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«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Desenhos ou modelos comunitarios —
Regulamento (CE) n.°6/2002 — Artigo 8.°, n.°3 — Desenho ou modelo que permite a montagem
de produtos intermutdveis ou a sua ligacio num sistema modular — Artigo 10.° — Ambito da
protecdo — Conceitos de “utilizador informado” e de “impressao global”»

Introducéio

1. O direito de propriedade industrial da Unido distingue claramente o papel das diferentes
categorias de direitos protegidos: as patentes protegem as invencbes técnicas, enquanto os
desenhos ou modelos protegem a aparéncia dos produtos; as marcas, por sua vez, protegem a
ligacdo entre os produtos e os servicos e os seus fabricantes ou fornecedores. Esta distin¢ao tem
uma importancia primordial, uma vez que permite evitar a monopolizacdo de solugdes tnicas
indispensdveis ao progresso técnico e para uma concorréncia econdmica néo falseada, através de
direitos exclusivos relativamente ficeis de obter e com uma validade muito longa, ou até
indeterminada. Para garantir a eficicia desta distincdo, o direito da Unido em matéria de
desenhos e modelos prevé que as caracteristicas da aparéncia de um produto exclusivamente
determinadas pela sua funcdo técnica, bem como as caracteristicas indispensaveis a
interoperabilidade de produtos de fabrico diferente, ndo sao protegidas.

2. Contudo, existe uma excecdo a esta regra no que diz respeito aos «sistemas modulares»,
segundo a qual os desenhos ou modelos que tém por objeto permitir a montagem de elementos
dentro desse sistema podem ser protegidos. Esta excecdo é frequentemente denominada
«excecdo Lego», uma vez que o seu principal beneficidrio é o sistema de blocos de construcdo
bem conhecido de qualquer crianga com idades compreendidas entre os trés e os 103 anos,
comercializado sob a marca LEGO.

! Lingua original: francés.
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3. O sistema de blocos de construgdo Lego foi desenvolvido na década de 1950. O primeiro pedido
de patente foi registado na Dinamarca em 1958. A solucdo técnica em que este pedido assentava
consistia num sistema de montagem de blocos gracas a saliéncias situados na parte superior e de
tubos na parte inferior de cada bloco, concebidos e dispostos para assegurar uma ligacao estavel e,
ao mesmo tempo, permitir uma desmontagem relativamente facil pelas maos de uma crianca. A
protecao das patentes do sistema Lego foi posteriormente alargada a nivel global e completada
por novas solucdes técnicas?.

4. No entanto, a grande maioria destas patentes expirou nos anos de 1970 e 1980 e o fabricante de
blocos Lego foi confrontado com a concorréncia de fabricantes de blocos inspirados no seu
proprio sistema e compativeis com este. Posteriormente, a maior parte das tentativas de proteger
este sistema através de outros direitos de propriedade intelectual, a saber, as marcas, os desenhos
ou modelos, ou mesmo os direitos de autor, fracassaram, tendo em conta, nomeadamente, o
cardter funcional do objeto da protecdo pretendida®.

5. A existéncia da «excecdo Lego» permite, no entanto, preservar a protecao do sistema de blocos
Lego e, indiretamente, da solucdo técnica em que assenta, através dos direitos sobre os desenhos
ou modelos*. O presente processo oferece ao Tribunal de Justica a oportunidade de esclarecer o
ambito desta protecdo a luz dos objetivos de protecdo conferidos por diferentes categorias de
direitos de propriedade intelectual no Direito da Uniéo.

Quadro juridico

6. O artigo 3.°, alinea a), o artigo 4.°, n.° 1, e os artigos 6.°, 8.° e 10.> do Regulamento (CE) n.° 6/2002
do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitarios?®,
dispoem:

«Artigo 3.°
Para efeitos do presente regulamento, sdo aplicaveis as seguintes defini¢oes:

a) “Desenho ou modelo” designa a aparéncia da totalidade ou de uma parte de um produto
resultante das suas caracteristicas, nomeadamente, das linhas, contornos, cores, forma, textura
e/ou materiais do préprio produto e/ou da sua ornamentacao;

[...]
Artigo 4.°

1. Um desenho ou modelo sera protegido enquanto desenho ou modelo comunitario na medida
em que seja novo e possua carater singular.

2 Sobre a histdria da protecdo do sistema Lego pelo direito de propriedade intelectual, v., nomeadamente, Hunter, D., e Thomas, J., «Lego
and the System of Intellectual Property, 1955-2015», Intellectual Property Quarterly, 2016, n.° 1, pp. 1-18.

*  No que respeita ao direito das marcas da Unido, v. Acérdio de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516).

* V., nomeadamente, Acérddo de 24 de margo de 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Elementos de construgdo de um jogo
de construgdes) (T-515/19, ndo publicado, EU:T:2021:155).

> JO2002,L3,p. 1.
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Artigo 6.°

1. Considera-se que um desenho ou modelo possui carater singular se a impressdo global que
suscita no utilizador informado diferir da impressao global suscitada nesse utilizador por
qualquer desenho ou modelo divulgado ao publico:

[...]

b) No caso de um desenho ou modelo comunitério registado, antes da data de depdsito do pedido
de registo do desenho ou modelo para o qual é requerida protecdo ou, caso seja reivindicada
prioridade, antes da data de prioridade.

2. Na apreciacdo do carater singular, sera tido em consideracdo o grau de liberdade de que o
criador dispds na realizacdo do desenho ou modelo.

