g

W Coletanea da Jurisprudéncia

ACORDAO DO TRIBUNAL GERAL (Sexta Seccio)

24 de setembro de 2019*

«Desenho ou modelo comunitario — Processo de declaracio de nulidade — Desenho ou modelo
comunitario registado que representa um ciclomotor — Desenho ou modelo comunitario anterior —
Causa de nulidade — Cardater singular — Impressdo global diferente — Utilizador informado —
Artigos 6.° e 25.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento (CE) n.® 6/2002 — Interpretacdo conforme ao
artigo 6. do Regulamento n.” 6/2002 — Inexisténcia de utilizagdo de uma marca nacional
tridimensional anterior nio registada no desenho ou modelo registado — Artigo 25.°, n.° 1, alinea e),
do Regulamento n.° 6/2002 — Inexisténcia de uso ndo autorizado de uma obra protegida pela
legislacdo de um Estado-Membro em matéria de direitos de autor no desenho ou modelo registado —
Artigo 25.°, n.° 1, alinea f), do Regulamento n.° 6/2002»

No processo T-219/18,

Piaggio & C. SpA, com sede em Pontedera (Itdlia), representada por F. Jacobacci, B. La Tella e B.
Lucchetti, advogados,

recorrente,
contra

Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO), representado por L. Rampini e J.
Crespo Carrillo, na qualidade de agentes,

recorrido,
sendo a outra parte no processo na Camara de Recurso do EUIPO, interveniente no Tribunal Geral,

Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, com sede em Taizhou (China), representada por M.
Spolidoro, M. Gurrado, S. Verea e M. Balestriero, advogados,

que tem por objeto um recurso interposto da decisao da Terceira Camara de Recurso do EUIPO de
19 de janeiro de 2018 (processo R 1496/2015-3), relativa a um processo de declaracio de nulidade
entre a Piaggio & C. e a Zhejiang Zhongneng Industry Group,

O TRIBUNAL GERAL (Sexta Secc¢do),
composto por: G. Berardis, presidente, S. Papasavvas e O. Spineanu-Matei (relatora), juizes,

secretario: E. Hendrix, administrador,

vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 30 de margo de 2018,

* Lingua do processo: italiano.
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vista a resposta do EUIPO apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 9 de julho de 2018,

vista a resposta da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 9 de julho de 2018,
ap6s a audiéncia de 27 de fevereiro de 2019,

visto o despacho de 30 de abril de 2019 relativo a reabertura da fase oral do processo,

vista a questdo escrita que o Tribunal Geral colocou as partes e as suas respostas a esta questdo
entradas na Secretaria do Tribunal Geral em 16 e 17 de maio de 2019,

vista a decisdo de 20 de maio de 2019 de encerramento da fase oral do processo,

profere o presente

Acordao

Antecedentes do litigio

Em 19 de novembro de 2010, a interveniente, Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, apresentou
um pedido de registo de um desenho ou modelo comunitdrio ao Instituto da Propriedade Intelectual
da Unido Europeia (EUIPO), nos termos do Regulamento (CE) n.° 6/2002 do Conselho, de
12 de dezembro de 2001, sobre os desenhos ou modelos comunitarios (JO 2002, L 3, p. 1).

O desenho ou modelo para que foi pedido o registo é representado nas seis seguintes vistas:

L 7

Em conformidade com o disposto nos artigos 41.° a 43.° do Regulamento n.® 6/2002, a interveniente
invocou no seu pedido de registo um direito de prioridade para o desenho ou modelo contestado,
baseado num pedido de registo anterior do mesmo desenho ou modelo, apresentado a autoridade
chinesa competente, em 13 de julho de 2010.
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Os produtos nos quais o desenho ou modelo contestado se destina a ser incorporado pertencem a
classe 12-11 na acegdo do Acordo de Locarno, que institui uma Classificagdo Internacional para
Desenhos e Modelos Industriais, de 8 de outubro de 1968, conforme alterado, e correspondem a
seguinte descricdo: «Ciclos; motociclos».

O pedido de desenho ou modelo foi publicado no Boletim de Marcas Comunitarias n.” 2010/265, de
23 de novembro de 2010. O desenho ou modelo foi registado sob o nimero 1783655-0002, com data
de registo em 19 de novembro de 2010 e prioridade em 13 de julho de 2010.

Em 6 de novembro de 2014, a recorrente, Piaggio &. C., apresentou no EUIPO um pedido de
declaracdo de nulidade do desenho ou modelo contestado, ao abrigo do artigo 52.° do Regulamento
n.° 6/2002, relativamente aos produtos acima referidos no n.’ 4.

