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Processo C-211/24

Resumo do pedido de decisdo prejudicial em aplicacéo do artigo 98.°, n.° 1,
do Regulamento de Processo do Tribunal de Justica

Data de entrada:
18 de marco de 2024
Orgao jurisdicional de reenvio:
Févarosi Torvényszek (Tribunal de Budapeste-CapitaldHungria)
Data da deciséo de reenvio:
5 de marco de 2024
Demandante:
LEGO A/S
Demandada:

Pozitiv Energiaforras Kft.

Objeto do processo,prineipal

Acdo para a declaragéo, de violacdo dos direitos relativos a um desenho ou modelo
e para Que Sejamhapuradas as consequéncias juridicas dessa infragéo

@bjeto e fundamento juridico do pedido de deciséo prejudicial

Objetos, interpretacdo dos artigos 8.°, n.° 3, 10.° e 89.°, n.° 1, do Regulamento
(CE)\Nn.76/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos
ou modelos comunitarios

Fundamento juridico: artigo 267.° TFUE.

Questdes prejudiciais

1)  Numa situacdo como a do processo principal, em que o titular invoca um
desenho ou modelo protegido nos termos do artigo 8.°, n.°3, do
Regulamento (CE) n.° 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001,
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relativo aos desenhos ou modelos comunitarios (a seguir «regulamento»),
relativamente a um ou varios blocos de construcdo de um jogo de
construgdes da demandada que desempenham a mesma funcéo de montagem
que os blocos do desenho ou modelo da demandante, é compativel com o
direito da Unido Europeia uma préatica judicial segundo a qual, para
definirem o ambito de protecédo, na ace¢édo do artigo 10.° do regulamento, do
desenho ou modelo da demandante, os 6rgéos jurisdicionais:

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

—  consideram que um utilizador informado é aquele queseompara, o
desenho ou modelo da demandante e o produtexda demandadasatraves
de uma andlise exaustiva, técnica e metodigape

—  partem do principio de que um utilizaglor iaformado ferma a sua
impressdo global sobre o desenho ou modeloye ‘sobre o produto
essencialmente como se de um parecertecnicosetratasse?

2) Se, numa situagdo como a supramencionada, se cencluir que a protecéo
conferida pelo desenho ou medelo da demandante ‘abrange uma ou algumas
pecas dos jogos de construcdesida demandada, que, no entanto, representam
um ndmero reduzido de “blocosyde ‘constfucdo em relacdo ao total, €
compativel com o direite da“Unide, o \reconhecimento de um poder de
apreciacdo por for¢a dovqual, tendo em‘conta a natureza parcial da infracao,
a sua reduzida “gravidadese proporcdo em relacdo a mercadoria no seu
conjunto, e 0S_Interessesvassoeiados ao comércio sem restricdes de um jogo
de construc@es “apenas, parcialmente controvertido, fundamentos que, na
acecdo do.artigo,89.°, n.*1, do regulamento, constituem «razdes especiais»,
0 orgaoyunisdicional julga improcedente o pedido de proibicdo de continuar
alimportarnopais.o jogo de construcdo?

Disposiceside direito da Unido invocadas

Regulamento (CE) n.° 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo
aos'desenhosou modelos comunitérios, nomeadamente os artigos 8.°, 10.° e 89.°

Diretiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de
propriedade intelectual, nomeadamente o artigo 3.°
Apresentacdo sucinta dos factos e do processo principal

A demandante é titular dos seguintes dois desenhos ou modelos comunitarios.
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O desenho ou modelo registado sob o numero 001950981-0001 abrange um
componente de engate de um jogo de construcbes que consiste num cilindro com
saliéncias e dois eixos transversais (axles), perpendiculares entre si e ao cilindro,
sendo que os eixos estdo ligados ao cilindro por meio de uma base cilindrica (o
produto da demandante representa o desenho ou modelo: «Technic, Axle and pin
connector hub with 2 perpendicular axles»).

O desenho ou modelo registado sob o ndmero 002137190-0002 abrange um
componente de engate de um jogo de construcGes que corresponde a uma versdo
alterada da conhecida peca Lego com saliéncias 2x1, tendo espigassocas 2x1
(studs) de um lado (o produto da demandante representa o desenhoyou modelo:
«Brick, modified 1 x 2 with studs on 1 side»).