[...]
Artigo 8.°

1. As caracteristicas da aparéncia de um produto determinadas exclusivamente pela sua fungao
técnica ndo sdo suscetiveis de protecao como desenhos ou modelos comunitarios.

2. Um desenho ou modelo nao serd protegido enquanto desenho ou modelo comunitirio na
medida em que as caracteristicas da sua aparéncia devam necessariamente ser reproduzidas nas
suas formas e dimensodes exatas para permitirem que o produto a que o desenho ou modelo se
aplica ou em que € incorporado seja ligado mecanicamente a outro produto ou colocado dentro,
a volta ou contra outro produto, de modo a que ambos os produtos possam desempenhar a sua
funcao.

3. Em derrogacdo do disposto no n.° 2, um desenho ou modelo cuja finalidade seja permitir a
montagem multipla de produtos idénticos ou intermutdaveis, ou a sua ligacdo num sistema
modular, serd protegido como desenho ou modelo comunitdrio nas condi¢des definidas nos
artigos 5.° e 6.°

[...]
Artigo 10.°

1. O ambito da protecdo conferida por um desenho ou modelo comunitirio abrange qualquer
desenho ou modelo que nao suscite no utilizador informado uma impressao global diferente.

2. Na apreciacdo do dmbito da protecao, serd tido em consideracdo o grau de liberdade de que o
criador dispds na realizacdo do seu desenho ou modelo.»

Factos no processo principal, tramitacao processual e questdes prejudiciais

7. A LEGO A/S, sociedade de direito dinamarqués, € titular, nomeadamente, do desenho ou
modelo comunitario n.° 001950981 0001, registado com data de prioridade de 22 de novembro de
2011, cujo objeto é um elemento de ligacdo («engate») para um jogo de constru¢do composto por
um cilindro com saliéncias e dois eixos dispostos em forma de cruz, perpendiculares entre si e ao
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cilindro, ligados a este por uma base cilindrica®, bem como do desenho ou modelo comunitério
n.° 002137190 0002, registado com data de prioridade de 16 de novembro de 2012, que tem por
objeto um elemento modular de um jogo de construgdo, que é uma versdo modificada do bloco
2x1, dotado de saliéncias ocas de um lado (a seguir «desenhos ou modelos comunitarios em
causa no processo principal»)’.

8. A Pozitiv Energiaforras Kft, sociedade de direito hingaro, tentou importar, sob a marca Qman,
jogos de construgdo compostos por elementos modulares em pléstico, que contém, entre outros,
um ou varios elementos de construcido que alegadamente violam os direitos sobre os desenhos ou
modelos comunitdrios em causa no processo principal.

9. Apds a declaracdo da LEGO, a Nemzeti Adé- és Vamhivatal Veszprém Megyei Ado- és
Vamigazgatosaga (Autoridade Tributdria e Aduaneira de Veszprém, parte da Administracdo
Nacional Tributdria e Aduaneira, Hungria) ordenou a retencdo dessas mercadorias e,
posteriormente, instaurou um processo contraordenacional contra o gerente da Pozitiv
Energiaforras por suspeita de violagao dos direitos de propriedade industrial da LEGO.

10. Em 22 de junho de 2022, a LEGO apresentou no Févarosi Torvényszék (Tribunal de
Budapeste-Capital, Hungria), nos termos dos artigos 10.° e 89.° do Regulamento n.° 6/2002, um
pedido de medidas provisérias ordenando a apreensdo dos kits de jogos de construcdo
controvertidos no processo principal. O referido érgdo jurisdicional indeferiu este pedido por
considerar que os desenhos ou modelos comunitarios em causa no processo principal estavam
protegidos em conformidade com o artigo 8.°, n.° 3, desse regulamento e que, sendo a forma dos
elementos de ligacdo determinada exclusivamente pela sua funcdo técnica, a margem de
criatividade para conceber essa forma é muito limitada. Declarou, tendo também em conta a
forma e a dimensao do produto, que o utilizador informado observaria esse desenho ou modelo
com um olhar particularmente agucado e atento aos mais pequenos detalhes. Por conseguinte,
procedeu a uma comparagdo minuciosamente as representagdes registadas dos dois desenhos ou
modelos comunitdrios em causa no processo principal com as reprodugdes fotograficas dos
produtos da Pozitiv Energiaforrds e considerou que estas ultimas suscitavam no utilizador
informado uma impressdo global diferente da que era suscitada pelos desenhos ou modelos
comunitdrios em causa no processo principal.

11. Chamado a pronunciar-se em sede de recurso interposto pela LEGO, o Févérosi [télétabla
(Tribunal Superior de Budapeste-Capital, Hungria), reformou aquela decisdo e ordenou a
apreensdo dos produtos controvertidos no processo principal, com o fundamento de que os
desenhos ou modelos comunitdrios em causa no processo principal e os produtos da Pozitiv
Energiaforrds nao suscitavam no utilizador informado uma impressao global diferente. A Kuria
(Supremo Tribunal, Hungria), chamada a pronunciar-se sobre um recurso de cassag¢do interposto
pela Pozitiv Energiaforrds, confirmou essa decisao.

12. Seguidamente, a LEGO intentou uma agao de contrafagao no Févérosi Torvényszék (Tribunal
de Budapeste-Capital), que é o 6rgao jurisdicional de reenvio, na qual pede, em substincia, a
declaracdo da existéncia de uma contrafacdo, que a Pozitiv Energiaforrds seja proibida de
prosseguir os atos de contrafacdo e a aplicacdo das demais consequéncias juridicas decorrentes
desses atos.

