», na 
neerlandesa; «por tanto», na espanhola; «ja joka siten», na 
finlandesa; «och som därigenom», na sueca.

85. Como vimos no processo anterior, este 
requisito é indispensável para confirmar — ju-
dicialmente ou de outro modo — a existência  
de uma violação do direito à marca no pro-
cesso para conhecimento do mérito. Ora, no 
presente processo, trata-se esclarecer se a sua 
demonstração também é necessária numa 
eventual fase de intervenção prévia das auto-
ridades aduaneiras.

86. Foi este último critério que, com base no 
artigo 2.o do Regulamento n.o 1383/2003, de-
fenderam as autoridades aduaneiras britâni-
cas ao recusarem a apreensão de mercadorias 
em trânsito por não existirem elementos que 
permitam provar que se destinam ao merca-
do da União.

87. No entanto, se o que está em causa é 
esclarecer o que são «mercadorias de con-
trafacção» para efeitos do regulamento ou, o 
que é a mesma coisa, quais as circunstâncias 
que permitem a intervenção das autoridades 
aduaneiras, parece evidente que o artigo  2.o 
do Regulamento n.o  1383/2003, no qual se 
concentra a questão prejudicial, não pode ser 
analisado isoladamente.

88. Pelo contrário, entendo que tem de ser 
dada especial atenção ao artigo 1.o deste re-
gulamento, que define o seu âmbito de apli-
cação, e aos artigos 4.o e 9.o, que especificam 
as condições de intervenção das autorida-
des aduaneiras. Ora, todas estas disposições 
usam, como se verá em seguida, o conceito 
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de «suspeitas» como critério para a referida 
intervenção  37.

89. Por outro lado, uma interpretação exten-
siva e isolada do artigo 2.o, utilizado como a 
única disposição de referência para determi-
nar a possibilidade de intervenção das autori-
dades aduaneiras, seria dificilmente conciliá-
vel com os objectivos do regulamento e com 
as competências nele atribuídas às referidas 
autoridades, bem como com a jurisprudência 
existente nesta matéria  38.

B — Artigos 1.o, 4.o e 9.o do regulamento que 
introduzem um critério específico para legi-
timar a intervenção: «suspeitas» de violação

90. Contrariamente ao artigo 2.o, que se limi-
ta a definir o que se entende, «[p]ara efeitos do 
presente regulamento», por mercadorias que 
violam um direito de propriedade intelectual, 

os artigos 1.o, 4.o e 9.o referem expressamente 
a possibilidade de intervenção das autorida-
des aduaneiras quando tenham «suspeitas» 
de que as mercadorias, qualquer que seja a 
situação aduaneira em que se encontrem, 
«violam» ou «podem violar» um direito de 
propriedade intelectual.

37 —  «[M]otivos suficientes para suspeitar», no caso do 
artigo  4.o; «[q]uando uma estância aduaneira […] suspei-
tar», no artigo 9.o

38 —  Não obstante, para cumprir os objectivos do regulamento 
não é necessário recorrer, como sugere a INTA [Internatio-
nal Trademark Association], à designada «ficção da produ-
ção», tese que já tive oportunidade de analisar no processo 
anterior e que também não se me afigura defensável neste 
contexto. De facto, a única disposição do Regulamento 
n.o 1383/2003 que eventualmente poderia servir de funda-
mento à referida ficção é o artigo 10.o, una norma de con-
flito de leis que, além do mais, como resulta da epígrafe do 
capítulo III do regulamento, é aplicável à decisão quanto ao 
fundo e não às condições de intervenção das autoridades 
aduaneiras, que é o que está aqui em causa.

91. Como se referiu atrás, o Regulamento 
n.o  1383/2003 (e, antes dele, o Regulamento 
n.o 3295/94) distingue claramente entre a fase 
de intervenção das autoridades aduaneiras e 
a da constatação material da violação. A pri-
meira é uma fase tipicamente administrativa, 
preventiva, enquanto a segunda é habitual-
mente de carácter judicial, pressupondo sem-
pre uma decisão quanto ao mérito do proces-
so, geralmente definitiva.

92. Ora, da mesma forma que o regulamento 
confere o poder de decisão, em cada uma des-
tas fases, a autoridades distintas, também as 
sujeita a requisitos diferentes, mais rigorosos 
no caso da decisão quanto ao mérito, pois só 
esta é que pode dar origem à proibição do uso 
da marca em questão na vida comercial da 
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União  39. Pelo contrário, as medidas a adoptar 
pelas autoridades aduaneiras são provisórias 
e de carácter preventivo, pelo que é lógico 
que o limite a partir do qual pode ser desen-
cadeada essa intervenção seja fixado num 
grau de exigência inferior.