A demandada pretendia importar na Hungria, sob a marea «Qmany, jogosS- de
construcBes que consistiam em elementos de plésticonpreé=fabricados ‘eontendo,
entre outros componentes, um ou varios dos blocos,de construg¢do ilustrados infra:

001950981-0001

002137190-0002

- 4 ——————————————— SUR—

A felperes
wintaclialmainak A: alperes arujanak birosagi szemle keretében késziilt fényképfelvételei

laistromdabrazolasa

A NemzetivAdo- és Vamhivatal (Autoridade Nacional Tributaria e Aduaneira,
Hungria) ordenou a fiscalizacdo aduaneira da mercadoria da demandada e
instaurou contra ela um processo contraordenacional, por alegada violacdo dos
direitos de propriedade industrial. Com base nos desenhos e modelos da

[N. do T.: Na parte inferior da coluna ilustrativa contendo as imagens com nimeros de registo é
referido o seguinte: «Representa¢do do registo do desenho ou modelo da demandante». Na parte
inferior da coluna ilustrativa contendo as imagens sem nimeros de registo, pode ler-se:
«Fotografias do produto da demandada obtidas para efeitos do exame judicial».]
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demandante suprarreferidos e em resposta ao pedido por esta apresentado em 22
de junho de 2022, a Kuria (Supremo Tribunal, Hungria) acabou por ordenar a
retencdo das mercadorias da demandada. A seguir, a demandante intentou a
presente acdo por contrafacdo contra a demandada, através da qual pede ao 6rgéo
jurisdicional de reenvio que declare a violacdo dos direitos sobre os dois desenhos
ou modelos e que se pronuncie sobre as demais consequéncias juridicas
decorrentes da violagao.

Apresentacgdo sucinta da fundamentacao do pedido de decisdo prejudicial

Quanto a necessidade de submeter questdes prejudiciais

Os desenhos e modelos da demandante sdo «elementos de‘eonstrucaonde tim jogo
de construcdes» da classe 21.01 do Acordo de Lacarno,“\que estabelece”uma
Classificagdo Internacional para os Desenhos e ¢Modelos, Industridiside 8 de
outubro de 1968. A protecdo dos seus desenhos“esmodelos, comunitarios foi
conferida através da chamada «derrogagcdo modular», prevista,noartigo 8.°, n.° 3,
do regulamento.

O orgéo jurisdicional de reenvio recorda que a demandante explorou no passado
patentes ora caducadas que conferiamwprotécdo tecnica“a jogos de construgdes
modulares, cujos componentes_incluem igualmente os desenhos ou modelos da
demandante atualmente sob. anélise. \Jratava-se do sistema de blocos de
construcdo protegido peladpatente prioritaria de Godtfred Kirk Christiansen de 28
de julho de 1958, registada“sob“ nlmero US3005282. E de assinalar que o
objetivo da invencde,objeto dessa,patente, a saber, «fornecer meios de engate para
montagem dos 4 blocos “de, ‘construcao em todas as posicOes desejadas,
proporcionando assimuma grande variedade de combinagbes dos blocos com o
intuito de fermar, numerosos tipes de estruturas de jogo e diferentes formas», e o
objetivo dos desenhaestounmodelos previsto no artigo 8.°, n.° 3, do regulamento, a
saber, 'de permitiv, «a,mantagem multipla de produtos idénticos ou intermutaveis,
Ouga, sta ligagdo mum, Sistema modular», sdo substancialmente idénticas. A
consecugdo, deste abjetivo técnico é possivel através de uma concegéo (funcional)
adeguada da aparéncia externa (forma) do produto.