¢ Este elemento figura no catdlogo da LEGO sob a denominagio «Technic, Axle and pin connector hub with 2 perpendicular axles».
7 Este elemento figura no catdlogo da LEGO sob a denominagao «Brick, modified 1 x 2 with studs on 1 side».
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13. Foi nestas circunstancias que o Févarosi Torvényszék (Tribunal de Budapeste-Capital)
decidiu suspender a instancia e submeter ao Tribunal de Justica as seguintes questdes prejudiciais:

«1) Numa situagdo como a do processo principal, em que o titular [,ora demandante,] invoca um
desenho ou modelo protegido nos termos do artigo 8.°, n.° 3, do [Regulamento n.° 6/2002],
relativamente a um ou varios blocos de construcdo de um jogo de construcdes da
demandada que desempenham a mesma fun¢do de montagem que os blocos do desenho ou
modelo da demandante, é compativel com o direito da [Unido] uma pratica judicial segundo a
qual, para definirem o ambito de protecdo, na acecdo do artigo 10.° do regulamento, do
desenho ou modelo da demandante, os érgdos jurisdicionais:

— se baseiam num utilizador informado que, no que concerne a funcdo do desenho ou
modelo e a do produto, tem conhecimentos técnicos expectaveis de um perito na matéria,

— consideram que um utilizador informado é aquele que compara o desenho ou modelo da
demandante e o produto da demandada através de uma andlise exaustiva, técnica e
metddica, e

— partem do principio de que um utilizador informado forma a sua impressao global sobre o
desenho ou modelo e sobre o produto essencialmente como se de um parecer técnico se
tratasse?

2) Se, numa situagdo como a supramencionada, se concluir que a protecido conferida pelo
desenho ou modelo da demandante abrange uma ou algumas pecas dos jogos de construgdes
da demandada, que, no entanto, representam um nimero reduzido de blocos de construgao
em relacdo ao total, é compativel com o direito da Unido o reconhecimento de um poder de
apreciacdo por forca do qual, tendo em conta a natureza parcial da infracdo, a sua reduzida
gravidade e proporcdo em relacdo a mercadoria no seu conjunto, e os interesses associados
ao comércio sem restricoes de um jogo de construgdes apenas parcialmente controvertido,
fundamentos que, na acecdo do artigo 89.°, n.° 1, do [Regulamento n.° 6/2002], constituem
“razdes especiais”, o 6rgdo jurisdicional julga improcedente o pedido de proibicdo de
continuar a importar no pais o jogo de constru¢ao?»

14. O pedido de decisao prejudicial deu entrada no Tribunal de Justica em 18 de marco de 2024.
Foram apresentadas observacoes escritas pelas partes no processo principal, pelo Governo
Hungaro e a Comissdao Europeia. O Tribunal de Justica decidiu pronunciar-se sem audiéncia de
alegacoes.

Analise

15. A pedido do Tribunal de Justica, limitarei as presentes conclusdes a andlise da primeira
questdo prejudicial. Com efeito, a resposta a segunda questdao pode ser facilmente deduzida da
jurisprudéncia constante?®.

16. Com a sua primeira questdo, o érgdo jurisdicional de reenvio pergunta, em substancia, se o

artigo 10.° do Regulamento n.° 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que o ambito da
protecao de um desenho ou modelo abrangido pelo artigo 8., n.° 3, deste regulamento é

8 V., nomeadamente, Acérddo de 22 de junho de 2016, Nikolajeva (C-280/15, EU:C:2016:467, n.° 33 e jurisprudéncia referida).
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determinado em fungdo da impressido global suscitada por esse desenho ou modelo num utilizador
informado, com conhecimentos técnicos aprofundados e que esteja particularmente atento aos
aspetos técnicos, e se esta impressao global resulta principalmente de consideragoes técnicas.

17. Para dar a esta questdo uma resposta util para a resolucdo do litigio pendente no 6rgao
jurisdicional de reenvio, ha que analisar, primeiro, o conceito de «utilizador informado» na
acecdo do Regulamento n.° 6/2002, e, segundo, os elementos constitutivos da impressdo global
suscitada nesse utilizador por um desenho ou modelo abrangido pelo artigo 8.°, n.° 3, deste
regulamento, bem como os elementos a ter em conta na apreciacdo do ambito da protecao de um
desenho ou modelo desse tipo nos termos do artigo 10.° do referido regulamento.

Quanto ao utilizador informado

18. O conceito de «utilizador informado» é um conceito chave do Regulamento n.° 6/2002, no
sentido de que a impressdo global que um desenho ou modelo suscita nesse utilizador determina
tanto a capacidade do desenho ou modelo em causa para ser protegido demonstrando ou nao o
seu carater singular, quanto o ambito desta protecdo em relacdo a desenhos ou modelos
potencialmente contrafeitos®. O utilizador informado é uma figura ficticia e é o equivalente
funcional, no direito dos desenhos e modelos, a figura do consumidor médio em direito das
marcas e a do perito (especialista na matéria) em direito das patentes.