Os motivos invocados em apoio do pedido de declaragdo de nulidade eram os referidos no artigo 25.°,
n.’ 1, alineas b), e) e f), do Regulamento n.® 6/2002.

Em primeiro lugar, no que respeita a causa de nulidade referida no artigo 25.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.” 6/2002, a recorrente alegou, no seu pedido de declaracdo de nulidade, que o desenho
ou modelo contestado ndo possuia novidade e carater singular, nos termos dos artigos 5.° e 6.° deste
regulamento. Em apoio das suas declaracoes, a recorrente escolheu o desenho ou modelo anterior
comercializado sob a denominacdo Vespa LX (a seguir «desenho ou modelo anterior»), cuja
divulgacdo demonstrava através de imagens que apareceram nas revistas especializadas Motociclismo
de maio de 2005, In sella de abril de 2005, e City-X de junho de 2009. Essas imagens e as indicagoes
que as acompanham sdo reproduzidas a seguir:
p OEUALE.. & SF STEREL
L e e

ity L7, o ekt 1 bl
“worply magpoey” G Comadn

Segundo a recorrente, o desenho ou modelo contestado era substancialmente idéntico ao desenho ou
modelo anterior e produzia a mesma impressio global que este ultimo, o que permitia excluir a
novidade e o carater singular, nos termos dos artigos 5.° e 6. do Regulamento n.® 6/2002.
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10 Em segundo lugar, no que respeita a causa de nulidade referida no artigo 25.°, n.° 1, alinea e), do

11

12

13

Regulamento n.° 6/2002, a recorrente alegou que a forma de scooter em que o desenho ou modelo
anterior se destinava a ser incorporado era também protegida, pela lei italiana, como «marca de facto»
tridimensional ndo registada, utilizada em Itdlia desde 2005 (a seguir «marca anterior»). Segundo a
recorrente, esta marca adquiriu pelo uso um forte cariter distintivo, na medida em que as
caracteristicas distintivas da forma tridimensional de scooter que protege permaneceram
substancialmente inalteradas desde a criagdo e a primeira comercializagdo da scooter Vespa pela
recorrente, que remontam aos anos 1945-1946. Segundo a recorrente, as caracteristicas distintivas em
questdo sdo as seguintes:

— aforma em X da carenagem posterior e da parte inferior do assento, ilustrada a seguir:

Veipa LI 2004

— aforma em Q invertido da parte inferior do assento e do tablier, ilustrada a seguir:

Vespa LK 2006

— a forma em flecha do tablier, ilustrada a seguir:

Wespa LK 2006

A recorrente sustentou ter feito prova do uso notdrio da marca anterior e do risco de confusdao com a
marca anterior criado pelo desenho ou modelo contestado no espirito do publico relevante.

Em terceiro lugar, no que respeita a causa de nulidade referida no artigo 25.°, n. 1, alinea f), do
Regulamento n.” 6/2002, a recorrente alega que o desenho ou modelo anterior estava protegido pelos
direitos de autor italiano e francés. Segundo a recorrente, o desenho ou modelo anterior, como obra
intelectual, tinha sido indevidamente utilizado no desenho ou modelo contestado.

Por decisdao de 23 de junho de 2015, a Divisao de Anulacdo reconheceu que o desenho ou modelo
contestado era novo na acegdo do artigo 25.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 6/2002, lido em
conjugacdo com o artigo 5.° deste regulamento. Ao basear-se no desenho ou modelo anterior, acolheu,
contudo, o pedido de declaracdo de nulidade do desenho ou modelo contestado, com o fundamento de
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que este ndo possuia carater singular na acecdo do artigo 25.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 6/2002, lido em conjugacdo com o artigo 6.° do mesmo regulamento. Na medida em que tinha
concluido que o desenho ou modelo contestado era nulo devido ao ndo respeito desta condicdo
exigida pelo Regulamento n.” 6/2002 para efeitos da sua protecdo, a Divisio de Anulagdo considerou
que ndo era necessario examinar as outras causas de nulidade invocadas pela recorrente, ou seja, as
constantes do artigo 25.°, n.° 1, alineas e) e f), do referido regulamento.

Em 27 de julho de 2015, a interveniente interpés no EUIPO, ao abrigo do disposto nos
artigos 55.° a 60.° do Regulamento n.” 6/2002, um recurso da decisdo da Divisdo de Anulacio.