93. Só assim se explica que o artigo 5.o, n.o 5, 
do Regulamento n.o  1383/2003, que regu-
la exaustivamente o conteúdo do pedido de 
intervenção das autoridades aduaneiras, ape-
nas exija que este contenha «todas as infor-
mações que permitam que as mercadorias 
em causa sejam facilmente reconhecidas pe-
las autoridades aduaneiras» e, em especial, as 
«informações específicas sobre a natureza e o 
tipo de fraude de que o titular do direito possa 
ter conhecimento»  40 .

94. Paralelamente, esta disposição exige ao 
requerente «a prova de que […] é titular do 
direito em relação às mercadorias em ques-
tão», bem como uma declaração pela qual o 
mesmo aceita a sua eventual responsabilida-
de relativamente às pessoas envolvidas, se o 

procedimento de intervenção não for prosse-
guido devido a um seu acto ou omissão ou se 
vier a verificar que as mercadorias em causa 
não violam um direito de propriedade inte-
lectual (artigo 6.o, n.o 1). O «local de destino 
previsto» para as mercadorias, bem como 
outras informações, como «a data prevista 
de chegada ou de partida das mercadorias», 
por exemplo, só constam do pedido «[a] títu-
lo indicativo e quando sejam conhecidas» do 
titular do direito.

39 —  Neste sentido, Vrins, O., e Schneider, M., realçam que o 
objecto do artigo  1.o, n.o  1, do Regulamento de 2003 não 
pode ser confundido com o do artigo 16.o do mesmo regu-
lamento: «se o primeiro estabelece as condições de inter-
venção das autoridades aduaneiras quando se suspeite que 
os bens violam um direito de propriedade intelectual, o 
segundo dispõe que, uma vez reconhecida a referida vio-
lação, após a intervenção da estância aduaneira nos termos 
do artigo 9.o e findo o procedimento referido no artigo 13.o, 
os bens não podem ser introduzidos em livre prática, ser 
colocados no mercado ou, pura e simplesmente, circular» 
(Vrins, O., y Schneider, M., Enforcement of intellectual pro-
perty rights through border measures. Law and practice in 
the EU, Oxford University Press, 2006, p. 73).

40 —  O itálico é meu.

95. Trata-se, assim, de localizar as mercado-
rias suspeitas e de garantir um certo grau de 
seriedade ao pedido e não, obviamente, cons-
tatar já a violação do direito invocado. Se o le-
gislador pretendesse exigir, já nesta fase, pro-
vas concludentes relativamente à existência 
de uma violação do direito (ainda que apenas 
potencial), tê-lo-ia feito de forma expressa.

C — Autoridades aduaneiras não podem an-
tecipar o sentido da futura decisão quanto ao 
mérito

96. Por outro lado, é evidente que não cabe 
às autoridades aduaneiras a decisão definiti-
va sobre a existência ou não de uma violação 
de direitos de propriedade intelectual. Se do 
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artigo 2.o resultasse que o regulamento exige 
um mesmo grau de prova da violação para a 
detenção aduaneira das mercadorias e para a 
sua exclusão definitiva dos circuitos comer-
ciais ou para a sua destruição, a decisão das 
autoridades aduaneiras estaria, de alguma 
forma, a antecipar o resultado de um proces-
so quanto ao mérito, o qual, eventualmente, 
terá lugar num momento posterior e será de-
cidido por uma autoridade diversa.

97. Resumindo, o controlo preventivo não 
pode estar sujeito à demonstração da existên-
cia de uma violação do direito de proprieda-
de intelectual. Como medida preventiva, tem 
carácter temporário (não pode exceder os dez 
dias) e é natural que seja adoptada com base 
em elementos provisórios ou «suspeitas»  41.

41 —  Assim como nesta fase não é exigível uma prova irrefutável 
sobre o destino das mercadorias, também não parece que 
as autoridades aduaneiras, neste contexto, devam averiguar 
se se encontram preenchidos outros requisitos que a legis-
lação substantiva exige para que seja aplicável a protecção 
do direito e que, por vezes, pressupõem uma análise algo 
complexa da matéria de facto e de direito. Pense-se, por 
exemplo, na apreciação do «risco de confusão», um ele-
mento que consta da legislação substantiva em matéria de 
marcas, mas que não está incluído no artigo 2.o do Regula-
mento n.o 1383/2003, provavelmente para evitar o encargo 
que significaria para as autoridades aduaneiras terem de 
demonstrar a sua existência nesta fase. Relativamente às 
diferenças na definição das mercadorias de contrafacção na 
regulamentação aduaneira e na legislação substantiva em 
matéria de marcas, v. Hezewijk, J. K., op. cit., p. 785 e segs.; 
e Vrins, O., e Schneider, M., Enforcement…, op. cit., p. 97.