19. As caracteristicas do utilizador informado foram definidas pelo Tribunal de Justica no
Acérdao PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic®. Assim, o conceito de «utilizador informado»,
que ndo estd definido no Regulamento n.° 6/2002, deve ser entendido como «um conceito
intermédio entre o de consumidor médio, aplicivel em matéria de marcas, a quem néao se exige
nenhum conhecimento especifico e que, regra geral, ndo efetua aproximacgdes diretas entre as
marcas em conflito, e o de homem do ramo, perito dotado de competéncias técnicas
aprofundadas». Por conseguinte, este conceito designa «um utilizador dotado ndo de uma atencdo
média, mas de uma vigilancia especial, em razdo da sua experiéncia pessoal ou do seu amplo
conhecimento do setor em causa» '’

20. O Tribunal de Justica esclareceu que «o adjetivo “informado” sugere que, sem ser um criador
ou um perito técnico, o utilizador conhece diferentes desenhos ou modelos existentes no setor em
causa, dispoe de um certo grau de conhecimentos quanto aos elementos que estes desenhos ou
modelos normalmente incluem e, devido ao seu interesse nos produtos em causa, presta um grau
de atencdo relativamente elevado quando os utiliza» %

21. Embora o Tribunal de Justica tenha fornecido esta definicio do conceito de «utilizador
informado» no dmbito de um processo de declaracio de nulidade de um desenho ou modelo
comunitdrio e, portanto, com base no artigo 6.° do Regulamento n.° 6/2002, nada indica que, no
que se refere ao artigo 10.° deste regulamento, este conceito deva ser objeto de uma interpretacio
diferente. Pelo contrario, em conformidade com o principio da reciprocidade, o ambito da

® Quanto ao conceito de «utilizador informado» no Direito da Unido dos desenhos ou modelos, v., nomeadamente, Stone, D., European
Union Design Law: A Practitioners’ Guide, Oxford University Press, 2016, pp. 209-229.

10 Acérdao de 20 de outubro de 2011 (C-281/10 P, a seguir «Acérdéo PepsiCo», EU:C:2011:679).
1 Acérdéo PepsiCo (n.° 53).
12 Acérdiao PepsiCo (n.° 59).
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protecdo de um desenho ou modelo é o reflexo seu carater singular ™. Por conseguinte, os dois
devem ser apreciados com base na impressao global suscitada na mesma pessoa ficticia, ou seja, o
utilizador informado, que apresenta as mesmas caracteristicas quer se trate da validade ou da
contrafacido do desenho ou modelo. As consideragdes do Tribunal de Justica no Acérdao PepsiCo
sdo, deste modo, plenamente transponiveis para o presente processo.

22. No entanto, o drgdo jurisdicional de reenvio considera que, no caso dos desenhos ou modelos
abrangidos pelo artigo 8.°, n.° 3, do Regulamento n.° 6/2002, os seus elementos essenciais residem
na funcdo técnica das caracteristicas da aparéncia do produto, a saber, a potencial interconexdo
com outros produtos num sistema modular. Por esta razdo, no seu entender, ha que considerar
que o utilizador informado ficticio dispée de um conhecimento técnico e estd especialmente
atento e que, por conseguinte, os aspetos técnicos influenciam a impressdo global que o desenho
ou modelo em causa lhe suscita.

23. Nao me parece que esta abordagem seja correta.

24. Embora os desenhos ou modelos abrangidos pelo artigo 8.°, n.° 3, do Regulamento n.° 6/2002
tenham necessariamente uma funcdo técnica, ndo deixam de ser desenhos ou modelos e sio
protegidos enquanto tais. Ora, de acordo com a defini¢do que figura no artigo 3.°, alinea a), deste
regulamento, um desenho ou modelo «designa a aparéncia da totalidade ou de uma parte de um
produto». Por conseguinte, ndo é a funcdo técnica do produto que é protegida e que contribui
para a impressdo global suscitada no utilizador informado, mas apenas a aparéncia do produto, ou
seja, o seu aspeto visual . Esta conclusdo néo é, portanto, posta em causa pelo facto de a aparéncia
dos produtos aos quais se aplicam os desenhos ou modelos abrangidos pelo artigo 8.°, n.° 3, do
referido regulamento ou, pelo menos, a aparéncia de algumas das suas caracteristicas, ser ditada
pelas exigéncias de interconexao.

25. Em contrapartida, o utilizador informado, tal como concebido e postulado pelo 6rgio
jurisdicional de reenvio, assemelha-se mais a figura do perito, que deve apreciar o cariter
patenteavel das invencoes em direito das patentes. No entanto, esta apreciacdo nio incide sobre a
aparéncia de um produto, mas sobre uma ideia abstrata, a saber, a solucdo dada a um problema
técnico. Por conseguinte, ndo pode ser transposta para o direito dos desenhos e modelos.

26. As caracteristicas do utilizador informado enunciadas pelo Tribunal de Justica no Acdérdao
PepsiCo permanecem, assim, plenamente vélidas para os desenhos ou modelos abrangidos pelo
artigo 8.°, n.° 3, do Regulamento n.° 6/2002. Esta conclusdo parece estar em conformidade com as
posicoes defendidas pelas partes que apresentaram observacdes no presente processo.

Quanto a impressdo global

27. Com a terceira parte da sua primeira questdo, o 6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta se,
para efeitos do artigo 10.° do Regulamento n.° 6/2002, a impressdo global suscitada no utilizador
informado por um desenho ou modelo abrangido pelo artigo 8.°, n.° 3, deste regulamento pode

13 Este principio é resumido pela formula: «O que se opde (a protecdo de um desenho ou modelo) se for anterior, infringe se for posterior».
Sobre o principio da reciprocidade, v., nomeadamente, Hartwig, «H., Reciprocity in European design law», em Hartwig, H. (ed.), Research
handbook on design law, Edward Elgar Publishing, 2021, p. 119.