Por decisdo de 19 de janeiro de 2018 (a seguir «decisdo impugnada»), a Terceira Camara de Recurso
do EUIPO deu provimento ao recurso da interveniente, anulou a decisdo da Divisdo de Anulagio e
negou provimento ao pedido de declaracio de nulidade. Em substancia, considerou, antes de mais,
que as diferencas entre os desenhos ou modelos em causa bastavam para excluir que se considerasse
que o desenho ou modelo contestado era desprovido de novidade relativamente ao desenho ou modelo
anterior, nos termos do artigo 25.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 6/2002, lido em conjugacgao
com o artigo 5.° deste regulamento. Em seguida, contrariamente a Divisdo de Anulagdo, concluiu que
o desenho ou modelo contestado ndo era desprovido de cardter singular nos termos do artigo 25.°,
n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 6/2002, lido em conjugagdo com o artigo 6.° deste regulamento. A
este respeito, a Camara de Recurso indicou, por um lado, que as diferencas entre os desenhos ou
modelos em causa eram numerosas e suficientemente caracterizadas, e, por outro, que o desenho ou
modelo contestado produzia no utilizador informado deste uma impressao global diferente da gerada
pela observacdo do desenho ou modelo anterior. Por fim, e exercendo as competéncias da Divisdo de
Anulacdo nos termos do artigo 60.° do Regulamento n.” 6/2002, a Camara de Recurso decidiu sobre as
outras duas causas de nulidade invocadas pela recorrente na Divisdo de Anulacdo, isto é, as constantes
do artigo 25.°, n.° 1, alineas e) e f), do referido regulamento. Assim, por um lado, concluiu que a marca
anterior ndo era utilizada no desenho ou modelo contestado, devido, nomeadamente, as diferencas
evidentes de estilo entre eles e ao nivel de atencdo elevado do publico relevante da marca anterior, e
que, por conseguinte, a causa de nulidade prevista no artigo 25.°, n.° 1, alinea e), do Regulamento
n.° 6/2002 nao era aplicavel. Por outro lado, no que diz respeito a causa de nulidade prevista no
artigo 25.° n.° 1, alinea f), do Regulamento n.° 6/2002, a Camara de Recurso considerou que a
nulidade do desenho ou modelo contestado por violacdo dos direitos de autor italiano e francés nao se
justificava, na medida em que o desenho ou modelo anterior, enquanto obra intelectual, ndo era
utilizado no desenho ou modelo contestado, sendo diferentes a sua estética e as impressdes que
suscitava.

Tramitacao processual e pedidos das partes
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisao impugnada e, por conseguinte, declarar a nulidade do desenho ou modelo
controvertido;

— condenar o EUIPO e a interveniente nas despesas relativas ao procedimento na Camara de Recurso,
nos termos do artigo 190.° do Regulamento de Processo do Tribunal Geral;

— condenar o EUIPO e a interveniente nas despesas relativas ao presente processo.
O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.
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A interveniente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— negar provimento ao recurso;
— confirmar a validade do desenho ou modelo contestado;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questio de direito

A titulo liminar, uma vez que «confirmar a validade do modelo ou desenho contestado» equivale a
negar provimento ao recurso, hd que considerar o segundo pedido da interveniente como
destinando-se, em substincia, ao ndo provimento do recurso [v. por analogia, Acérddo de
13 de dezembro de 2016, Apax Partners/EUIPO — Apax Partners Midmarket (APAX), T-58/16, ndo
publicado, EU:T:2016:724, n.° 15].

Em apoio do seu recurso, as recorrentes invocam trés fundamentos, relativos, o primeiro, a violagdo do
artigo 25.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.” 6/2002, lido em conjugacdo com o artigo 6.° do referido
regulamento, o segundo, a violacdo do artigo 25.°, n.° 1, alinea e), desse regulamento e, o terceiro, a
violacdo do artigo 25.%, n.° 1, alinea f), do mesmo regulamento.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo a violacdo do artigo 25.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.” 6/2002, lido em conjugacdo com o artigo 6. do mesmo regulamento

No ambito do seu primeiro fundamento, a recorrente sustenta que, nos n.” 24 a 26 da decisdo
impugnada, a Camara de Recurso considerou erradamente que tinha reconhecido a inexisténcia de
uma completa identidade entre os desenhos ou modelos em causa e que as diferencas entre estes ndo
podiam ser qualificadas de «pormenores insignificantes».

A recorrente alega igualmente que a Camara de Recurso cometeu erros na interpretacdo e aplicacdo
dos principios referidos no artigo 6. do Regulamento n.° 6/2002, uma vez que, tendo em conta o
desenho ou modelo anterior, o desenho ou modelo contestado é desprovido de carater singular nos
termos da referida disposicao.