Com base'ne conceito de desenho ou modelo definido no Acérddo DOCERAM
(C-395/16) (n.° 24), a aparéncia constitui o elemento determinante de um desenho
ou modelo (n.°25). Em contrapartida, nos termos do artigo 8.°, n.°3, do
regulamento, ndo € necessario que o titular da protecdo demonstre que o desenho
ou modelo serve uma qualquer finalidade estética, sendo suficiente que este
simplesmente prove que o desenho ou modelo, em conformidade com os artigos
5.° e 6.° do regulamento, serve a finalidade prevista no artigo 8.°, n.° 3, desse
regulamento. Segundo o 6rgdo jurisdicional de reenvio, decorre do que precede
que, a luz das suas consequéncias, a protecdo dos desenhos e modelos
possibilitada pelo artigo 8.°, n.° 3, do regulamento se aproxima, na pratica, da
protecdo das caracteristicas técnicas através de uma patente, tal como ja foi
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afirmado anteriormente no n.° 30 do Acérddo DOCERAM. Portanto, a criacdo de
tais desenhos ou modelos ndo € mais do que uma atividade de rotina de concecao
e engenharia que, quando muito, pode servir para ampliar, com cada vez mais
elementos alternativos adicionais, 0 sistema de jogos de construgdes que, na
sequéncia da caducidade da patente, passou a ser de dominio publico. No entanto,
isto pode levar, de facto, a uma situacdo em que, invocando a protecdo de novos
desenhos ou modelos obtida apds a caducidade da patente que protegia o jogo de
construcdes, o titular possa impedir que 0s concorrentes proponham um produto
com determinadas caracteristicas funcionais ou limite as solugcfes técnicas
possiveis.

O orgdo jurisdicional de reenvio considera que 0 caso em apreco ‘constituium
claro exemplo disso.

O referido 6rgdo jurisdicional salienta que € incontestaveh.gue o “legislador
estabeleceu uma regra clara no artigo 8.°, n.°3, de, regulamento,® que oS
desenhos e modelos sdo passiveis de protecdo ao ‘abrigoddesta dispesicdo, mas
manifesta dlvidas quanto ao objetivo juridicos ou pelitico \que motivou o
legislador. Interroga-se se o que pretendia’eta conferir a0 titular do desenho ou
modelo protegido por forca do artigo8.°, n.>3, do,regulamento um direito de
protecdo semelhante ao conferido normalmente per uma patente — sem que esse
titular preencha as condi¢cdes necessarias ‘para obtertal protecdo — dando-lhe a
possibilidade de obstar a que os “concerrentes oferecam um produto com
determinadas caracteristicas, funcionais ou, limitar@s solucGes técnicas possiveis.

O orgao jurisdicional de, reenvioyconsidera“importante esclarecer esta questéo
porquanto, ao ser responsavel pela“aplicacdo da lei, ¢ obrigado a garantir no
ambito do processo,, nos ‘termos doyartigo 3.°, n.° 2, da Diretiva 2004/48/CE do
Parlamento Europeu exdo Censelho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito
dos direitos,depropriedade intelectual, que a exigéncia de que a aplicagdo destas
regras nae crie,obstaculos ae.comércio licito seja igualmente satisfeita no caso de
uma agao- que tem por«base. os desenhos e modelos controvertidos. No contexto
dassacoes de centrafacdo nesta matéria, as questdes e preocupacdes mencionadas
nunca Se, refletemao nivel da possibilidade de prote¢do, como motivos politicos
ou,juridicos de exclusdo da protecdo (v., a este respeito, 0 n.° 79 do Acordao de
18 de, junhoy, de 2002 no processo C-299/99, Philips), mas sim ao nivel da
aplicacdo das regras.

Primeira questéo prejudicial

O legislador ndo previu regras de aplicacdo excecionais para a protecdo a titulo
excecional prevista no artigo 8.°, n.° 3, do regulamento, a saber, que a protecédo ao
abrigo desta disposicdo abrange qualquer desenho ou modelo que ndo suscite no
utilizador informado uma impressdo global diferente (artigo 10.°, n.°1, do
regulamento) e que, na apreciacdo do ambito da protecdo, sera tido em
consideracdo o grau de liberdade de que o criador disp6s na realizacdo do seu
desenho ou modelo (artigo 10.°, n.° 2, do regulamento).
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No que respeita a este ultimo aspeto, o 6rgao jurisdicional de reenvio considera
que o grau de liberdade de criacdo deve ser examinado ndo — conforme a
demandante alegou no processo principal — da perspetiva de ser possivel continuar
a criar um numero infinito de formas alternativas sempre novas para o sistema
modular, mas a luz da questdo de saber quais sao as outras formas alternativas que
permitem na pratica a consecucdo do objetivo de montagem prosseguido pelo
desenho ou modelo da demandante no referido sistema modular (a possibilidade
de a peca Lego de base com saliéncias 2x1 se prolongar para cima e para os lados
através de uma fixacdo amovivel). Neste contexto, a margem de criatividade sera
necessariamente limitada.