* V., neste sentido, Acérdao de 18 de margo de 2010, Grupo Promer Mon Graphic/THMI — PepsiCo (Representagido de um suporte
promocional circular) (T-9/07, EU:T:2010:96, n.° 50), e Conclusoes do advogado-geral P. Mengozzi no processo PepsiCo/Grupo Promer
Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:302, n.° 73).
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resultar principalmente de consideracdes de ordem técnica. A resposta a esta questdo deve, em
meu entender, ser matizada, uma vez que essas consideragdes sdo tidas em conta, embora de
forma diferente da preconizada pelo érgao jurisdicional de reenvio.

28. Nos termos do artigo 10.°, n.° 1, do Regulamento n.° 6/2002, a impressdao global que um
desenho ou modelo comunitério suscita no utilizador informado determina o ambito de protecao
desse desenho ou modelo, no sentido de que qualquer desenho ou modelo que ndo suscite uma
impressao global diferente nesse utilizador viola a protecdo conferida pelo direito sobre o
desenho ou modelo em causa.

29. As caracteristicas do utilizador informado sdo as mencionadas nos n.” 19 e 20 das presentes
conclusdes. Daqui decorre que a impressdo global que deve ser formada, na medida possivel, por
comparacdao direta dos desenhos e modelos em conflito , serd, nomeadamente, o resultado de um
nivel de atencdo elevado desse utilizador, do seu amplo conhecimento do setor em causa e dos
desenhos e modelos existentes, bem como do seu interesse pelos produtos em causa'®. Assim,
sem ter de ser um perito técnico, um utilizador informado sera capaz de distinguir os elementos
dos desenhos ou modelos habitualmente presentes nos produtos do setor em causa daqueles que
sdo «novos». Ora, as diferencas nos elementos inovadores influenciarao mais na impressao global
causada a esse utilizador do que as semelhancgas nos elementos habituais .

30. O 6rgao jurisdicional de reenvio ndo indica quem considera ser o utilizador tipico do produto
ao qual se aplica o desenho ou modelo em causa'®. No entanto, mesmo que o 6rgao jurisdicional
de reenvio considere que o utilizador dos blocos de construgao Lego é tipicamente uma crianga®,
o adjetivo «informado» continua a ser plenamente aplicavel, pelo que esse utilizador mantém
todas as caracteristicas recordadas nos n.”* 19 e 20 das presentes conclusoes. Mais ainda, no que
diz respeito aos desenhos ou modelos de artigos destinados (principalmente) as criangas,
parece-me evidente que estas tltimas tém um nivel de conhecimento e de atencéo, pelo menos,
igual ao dos adultos. Assim, a circunstancia de os desenhos ou modelos em causa serem
concebidos para produtos destinados a criangas néo justifica, de modo nenhum, que se atribua ao
utilizador informado desses produtos um menor conhecimento do setor em causa ou um nivel de
atencdo inferior.

31. Além disso, o considerando 14 do Regulamento n.° 6/2002 enuncia que a existéncia de uma
diferenca entre as impressdes globais suscitadas por dois desenhos ou modelos deve ser
determinada, nomeadamente, «atendendo a natureza do produto a que o desenho ou modelo se
aplica». No caso de desenhos e modelos aplicados a produtos que fazem parte de sistemas
modulares, justifica-se, portanto, considerar que o utilizador informado tera em conta nao s6 a
aparéncia do produto em causa, considerada isoladamente, mas também a aparéncia que este
produto terda quando montado com outros elementos do sistema.

32. Contudo, a determinacdo da impressdo global suscitada por um desenho ou modelo no
utilizador informado ndo constitui um fim em si mesmo. Ela mais ndo é do que uma etapa
intermédia na apreciacdo do ambito da protecdo de um desenho ou modelo comunitario em

15 Acérdéao PepsiCo (n.° 55).
o Acérdio PepsiCo (n.* 53 e 59).

7 V., neste sentido, Acérdio de 18 de margo de 2010, Grupo Promer Mon Graphic/THMI — PepsiCo (Representacdo de um suporte
promocional circular) (T-9/07, EU:T:2010:96, n.* 72 a 82).

Por outro lado, a prética que consiste em personificar o utilizador informado, conferindo-lhe caracteristicas de uma pessoa real, é
frequentemente criticada pela doutrina. A figura do utilizador informado ¢, de facto, uma ficgdo juridica e opera a um nivel de abstragdo
mais elevado. V., nomeadamente, Stone, D., European Union Design Law: A Practitioners’ Guide, op. cit. p. 219.

1 Por analogia com o que o Tribunal de Justi¢a reconheceu no Acérdéo PepsiCo (n.° 54).
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relacio a um desenho ou modelo potencialmente contrafeito®. Esta apreciacdo é feita pelo
tribunal chamado a conhecer do litigio, que se deve «por no lugar» do utilizador informado, para
determinar se os desenhos ou modelos em conflito suscitam impressoes globais diferentes nesse
utilizador. No ambito da sua apreciacdo, o juiz deverd ter em conta circunstancias de que o
utilizador informado pode ndo estar plenamente consciente, mas que devem ser tidas em conta
por forca do Regulamento n.° 6/2002.