O EUIPO e a interveniente contestam todos os argumentos da recorrente.

Importa recordar que o artigo 25.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.” 6/2002 dispde que um desenho
ou modelo comunitrio s6 pode ser declarado nulo se nao preencher os requisitos dos artigos 4.° a 9.°
do mesmo regulamento.

Nos termos do artigo 4.°, n.° 1, do Regulamento n.” 6/2002, um desenho ou modelo serd protegido
enquanto desenho ou modelo comunitirio na medida em que seja novo e possua carater singular.

Nos termos do artigo 5.° do Regulamento n.” 6/2002, um desenho ou modelo serd considerado novo se
nenhum desenho ou modelo idéntico tiver sido divulgado ao ptblico. Os desenhos ou modelos serdo
considerados idénticos se as suas caracteristicas diferirem apenas em pormenores insignificantes.

A titulo liminar, ha que salientar que as constatagdes contidas nos n.” 24 a 26 da decisdo impugnada
foram formuladas pela Camara de Recurso no ambito da sua apreciacdo da alegada inexisténcia de
novidade do desenho ou modelo controvertido, nos termos do artigo 25.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 6/2002, lido em conjugacdo com o artigo 5.° do referido regulamento. Como
confirmou na audiéncia, a recorrente ndo invoca, em apoio do seu recurso, nem a violacdo dessas
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disposicoes, nem um erro que a Camara de Recurso tenha cometido na sua apreciacdo da novidade do
desenho ou modelo contestado, e reconhece a inexisténcia de identidade entre os desenhos ou modelos
em causa. Por conseguinte, a recorrente ndo pode contestar utilmente, no ambito do presente
fundamento, relativo, nomeadamente, a uma violacdo do artigo 25.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.” 6/2002, lido em conjugacdo com o artigo 6.° do referido regulamento, as apreciagdes da Camara de
Recurso contidas nos n.” 24 a 26 da decisio impugnada, consagradas a alegada inexisténcia de
novidade do desenho ou modelo contestado na acegdo do artigo 5.° do mesmo regulamento.

No que respeita a apreciagao do cardter singular do desenho ou modelo contestado, em primeiro lugar,
hd que lembrar que, segundo o artigo 6.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 6/2002, considera-se que
um desenho ou modelo possui carater singular se a impressdo global que suscita no utilizador
informado diferir da impressdao global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo
divulgado ao publico antes da data de depdsito do pedido de registo, ou caso seja reivindicada
prioridade, antes da data de prioridade.

A versdo em lingua italiana do artigo 6.°, n.° 1, do Regulamento n.” 6/2002 acrescenta que a impressao
global que um desenho ou modelo deve apresentar para que se considere que possui carater singular
deve diferir «significativamente» daquele que produz num utilizador informado qualquer desenho ou
modelo divulgado ao publico.

H4a que salientar que é jurisprudéncia constante que a necessidade de uma interpretaciao uniforme de
uma disposicdo do direito da Unido Europeia exige, em caso de divergéncia entre as suas diferentes
versdes linguisticas, que a disposicdo em causa seja interpretada em funcdo do contexto e da
finalidade da regulamentacdo de que constitui um elemento. A interpretacio de uma disposi¢ao do
direito da Unido implica, além disso, uma comparagdo das suas versdes linguisticas (v. Acérdao de
23 de dezembro de 2015, Firma Theodor Pfister, C-58/15, ndo publicado, EU:C:2015:849, n.° 25 e
jurisprudéncia referida).

Ora, entre os atos adotados no dmbito do processo que conduziu a adogdo do Regulamento n.’ 6/2002,
a primeira proposta, apresentada pela Comissdo Europeia, de Regulamento do Parlamento Europeu e
do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitarios (JO 1994, C 29, p. 20) continha, em
todas as suas versoes linguisticas, a precisdo «significativamente» no seu artigo 6.°, n.” 1. Na sequéncia
do parecer do Comité Econémico e Social sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e
do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitarios» (JO 1994, C 388, p. 9), que indicava que
o termo «significativamente» excluiria da protecdo prevista muitos desenhos e modelos, especialmente
desenhos téxteis, e que sugeria, por conseguinte, que fosse omitida, esta precisio foi retirada do
artigo 6.°, n.° 1, da Proposta alterada de regulamento (CE) do Conselho relativo aos Desenhos ou
Modelos Comunitarios (JO 2000, C 248 E, p. 3), apresentada pela Comissdo, em todas as versoes
linguisticas, exceto na versdo italiana. Esta divergéncia na redacdo desta disposicdo persistia, na sua
versdo italiana, na proposta alterada de regulamento do Conselho relativo aos desenhos e modelos
comunitérios (JO 2001, C 62 E, p. 173), como apresentada a final pela Comisséo.