D — Exigências de prova excessivas poderiam 
tornar inútil a amplitude do âmbito de apli-
cação do regulamento

98. Este tipo de exigências relativamente à 
prova poderia impedir, na prática, qualquer 
tipo de intervenção preventiva sobre as mer-
cadorias em situação de trânsito externo, ape-
sar de se encontrarem expressamente incluí-
das no âmbito de aplicação do regulamento.

99. A evolução da regulamentação aduaneira 
é a melhor prova de que o legislador comu-
nitário considerou importante abranger to-
das as situações aduaneiras em que se podem 
encontrar as mercadorias de contrafacção ou 
pirata  42. Assim, o artigo 1.o do Regulamento 
n.o  1383/2003 inclui no seu âmbito de apli-
cação tanto as mercadorias declaradas para 
introdução em livre prática, exportação ou 
reexportação, como as que sejam descobertas 
ao entrarem ou saírem do território da União, 
as que estão em vias de ser reexportadas me-
diante notificação, as colocadas em zona ou 
entreposto franco e as sujeitas a um regime 
suspensivo. Nos termos do artigo 84.o, n.o 1, 
alínea a), do Código Aduaneiro Comunitário, 
este regime suspensivo inclui, entre outros, o 

42 —  Relativamente a este ponto, v. Lois Bastida, F., «El Regla-
mento (CE) n.o 1383/2003, de lucha contra la piratería en 
materia de propiedad intelectual», Actas de derecho indus-
trial y derecho de autor, T. XXIV (2003), p. 1228.
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trânsito externo, o entreposto aduaneiro e a 
importação temporária.

100. Este tipo de regimes aduaneiros pode 
ser fraudulentamente utilizado como instru-
mento para a entrada de mercadorias que se 
pretenda venham a ser ilegalmente comercia-
lizadas na União, na medida em que não há 
nada que obrigue o destinatário, numa pri-
meira fase, a declarar o respectivo destino ou, 
sequer, a revelar a sua identidade.

101. Perante as dificuldades de prova origi-
nadas por este tipo de situações, se as suspei-
tas de irregularidades não fossem suficientes 
para desencadear uma intervenção preventi-
va por parte das autoridades aduaneiras, de 
nada serviria a amplitude com que o artigo 1.o 
do regulamento define o seu âmbito de apli-
cação e aumentaria o risco de uso abusivo 
dos regimes suspensivos, a fim de evitar uma 
apreensão das mercadorias.

E — Regulamento que introduz o critério das 
«suspeitas»

102. Em face de tudo o que foi exposto an-
teriormente, entendo que a definição de 
«mercadorias de contrafacção» contida no 
artigo  2.o, n.o  1, alínea  a), do Regulamento 
n.o  1383/2003 é um elemento de apoio para 
a aplicação das restantes medidas previs-
tas no regulamento aduaneiro e deve ser 

interpretada de forma a permitir que a mes-
ma seja feita correctamente.

103. O regulamento, como resulta do seu 
próprio título, regula tanto a «intervenção 
das autoridades aduaneiras em relação às 
mercadorias suspeitas de violarem certos 
direitos de propriedade intelectual» como 
as «medidas contra mercadorias que violem 
esses direitos».

104. No que respeita a este segundo aspecto, 
será necessário constatar que a mercadoria é 
«de contrafacção» ou «pirata» na acepção do 
artigo 2.o Para este efeito, como já tive oportu-
nidade de concluir relativamente ao processo 
Philips, deve recorrer-se aos critérios conti-
dos na legislação substantiva em matéria de 
marcas e outros direitos de propriedade inte-
lectual. E é neste sentido que deve ser enten-
dida a remissão que para ela faz o artigo 2.o

105. Pelo contrário, para que as autoridades 
aduaneiras possam apreender determinadas 
mercadorias basta que existam «suspeitas» 
de que as mesmas preenchem os requisitos 
da definição do artigo 2.o, incluídos os que re-
sultam da legislação substantiva para a qual 
este remete. O regulamento nada mais exige e 
o mesmo acontece com a jurisprudência.

106. Ora, o problema é que o conceito de 
«suspeitas» está, neste contexto, intrinseca-
mente ligado à matéria de facto. Por «suspei-
tas» não se deve entender, indubitavelmente, 
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constatações irrefutáveis, mas deve evitar-se 
que este critério conduza a uma total arbitra-
riedade no que respeita à actuação das auto-
ridades aduaneiras  43.

107. Por esta razão, entendo que, para que 
as autoridades aduaneiras possam apreender 
legitimamente mercadorias em situação de 
trânsito sujeitas ao seu controlo, devem dis-
por, pelo menos, de um «princípio de prova», 
isto é, de algum indício de que essas merca-
dorias podem efectivamente violar um direito 
de propriedade intelectual.

108. No caso concreto das mercadorias em 
trânsito, o elemento mais dif ícil de demons-
trar, nesta fase, é, claramente, o respeitante ao 
destino das mercadorias.