33. Assim, o artigo 8., n.* 1 e 2, do Regulamento n.® 6/2002 exclui da protecao as caracteristicas
da aparéncia de um produto determinadas exclusivamente pela sua funcdo técnica, bem como as
caracteristicas da aparéncia de um produto ditas «de interconexao». No entanto, o artigo 8.°, n.° 3,
deste regulamento prevé uma excegdo para os produtos intermutaveis no d&mbito de um sistema
modular. E certo que, de um ponto de vista literal, se trata apenas de uma excecdo ao artigo 8.°,
n.° 2, uma vez que o seu n.° 1 ndo é referido. No entanto, o Tribunal Geral entendeu que, para
preservar o efeito util do artigo 8.°, n.° 3, deste regulamento, esta disposicdo deve ser interpretada
no sentido de que constitui igualmente uma excecdo ao n.° 1 deste artigo quando o desenho ou
modelo em causa estd abrangido tanto pelo seu n.° 2 como pelo seu n.° 1?. Assim, as
caracteristicas de interconexao da aparéncia de um produto que faz parte de um sistema modular
beneficiam igualmente da protecdo quando determinadas exclusivamente pela funcédo técnica do
produto. Por conseguinte, essas caracteristicas contribuem para a impressao global suscitada por
um desenho ou modelo no utilizador informado.

34. Em contrapartida, nos termos do artigo 10.°, n.° 2, do Regulamento n.° 6/2002, para apreciar o
ambito da protecdo, hd que ter em consideracgdo o grau de liberdade do criador na realizacdo do
desenho ou modelo.

35. E geralmente aceite que os condicionalismos técnicos figuram entre os elementos suscetiveis
de restringir a liberdade do criador®. No que respeita as caracteristicas da aparéncia de um
produto que, segundo a definicdo do artigo 8.°, n.° 2, do Regulamento n.° 6/2002, «dev[a]jm
necessariamente ser reproduzidas nas suas formas e dimensdes exatas», parece-me licito
considerar que o grau de liberdade do criador é minimo, ou mesmo inexistente. Isso torna-se
ainda mais evidente quando essas caracteristicas sdo impostas exclusivamente pela funcao
técnica do produto em causa, a saber, no caso vertente, a interconexao.

36. Um reduzido grau de liberdade por parte do criador néo significa que uma caracteristica da
aparéncia de um produto deva ser totalmente excluida da impressdo global suscitada pelo
desenho ou modelo em causa no utilizador informado®. No entanto, ira influenciar a
comparacao das impressoes globais dos desenhos ou modelos em conflito, de acordo com o que
o Tribunal Geral designa por «regra da proporcionalidade inversa»®. Esta regra prevé que
quanto menor for a liberdade do criador na elaboragdo do desenho ou modelo em causa, mais
pequenas serdo as diferencas entre os desenhos ou modelos em causa que podem bastar para

% O ambito da protecdo nédo existe in abstracto. Nos termos do artigo 10.° do Regulamento n.° 6/2002, ele é sempre avaliado por
comparagdo com outro desenho ou modelo.

2V, neste sentido, Acérdao de 24 de margo de 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Elementos de construgdo de um jogo de
construgdes) (T-515/19, ndo publicado, EU:T:2021:155, n.° 80).

%2 Acérdaos de 18 de margo de 2010, Grupo Promer Mon Graphic/THMI — PepsiCo (Representagdo de um suporte promocional circular)

(T-9/07, EU:T:2010:96, n.° 67), e de 6 de setembro de 2023, Cayago Tec/EUIPO — iAqua (Shenzhen) (Mota de 4gua, barco a motor)

(T-377/22, EU:T:2023:504, n.° 46 e jurisprudéncia ai referida). V., também, Conclusdes do advogado-geral P. Mengozzi no processo

PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:302, n.° 31).

Contrariamente as caracteristicas abrangidas artigo 8.°, n.”* 1 e 2, do Regulamento n.° 6/2002, que néo contribuem de modo nenhum para

essa impressdo, a menos que sejam abrangidas pelo n.° 3 deste artigo.

*  Acérddo de 6 de setembro de 2023, Cayago Tec contra EUIPO — iAqua (Shenzhen) (Mota de dgua, barco a motor) (T-377/22,
EU:T:2023:504, n.° 48 e jurisprudéncia referida).
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produzir uma impressdo global diferente no utilizador informado. Isto porque, uma vez que as
semelhancas entre os desenhos ou modelos em causa dizem respeito a caracteristicas comuns,
cuja liberdade do criador é limitada, nomeadamente, por condicionalismos técnicos, estas
semelhancas terdo pouca importancia para efeitos da impressao global produzida por esses
desenhos e modelos no utilizador informado®.

37. No caso de desenhos ou modelos aplicados a produtos que fazem parte de um sistema
modular, como os blocos de construcéo, as caracteristicas de interconexdo ou as caracteristicas
ditadas pela funcido técnica desses produtos podem representar uma grande parte das
caracteristicas da aparéncia dos referidos produtos®. Estas caracteristicas continuam a estar
protegidas ao abrigo da excecdo prevista no artigo 8.°, n.° 3, do Regulamento n.° 6/2002. Contudo,
como a liberdade do criador na sua elaboracdo é muito limitada, a sua influéncia na comparacao
das impressdes globais suscitadas no utilizador informado pelos desenhos ou modelos em
conflito serd muito reduzida. Por conseguinte, diferencas minimas entre os desenhos ou modelos
em causa serao suscetiveis de impedir a constatacdo da existéncia de uma contrafacio.

38. Para preservar a plena eficacia do artigo 8.°, n.° 3, do Regulamento n.° 6/2002, coloca-se, entdo,
a questdo de saber se esta disposicio também ndo deve ser interpretada como uma excecdo ao
artigo 10.°, n.° 2, deste regulamento. Penso, contudo, que a resposta a esta questdo deve ser
negativa.