Por outro lado, resulta de uma andlise comparativa das diferentes versdes linguisticas existentes do
Regulamento n.” 6/2002, nomeadamente do seu artigo 6.°, n.” 1, que, com excecdo da versdo italiana,
todas as versoes linguisticas do referido artigo preveem que se considera que um desenho ou modelo
comunitdrio registado possui cardter singular se a impressdo global que suscita no utilizador
informado diferir da impressdo global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo
divulgado ao publico.

Nestas circunstancias, o Tribunal considera que a precisdo «significativamente» contida no artigo 6.°,
n.’ 1, do Regulamento n.° 6/2002 apenas numa das versdes linguisticas deste tltimo é, evidentemente,
um remanescente infeliz resultante do processo legislativo que antecedeu a adogdo do referido
regulamento.

ECLILEEU:T:2019:681 7
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O artigo 6.°, n.° 1, do Regulamento n.° 6/2002 deve, pois, ser lido e aplicado em conformidade, por um
lado, com a sua redagdo, conforme recordado no n.° 32, supra, resultante das diferentes versoes
linguisticas atualmente existentes do Regulamento n.° 6/2002, com excecdo da versdo italiana, e, por
outro, com a interpretacdo uniforme e independente da versdo linguistica tomada em consideragao
que a jurisprudéncia fez da referida disposicdo.

Com essa finalidade, importa recordar que o requisito imposto pelo artigo 6. do Regulamento
n.” 6/2002 vai além do imposto pelo artigo 5. do mesmo regulamento, uma vez que uma impressao
global diferente suscitada no utilizador informado na acecdo do referido artigo 6.° s6 se pode basear
na existéncia de diferencas objetivas entre os desenhos ou modelos em conflito [v. Acérdao de
6 de junho de 2013, Kastenholz/HIMI — Qwatchme (Mostrador de relégio), T-68/11, EU:T:2013:298,
n.° 39]. Assim, é necessario ter em conta diferencas suficientemente acentuadas para se criarem
impressoes globais diferentes [v. Acérddo de 4 de julho de 2017, Murphy/EUIPO — Nike Innovate
(Pulseira para reldgio eletrénico), T-90/16, ndo publicado, EU:T:2017:464, n.° 43 e jurisprudéncia
referida).

Em segundo lugar, ha que salientar que o considerando 14 do Regulamento n.° 6/2002 indica,
nomeadamente, que a apreciacdo do cardter singular de um desenho ou modelo deve basear-se na
diferenca clara entre a impressao global suscitada pelo desenho ou modelo num utilizador informado
que o observe e a impressdo nele suscitada pelo patriménio de desenhos ou modelos existente.

A este respeito, o artigo 28.°, n.° 1, alinea b), subalinea v), do Regulamento (CE) n.° 2245/2002 da
Comissdo, de 21 de outubro de 2002, de execu¢do do Regulamento n.° 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28),
precisa que, quando o fundamento para a nulidade for o facto de o desenho ou modelo comunitario
ndo reunir os requisitos previstos, nomeadamente, no artigo 6.° do Regulamento (CE) n.° 6/2002, o
pedido de declaracdo de nulidade deve incluir a indicacdo e a reproducio dos desenhos ou modelos
anteriores que poderiam constituir um obstiaculo a singularidade do desenho ou modelo comunitario
registado, bem como dos documentos comprovativos desses direitos anteriores.

Ora, como confirmou na audiéncia, em apoio do presente fundamento, a recorrente escolheu,
relativamente ao patrimdénio dos desenhos ou modelos existente a que o considerando 14 do
Regulamento n.° 6/2002 se refere, o desenho ou modelo anterior, na medida em que retoma as
caracteristicas ilustradas no n.° 10, supra, tendo apresentado reproducdes que provam a sua existéncia
e divulgacdo.

Em terceiro lugar, importa lembrar que o artigo 6.°, n.° 2, do Regulamento n.” 6/2002 precisa que, na
apreciacdo do carater singular de um desenho ou modelo, sera tido em consideracdo o grau de
liberdade de que o criador dispos na sua realizacéo.