A primeira subguestdo da primeira guestdo prejudicial visa determinar\guemyé o
«utilizador informado» cujas impressdes globais sobre o desenhovod modelo da
demandante devem ser comparadas com as que lhe sdo prevocadas pelo produto
da demandada. O orgdo jurisdicional de reenvio interroga-se,sebre,se onconceito
enunciado no Acordao de 20 de outubro de 2011,qPepsiCo/Promer Men» Graphic
Group (C-281/10P), segundo o qual o «utilizadorsinformado» € “‘uma figura
intermédia entre o consumidor médio ee 0, perito, ha matéria, dotado de
competéncias técnicas aprofundadas, que conhece diferentes desenhos ou modelos
existentes no setor em causa, que dispbe de um certongrau de conhecimentos
quanto aos elementos que estes desenhos,ou modelas normalmente incluem e que,
devido ao seu interesse nos produtoswem causa, presta um grau de atencdo
relativamente elevado quandes0s utiliza,\pode ser aplicado aos desenhos ou
modelos abrangidos pela protecaonconferida, por forca do artigo 8.°, n.° 3, do
regulamento.

Uma vez que o queseonstitui,a esséneia.de um desenho ou modelo que beneficia
de protecdo nosgermos de ‘artigo 8.°, n.° 3, do regulamento ndo é a impresséo
global causada pela,forma do preduto, mas o objetivo técnico que se pretende
alcancar com esse desenhe,ou modelo, ou seja, a sua funcionalidade, pode parecer
que se justifiea ‘que, @ eonhecimento do utilizador informado idealizado seja
complementado ‘por, conhecimentos técnicos e de engenharia que elevem o
utilizador ao estatute de, perito na matéria, colocando-o em pé de igualdade com
umi,especialista detado de um olhar analitico e metodico e de conhecimentos
téenicos.

Asegundassubquestdo prende-se com o nivel de atencdo do utilizador. A este
respeito, Se a interpretacdo do Tribunal de Justica no Acordao PepsiCo (C-281/10
P), ja referido, segundo a qual o utilizador informado nédo é capaz de observar ao
pormenor as diferencas minimas que possam existir entre os modelos ou desenhos
e os produtos em conflito, for valida também no caso de desenhos ou modelos que
beneficiam de protecdo ao abrigo do artigo 8.°, n.° 3, do regulamento e, visto que
as diferencgas entre os desenhos e modelos que beneficiam de prote¢do nos termos
do referido artigo e os produtos que entram em conflito com essa protecdo séo
geralmente minimas, serd possivel concluir que os desenhos e modelos com
caracteristicas como os da demandante ndo podem essencialmente escapar a essa
protecéo.
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Tal podera legitimar que a comparacéo entre o desenho ou modelo protegido nos
termos do artigo 8.°, n.° 3, do regulamento e o produto controvertido se faca
também em processos judiciais, com uma abordagem técnica ou de concecdo
especializada, através de um procedimento analitico e pormenorizado, e néao
apenas com base nas impressoes globais aproximadas de um utilizador informado
nessa matéria, mas que ndo é dotado de tais conhecimentos.

A terceira subquestdo diz respeito a interpretagcdo do conceito de impressao global
que, com base em elementos extraidos da jurisprudéncia do Tribunal de Justica da
Unido Europeia, o 6rgdo jurisdicional de reenvio qualifica como uma experiéncia
consciente de um utilizador informado, baseada na percecdo visual decorrente da
aparéncia externa do produto. Esta abordagem foi seguida pelos &rgaos
jurisdicionais superiores que apreciaram o processo de medidas provisorias:

No entanto, a impressdo visual criada por um desenhe»eu modelowregistado® com
base no artigo 8.°, n.° 3, do regulamento € completamente “irreélevante face as
caracteristicas funcionais do desenho ou modelo, eu Séjanas, semelhancas e
diferengas entre esses desenhos ou modelos ndo semanifestam numa base visual e
através de conceitos descritivos da impressao visual, mas através de analises e
argumentos técnicos. Esta abordagem,seontréria a interpretacdao do Tribunal de
Justica, foi seguida pelo érgdo jurisdicional de primeirasinstancia que conheceu do
processo de medidas provisorias, €'Q orgaoyurisdicional de reenvio também tende
a considerar que nédo é totalmente desprovidoide pertinéncia alargar o conceito de
«impressdo global» de moda a“incluik _nde S@ conceitos de percecdo visual
derivados da aparéncia externazdo desenhe _ou modelo, mas também o parecer
técnico de um perito na materia Ne,_queiconcerne as caracteristicas funcionais do
desenho ou modelo

Segunda questéo prejudicial

Em caso ‘de respostasafirmativa a primeira questdo, o érgdo jurisdicional nacional
interroga-se hatravés'da‘seginda questdo, sobre o alcance do poder de apreciacao
defque dispOe paraysatisfazer as pretensfes do titular relativamente a agdo de
contrafagdo, ou Seja, em especial, se pode abster-se de decretar medidas
sancionatoriassdevido a «raz0es especiais». A expressdo «razdes especiais para
néo o'fazer», constante do artigo 89.°, n.° 1, do regulamento, deve ser interpretada
de farmayrestritiva a luz do Acérddo Nokia (C-316/05).

No que“se refere ao conteddo do referido poder de apreciacdo, decorre da
equidade e da proporcionalidade que, ao satisfazer as pretensdes do titular do
direito resultantes da infracdo, o juiz deve proceder com especial cuidado, uma
vez que as consequéncias juridicas retiradas devem corresponder a extensdo da
infracéo.

Do mesmo modo, se o pedido do titular do direito de retencdo da totalidade da
mercadoria pudesse ser acolhida pelo simples facto de um ou alguns elementos
desse jogo de construcBes — cujo numero, no entanto, é reduzido em relacédo ao
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numero total de pecas — ameacarem por em causa 0s direitos sobre um ou mais
desenhos ou modelos comunitarios, o titular desses direitos teria essencialmente o
mesmo poder que podia exercer ha décadas, invocando a patente caducada que
protegia 0s jogos de construcdes do ponto de vista técnico. No entanto, uma vez
que o teor do direito sobre o desenho ou modelo reivindicado reside precisamente
na funcionalidade deste, o titular do direito deve também ter em consideracéo,
logo no momento do pedido de registo, que um terceiro pode ter interesse na
utilizacdo desta funcionalidade.

Uma vez que a protecdo de desenhos e modelos suscetivel de €onstituir um
obstaculo ao comércio é expressamente permitida pelo artigoy 8.2, n.%3, do
regulamento, os interesses opostos s podem ser apreciados ne, ambito, de
processos em matéria de contrafacdo, cujo enquadramento €, definidovnosartigo

3.°,n.% 1e 2, da Diretiva 2004/48.

Assim, caso o0 6rgdo jurisdicional de reenvio copsidere ‘platsivel, nodprocesso
principal, que a demandada viola os direitos sobte ‘@ desenho “ou modelo
comunitario, coloca-se a questdo de saber sej tendo ‘emnconta as\circunstancias
especificas do processo, com base nos critérios estabelecidoswo‘artigo 3.°, n.% 1 e
2, da Diretiva 2004/48 e a fim dep nomeadamente, \ndo criar obstaculos
desnecessarios ao comércio licito, ha“que julgampareialmente procedentes, ou
entdo julgar

improcedentes na integray, 0s pedidos dotitulardo desenho ou modelo.

Por sua vez, ndo ha duvida, de que no outro extremo desse poder de apreciacdo
esta o dever do 6rgdo, jurisdicional de reenvio de ajudar o titular do desenho ou
modelo a fazérvaler\os'seus direitos de propriedade intelectual e de evitar que a
pratica judicial“cenduza a0 .esvaziamento substancial dos direitos exclusivos
decorrentes,da protecdg dordesenho ou modelo.

Tendowem conta,as ‘consideracdes precedentes, coloca-se a questdo de saber se,
com,basewno,direito"da Unido Europeia, o poder de apreciagdo do juiz é tdo amplo
ques, implique™gue o orgdo jurisdicional do Estado-Membro possa julgar
improcedente na integra o pedido de proibicdo de continuar a importar no pais o
jogonde construcdes.