39. Primeiro, é certo que o Tribunal Geral declarou que o artigo 8.°, n.° 3, do Regulamento
n.° 6/2002, que, segundo a sua redacdo, derroga apenas o n.° 2 deste artigo, deve ser lido no
sentido de que derroga também o seu n.° 1%. Ora, a situagdo no caso em apreco € diferente da
situacdo do artigo 10.°, n.° 2, deste regulamento.

40. Com efeito, os n.* 1 e 2 do artigo 8. do Regulamento n.° 6/2002 dizem ambos respeito a
mesma problematica, a saber, a possibilidade de protecdo de duas categorias de caracteristicas da
aparéncia dos produtos: as caracteristicas impostas exclusivamente pela fungao técnica e as de
interconexdo. Justifica-se, portanto, alargar a excecdo relativa a esta segunda categoria as
caracteristicas que se enquadram tanto na segunda como na primeira categoria. Caso contrario,
esta excecdo seria aplicada de forma assimétrica, visto que apenas beneficiaria as caracteristicas
referidas no artigo 8.°, n.° 2, do Regulamento n.° 6/2002 que ndo estdo simultaneamente
abrangidas pelo n.° 1 deste artigo, ao passo que o n.° 3 do referido artigo pode ser aplicado a todas
as caracteristicas abrangidas pelo n.° 2%. Ora, como as caracteristicas de interconexdo tendem
muitas vezes a ser impostas exclusivamente pela sua funcao técnica®, o efeito util do artigo 8.°,
n.° 3, do Regulamento n.° 6/2002 ficaria muito enfraquecido.

» Acérdao de 18 de margo de 2010, Grupo Promer Mon Graphic/THMI — PepsiCo (Representagdo de um suporte promocional circular)
(T-9/07, EU:T:2010:96, n.** 67 e 72).

% A titulo de exemplo, no processo que deu origem ao Acérdio de 24 de marco de 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor
(Elementos de construgido de um jogo de construgdes) (T-515/19, ndo publicado, EU:T:2021:155), a Camara de Recurso do EUIPO tinha
identificado seis caracteristicas da aparéncia do produto em causa (um bloco Lego diferente daqueles que estavam em causa no processo
principal), todas elas impostas exclusivamente pela sua func¢do técnica. O Tribunal Geral identificou depois uma dnica caracteristica
suplementar, que considerou nio ser imposta pela funcio técnica deste produto (v. n.* 102 a 114 deste acérdao).

¥ Acérdao de 24 de margo de 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Elementos de construgdo de um jogo de construgdes)
(T-515/19, nédo publicado, EU:T:2021:155, n.° 80).

# V., neste sentido, Acérdao de 24 de margo de 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Elementos de construgdo de um jogo de
construgoes) (T-515/19, ndo publicado, EU:T:2021:155, n.” 77 a 79).

¥ V. n.° 37 das presentes conclusoes.
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41. O mesmo ndo acontece quanto ao artigo 10., n.° 2, do Regulamento n.° 6/2002. Esta
disposicdo diz respeito a uma problematica diferente, a saber, a tomada em consideracgdo, na
apreciacdo do ambito da protecdo, do grau de liberdade do criador do desenho ou modelo
comunitdrio em causa. Aplica-se ndo s6 aos desenhos ou modelos abrangidos pelo artigo 8.°,
n.° 3, deste regulamento, mas a todos os desenhos e modelos, indistintamente, e a liberdade do
criador pode também ser limitada por outros fatores que ndo sejam condicionalismos técnicos.
Por conseguinte, ndo existe o risco de uma aplicacdo assimétrica desta disposicdo. Assim, na
inexisténcia de qualquer indicagcdo neste sentido no regulamento, nido se deve excluir os
desenhos ou modelos abrangidos pelo artigo 8.°, n.° 3, do mesmo regulamento da aplicacdo do
artigo 10.°, n.° 2, do referido regulamento.

42. Segundo, esta constatacdo é corroborada pela prépria redacio do artigo 8.°, n.° 3, do
Regulamento n.° 6/2002. Com efeito, esta disposicdo exige que, para serem protegidos, os
desenhos ou modelos por ela abrangidos devem, nomeadamente, satisfazer a condicdo prevista no
artigo 6.° deste regulamento, a saber, terem carater singular. Este carater singular é apreciado
relativamente a qualquer desenho ou modelo divulgado antes do depdsito do pedido de registo
de um desenho ou modelo (ou, quando aplicavel, antes da data de prioridade reivindicada). Ora, o
artigo 6.°, n.° 2, do referido regulamento enuncia uma regra, semelhante a do artigo 10.°, n.° 2,
segundo a qual o grau de liberdade do criador é tido em conta na apreciacdo do carater singular.

43. De acordo com o principio da reciprocidade®, o ambito da protecdo, determinado em
conformidade com o artigo 10.° do Regulamento n.° 6/2002, é a contrapartida do carater singular
do desenho ou modelo em causa, apreciado em conformidade com o artigo 6.° deste regulamento.
Por conseguinte, ndo pode haver desenhos ou modelos para os quais o ambito da protecdo contra
desenhos ou modelos potencialmente contrafeitos seja determinado de acordo com regras menos
estritas do que aquelas em virtude das quais o seu carater singular é apreciado em relacdo aos
desenhos ou modelos anteriores. Ora, seria esse o caso se o grau de liberdade do criador fosse
tido em conta na apreciacdo do carater singular, implicando a diminuicdo do limiar de diferenca
exigido para reconhecer esse cardter, e ndo fosse tido em conta na apreciacdo do ambito da
protecdo, o que aumentaria o limiar de diferenca necessario para evitar uma constatacdo da
existéncia de contrafacao.