E a luz destas consideracdes que se deve apreciar se o desenho ou modelo contestado é desprovido de
carater singular na acecdo do artigo 6. do Regulamento n.” 6/2002 relativamente ao desenho ou
modelo anterior.

Quanto ao utilizador informado do desenho ou modelo contestado e ao grau de liberdade do criador

No caso em apreco, antes de mais, a Camara de Recurso indicou, nos n.”* 30 a 32 da decisdo
impugnada, que o setor relevante em relacio ao qual era conveniente identificar o utilizador
informado do desenho ou modelo contestado era o das «scooters», enquanto subcategoria da categoria
«Ciclos; motociclos».

Contrariamente ao que alega a interveniente, segundo a qual o setor relevante é o da subcategoria das

«scooters classicas», ha que confirmar que o setor relevante é o das «scooters», assim considerado pela
Camara de Recurso e ndo contestado pela recorrente. Com efeito, este setor tem em conta a indicacdo,
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tal como incluida no pedido de registo, dos produtos «Ciclos; motociclos», nos quais o desenho ou
modelo contestado se destina a ser incorporado, mas também o desenho ou modelo em si, na medida
em que permite identificar as «scooters» na categoria mais ampla de produtos indicada aquando do
registo e, por conseguinte, determinar efetivamente o utilizador informado e o grau de liberdade do
criador na elaboracdo do desenho ou modelo contestado [v., neste sentido, Acérdao de 18 de marco de
2010, Grupo Promer Mon Graphic/I[HMI — PepsiCo (Representacio de um suporte promocional
circular), T-9/07, EU:T:2010:96, n.° 56].

Em seguida, a Camara de Recurso indicou, nos n.”* 33 a 35 da decisdo impugnada, que o utilizador
informado do desenho ou modelo contestado era a pessoa que utilizava uma scooter para as suas
préprias deslocagoes, que conhecia os diferentes desenhos ou modelos de scooters existentes no
comércio e que possuia um certo grau de conhecimento dos elementos que esses produtos
normalmente incluiam. Acrescentou que, tendo em conta o seu interesse pelos veiculos em questio,
essa pessoa podia ser entendida como designando um utilizador simultaneamente dotado de uma
vigildncia especial e particularmente atento e sensivel ao design e a estética dos produtos em causa.

No que diz respeito ao grau de liberdade do criador do desenho ou modelo contestado, a Camara de
Recurso indicou, nos n.” 36 a 41 da decisdo impugnada, que os fatores que condicionavam, em certa
medida, a liberdade de concec¢do em matéria de scooters ndo eram as tendéncias em matéria de
design, nem a eventual saturacdo do setor, estando principalmente ligadas ao tipo e a funcdo do
veiculo, uma vez que a scooter devia permitir ao condutor conservar o tronco direito, as pernas
dobradas a 90.° e os pés comodamente apoiados num pousa-pés central. A scooter devia, além disso,
possuir rodas de didmetro limitado, um tablier de protecdo e uma carenagem que cobria o motor. Por
conseguinte, a liberdade de criacdo podia manifestar-se no desenho do tablier, do pousa-pés, da
carenagem, dos guarda-lamas, do assento, das rodas e no desenho e posicionamento dos fardis
dianteiros e das luzes traseiras. A Camara de Recurso concluiu dai que o grau de liberdade do criador
podia ser definido como sendo, pelo menos, médio.

Ha que efetuar a comparacdo das impressoes globais produzidas pelos desenhos ou modelos em causa
com base nestas constatacoes da Camara de Recurso, de resto ndo contestadas pelas partes.

\

Quanto a comparacdo das impressoes globais produzidas pelos desenhos ou modelos em causa no
utilizador informado

Em conformidade com a jurisprudéncia, a apreciacdo do carater singular de um desenho ou modelo
deve ser efetuada por referéncia a um ou a vérios desenhos ou modelos precisos, individualizados,
determinados e identificados de entre o conjunto dos desenhos ou modelos anteriormente divulgados
ao publico. Por conseguinte, para que se possa considerar que um desenho ou modelo possui carater
singular, a impressdo global que esse desenho ou modelo deve produzir no utilizador informado deve
ser diferente da impressio que é produzida nesse utilizador ndo por uma combinacio de elementos
isolados, retirados de védrios desenhos ou modelos anteriores, mas por um ou vdrios desenhos ou
modelos anteriores, considerados individualmente (v., neste sentido, Acérdao de 19 de junho de 2014,
Karen Millen Fashions, C-345/13, EU:C:2014:2013, n.” 25 e 35).