109. Para este efeito, ao avaliar as referidas 
«suspeitas» deve considerar-se especialmen-
te o risco da sua introdução fraudulenta no 
mercado da União. Apesar de todas as cau-
telas previstas pelo sistema de vigilância co-
munitária, esse risco existe, pelo que não se 
pode esquecer que, embora o regime de trân-
sito externo assente, ele próprio, uma ficção 

jurídica, as mercadorias encontram-se fisica-
mente no território da União.

43 —  A própria regulamentação aduaneira gradua por vezes 
esta referência às suspeitas: o artigo 4.o do Regulamento de 
2003, por exemplo, utiliza a expressão «quando […] tiverem 
motivos suficientes para suspeitar», e o artigo 4.o do Regula-
mento de 1994 refere-se a uma situação em que «a estância 
aduaneira tenha fundadas suspeitas de que a mercadoria é 
de contrafacção ou uma mercadoria-pirata». Ambas as dis-
posições se referem à primeira intervenção das autoridades 
aduaneiras, anterior ao pedido do titular do direito.

110. Assim, por força da ficção, as merca-
dorias colocadas sob o regime de trânsito 
externo não estão sujeitas aos direitos de im-
portação nem às outras medidas de política 
comercial, como se não tivessem entrado no 
território da União. Ora, como refere expres-
samente o acórdão Polo, este trânsito «não é 
uma actividade alheia ao mercado interno»  44. 
Em suma, trata-se de avaliar se esse risco é 
suficiente para permitir qualificar algumas 
mercadorias de «suspeitas» de violar um di-
reito de propriedade intelectual.

111. Nos termos do anteriormente exposto 
e sem pretender ser exaustivo, circunstâncias 
como a excessiva duração da situação de trân-
sito, o tipo e o número de meios de transporte 
utilizados, a maior ou menor dificuldade de 
identificar o expedidor das mercadorias ou a 
falta de informações sobre o seu destino f ísi-
co ou o seu destinatário poderiam, em deter-
minadas circunstâncias apoiar uma suspeita 
fundada de que as mercadorias, elas próprias 

44 —  N.o  34. Por esta razão, o advogado-geral D. Ruiz-Jarabo 
Colomer indicava que a referida ficção «não pode trans-
cender o âmbito para o qual foi concebida» (conclusões 
apresentadas em 16  de  Dezembro de 1999 no processo 
Polo, n.o  21). Na minha opinião, todavia, esta circunstân-
cia não pode levar a que se substitua a ficção por uma total 
equiparação das mercadorias em trânsito a mercadorias 
declaradas para introdução em livre prática ou fabricadas 
na União.
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aparentemente «de contrafacção» ou «pira-
ta», vão ser comercializadas na União.

112. Resumindo, proponho que se responda 
à Court of Appeal of England and Wales que 
as mercadorias não comunitárias que osten-
tam uma marca comunitária, que estão sujei-
tas a um controlo por parte das autoridades 

aduaneiras num Estado-Membro e estejam 
em trânsito de um país terceiro para outro 
país terceiro, podem ser apreendidas pelas 
referidas autoridades aduaneiras sempre que 
existam indícios suficientes para suspeitar 
que se trata de mercadorias de contrafacção 
e, em especial, que serão comercializadas no 
mercado da União Europeia, seja através um 
procedimento aduaneiro, seja através de um 
desvio ilícito, embora não existam provas 
desse destino.

VIII — Conclusão

113. Consequentemente, sugiro ao Tribunal de Justiça que responda da seguinte 
forma:

A — À questão prejudicial do Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (processo 
C-446/09)

«O artigo 6.o, n.o 2, alínea b), do Regulamento n.o 3295/94 não pode ser interpretado 
no sentido de que o órgão jurisdicional do Estado-Membro ao qual, nos termos do 
artigo 7.o do referido regulamento, recorreu o titular de um direito de propriedade 
intelectual, possa ignorar o estatuto de depósito temporário ou de trânsito, nem, por 
conseguinte, no sentido de que deve utilizar a ficção de que as mercadorias foram 
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produzidas no próprio Estado-Membro para, aplicando a legislação do referido 
Estado, decidir se violam o direito de propriedade intelectual em questão.»

B  —  À questão prejudicial da Court of Appeal of England and Wales (processo  
C-495/09)

«As mercadorias não comunitárias que ostentam uma marca comunitária, que estão 
sujeitas a um controlo por parte das autoridades aduaneiras num Estado-Membro e 
estejam em trânsito de um país terceiro para outro país terceiro, podem ser apreen-
didas pelas referidas autoridades aduaneiras sempre que existam indícios suficientes 
para suspeitar que se trata de mercadorias de contrafacção e, em especial, que serão 
comercializadas no mercado da União Europeia, seja através um procedimento adu-
aneiro, seja através de um desvio ilícito.»
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