44. Isto conduziria a um resultado absurdo. Com efeito, um desenho ou modelo anterior poderia
suscitar no utilizador informado uma impressao global diferente da suscitada por outro desenho
ou modelo registado ou para o qual o registo é pedido, impedindo assim a contestacdo desse
registo ou a validade do desenho ou modelo®', mas, em contrapartida, poderia ser considerado
uma contrafacdo desse desenho ou modelo registado. Assim, o titular do desenho ou modelo
registado poderia eliminar do mercado os desenhos ou modelos anteriores, sem que os titulares
destes desenhos ou modelos pudessem contestar a validade desse desenho ou modelo registado.

45. Por conseguinte, o principio da reciprocidade exige que o grau de liberdade do criador seja
tido em conta para todos os desenhos ou modelos, incluindo os abrangidos pelo artigo 8.°, n.° 3,
do Regulamento n.° 6/2002, tanto na apreciacdo do carater singular como na apreciacdo do
ambito da protecao.

% V.n. 21 das presentes conclusdes.

31 A validade do desenho ou modelo é apreciada, nomeadamente, a luz da exigéncia do carater singular, v. artigo 25.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 6/2002.
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46. Em terceiro e ultimo lugar, embora o artigo 8.°, n.° 3, do Regulamento n.° 6/2002 permita
proteger os desenhos ou modelos aplicados a produtos intermutdveis num sistema modular,
apesar das caracteristicas funcionais da aparéncia desses produtos, o objetivo geral deste
regulamento continua a ser o enunciado no seu considerando 10, a saber, que a inovagao
tecnoldgica nem a interoperabilidade de produtos de fabrico diferente ndo seja entravada pela
concessdo de protecdo a caracteristicas ditadas exclusivamente por uma funcdo técnica ou
permitindo acessorios mecanicos.

47. Ora, este objetivo ficaria comprometido se as caracteristicas de interconexao da aparéncia dos
produtos que fazem parte de um sistema modular, frequentemente preponderantes nessa
aparéncia, pudessem ser determinantes para a impressdo global suscitada no utilizador
informado para efeitos de apreciacdo do ambito da protecdo dos desenhos e modelos em causa.
A tomada em consideragdo, no ambito deste exercicio, do grau de liberdade do criador permite, a
meu ver, alcancar este objetivo, sem pdor em causa o efeito ttil da excecdo prevista no artigo 8.°,
n.° 3, do Regulamento n.° 6/2002.

Quanto a primeira questdo prejudicial

48. Tendo em conta as informacgdes que figuram no pedido de decisio prejudicial, foi
precisamente a preocupacdo de preservar o objetivo mencionado no n.° 46 das presentes
conclusdes que levou o 6rgao jurisdicional de reenvio a interrogar-se sobre a oportunidade de se
aplicar critérios especificos para determinar o 4mbito de protecdo dos desenhos ou modelos
abrangidos pelo artigo 8.°, n.° 3, do Regulamento n.° 6/2002, que tenham em conta a
especificidade desses desenhos ou modelos.

49. Porém, como resulta das consideragbes anteriores, considero que este objetivo pode ser
alcancado através da aplicacdo estrita e completa das disposi¢des do Regulamento n.° 6/2002, tal
como interpretadas pelos 6rgdos jurisdicionais da Unido, respeitando o efeito ttil do artigo 8.°,
n.° 3, deste regulamento.

50. Por conseguinte, proponho que se responda a primeira questao prejudicial que o artigo 10.° do
Regulamento n.° 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que o ambito da protecdo de um
desenho ou modelo abrangido pelo artigo 8.°, n.° 3, deste regulamento é determinado tendo em
conta a impressdo global suscitada por esse desenho ou modelo num utilizador informado que,
sem ser criador ou perito técnico, esteja familiarizado com diferentes desenhos ou modelos
existentes no setor em causa, possua um certo grau de conhecimento dos elementos que esses
desenhos ou modelos normalmente contém e, devido ao seu interesse pelos produtos em causa,
demonstre um grau de atencdo relativamente elevado quando os utiliza como elementos do
sistema modular de que fazem parte. Na apreciacio do ambito da protecdo, deve ser tido em
conta o grau de liberdade do criador do desenho ou modelo em causa, incluindo na elaboracgao
das caracteristicas da aparéncia do produto necessérias a interconexao.
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Conclusiao

51. Atendendo a todas as consideracoes anteriores, proponho que o Tribunal de Justica resposta a
primeira questdo prejudicial submetida pelo Févarosi Torvényszék (Tribunal de
Budapeste-Capital, Hungria) da seguinte forma:

O artigo 10.° do Regulamento (CE) n.° 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo
aos desenhos ou modelos comunitérios,

deve ser interpretado no sentido de que:

o ambito da protecio de um desenho ou modelo abrangido pelo artigo 8.°, n.° 3, deste
regulamento, é determinado tendo em conta a impressao global suscitada por esse desenho ou
modelo num utilizador informado que, sem ser criador ou perito técnico, esteja familiarizado
com diferentes desenhos ou modelos existentes no setor em causa, possua um certo grau de
conhecimento dos elementos que esses desenhos ou modelos normalmente contém e, devido ao
seu interesse pelos produtos em causa, demonstre um grau de atencdo relativamente elevado
quando os utiliza como elementos do sistema modular de que fazem parte. Na apreciacio do
ambito da protecdo, deve ser tido em conta o grau de liberdade do criador do desenho ou modelo
em causa, incluindo na elaboracdo das caracteristicas da aparéncia do produto necessérias a
interconexao.
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