O carater singular de um desenho ou modelo resulta de uma impressdao global de diferenca, ou de
inexisténcia de «déja vu», do ponto de vista do utilizador informado, relativamente ao patriménio dos
desenhos ou modelos existente, ndo tendo em conta diferencas que continuem a ser insuficientemente
acentuadas para afetar a referida impressdo global, apesar de serem mais do que pormenores
insignificantes, mas tendo em conta diferencas suficientemente acentuadas para criar impressoes
globais distintas [v. Acérddao de 7 de novembro de 2013, Budziewska/I[HMI — Puma (Felino a saltar),
T-666/11, ndo publicado, EU:T:2013:584, n.’ 29 e jurisprudéncia referida].
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Na apreciacdo do carater individual de um desenho ou modelo relativamente ao patriménio dos
desenhos ou modelos existente, ha que atender a natureza do produto a que o desenho ou modelo se
aplica ou em que esta incorporado, e em especial ao setor industrial a que pertence (v. considerando 14
do Regulamento n.” 6/2002), ao grau de liberdade do criador na realizacdo do desenho ou modelo
(v. artigo 6.°, n.° 2, do Regulamento n.® 6/2002), a uma eventual saturacdo do nivel dos conhecimentos
técnicos que, embora ndo se possa considerar que limita a liberdade do criador, pode ser suscetivel de
tornar o utilizador informado mais sensivel as diferencas entre os desenhos ou modelos comparados, e
a maneira como o produto em causa é utilizado, em particular em funcdo das manipulagdes de que é
habitualmente objeto nessa ocasido (v. Acérddo de 7 de novembro de 2013, Felino a saltar, T-666/11,
ndo publicado, EU:T:2013:584, n.° 31 e jurisprudéncia referida).

Na medida em que a recorrente escolheu, relativamente ao patriménio dos desenhos ou modelos
existente, o desenho ou modelo anterior, hd que fazer uma comparagdo entre, por um lado, a
impressao global por ele produzida e, por outro, a impressdo global produzida pelo desenho ou
modelo contestado [v., neste sentido, Acérddo de 22 de junho de 2010, Shenzhen Taiden/ITHMI —
Bosch Security Systems (Equipamento de comunicagdo), T-153/08, EU:T:2010:248, n.* 23 e 24].

Em primeiro lugar, ha que observar que a recorrente nido tem razao ao sustentar que o facto de os
desenhos ou modelos em causa apresentarem varios elementos comuns e terem uma forma geral
muito semelhante permite demonstrar que o desenho ou modelo contestado gera uma impressdao
global de «déja vu» relativamente ao desenho ou modelo anterior.

Com efeito, como a Camara de Recurso salientou acertadamente, enquanto o desenho ou modelo
contestado é dominado por linhas substancialmente angulosas, o desenho ou modelo anterior
privilegia as linhas arredondadas. Por conseguinte, os desenhos ou modelos em causa veiculam junto
do utilizador informado, ao qual devem ser atribuidas uma vigilancia e uma sensibilidade especiais,
nomeadamente no que respeita ao design e a estética dos produtos em causa, impressdes contrarias.

Em seguida, hd que recordar que ndo estd excluido que, na comparacdo dos desenhos ou modelos, a
impressdao produzida por cada um deles possa ser dominada por determinadas caracteristicas dos
produtos ou das partes dos produtos em causa. No entanto, para determinar se uma dada
caracteristica domina um produto, ou uma parte dele, é necessario avaliar a influéncia mais ou menos
acentuada que as diferentes caracteristicas do produto ou da pare em causa exercem sobre a aparéncia
desse produto ou dessa parte [v., neste sentido, Acdérddo de 25 de outubro de 2013, Merlin
e 0./IHMI — Dusyma (Jogo), T-231/10, ndo publicado, EU:T:2013:560, n.” 36].

A recorrente invoca certas caracteristicas de forma como caracteristicas distintivas do desenho ou
modelo anterior em que assentam as semelhancas entre os desenhos ou modelos em causa. Trata-se
da forma em X da carenagem posterior e da parte inferior do assento, da forma em () invertido da
parte inferior do assento e do tablier, e da forma em flecha do tablier, as quais o Tribunale di Torino
(Tribunal de Turim, Italia), por ocasido de um litigio entre a interveniente e a recorrente, acrescentou a
forma de gota da carrocaria, por decisdo de 6 de abril de 2017, n.° 1900/2017 (a seguir «decisdo do
Tribunal de Turim»), confirmada pela Corte d’appello di Torino (Tribunal de Recurso de Turim,
Itdlia), por decisio de 12 de dezembro de 2018, n.° 677/2019 (a seguir «decisao do Tribunal de
Recurso de Turim»). H4 que salientar, todavia, que a recorrente ndo demonstrou que o utilizador
informado apenas reconheceria efetivamente essas caracteristicas que dominam a aparéncia do
desenho ou modelo anterior, nem que essas caracteristicas se encontravam igualmente no desenho ou
modelo contestado, exercendo uma influéncia sobre a sua aparéncia comparavel a que exerceriam
sobre o desenho ou modelo anterior.

Por dltimo, importa observar que os argumentos da recorrente, segundo os quais, por um lado, os
elementos comuns aos desenhos ou modelos em causa encontram-se também nas outras versdes da
scooter Vespa desde a sua criacdo e a sua primeira comercializacdo pela recorrente, que remontam
aos anos de 1945-1946, e, por outro, o modelo de scooter Vespa S incorpora, nomeadamente, um

10 ECLL:EU:T:2019:681



55

56

57

58

59

60

ACORDAO DE 24. 9. 2019 — Processo T-219/18
Piacaio & C. / EUIPO — ZHEJIANG ZHONGNENG INDUSTRY GROUP (CICLOMOTORES)

farol quadrado e elementos retilineos, sdo inoperantes. Com efeito, pelas razdes expostas nos n.” 38
e 49, supra, estes argumentos ndo tém qualquer incidéncia na andlise do carater singular do desenho
ou modelo contestado, que deve ser apreciado unicamente em relacio ao desenho ou modelo
anterior, escolhido pela recorrente, relativamente ao patriménio de desenhos ou modelos existente,
em apoio do pedido de declaracdo de nulidade.

Em segundo lugar, quanto ao argumento da recorrente relativo ao facto de as diferencas evidenciadas
pela Camara de Recurso respeitarem essencialmente a pormenores de menor importancia, hd que
referir que as diferencas sao insignificantes na impressao de conjunto produzida pelos desenhos ou
modelos em conflito quando ndo forem suficientemente acentuadas para distinguir os produtos em
causa na percecao do utilizador informado ou para contrabalancar as semelhancas verificadas entre
esses desenhos ou modelos [v., neste sentido, Acérdao de 21 de novembro de 2013, El Hogar Perfecto
del Siglo XXI/THMI — Wenf International Advisers (Saca-rolhas), T-337/12, EU:T:2013:601, n.” 49
a 54].

Ora, a recorrente ndo pode utilmente invocar o facto de as diferencas referidas pela Camara de
Recurso serem pouco pertinentes no ambito de uma analise tedrica e ainda menos decisivas numa
«andlise na vida real» dos desenhos ou modelos em causa pelo facto de, ao utiliza-la, o utilizador
informado visualizar a scooter desde um angulo compreendido entre 45.° e 60.°

Com efeito, em primeiro lugar, contrariamente ao que a recorrente alega, ndo hd que atribuir a
perspetiva adotada quando do uso dos produtos em que os desenhos ou modelos em causa se
destinam a ser incorporados uma importincia preponderante para a avaliacio da percecio da
aparéncia, pelo utilizador informado, dos desenhos ou modelos em causa, uma vez que este baseia a
sua opg¢ao de compra e a sua decisdo de utilizar os produtos referidos também no seu design [v., neste
sentido, Acérddo de 21 de maio de 2015, Senz Technologies/IHMI — Impliva (Chapéus de chuva),
T-22/13 e T-23/13, EU:T:2015:310, n.° 97 (ndo publicado)].

Em segundo lugar, apés uma comparagdo pormenorizada das vistas de frente, de lado e traseira dos
desenhos ou modelos em causa, a Camara de Recurso salientou corretamente que as diferencas que
os separavam eram numerosas e significativas e ndo escapariam a aten¢do de um utilizador informado,
que, como acima se observou no n.° 43, conhece os diferentes desenhos ou modelos existentes no setor
em causa, dispoe de um certo grau de conhecimento quanto aos elementos que estes desenhos ou
modelos normalmente incluem e, devido ao seu interesse pelos produtos em causa, pode entender-se
como designando um utilizador simultaneamente dotado de uma vigildncia especial e particularmente
atento e sensivel ao design e a estética dos produtos em causa.

Em terceiro lugar, em conformidade com a jurisprudéncia, quanto menor for a liberdade do criador na
elaboracdo de um desenho ou modelo, mais as pequenas diferencas entre os desenhos ou modelos
comparados sdo suficientes para produzir uma impressao global diferente no utilizador informado.
Inversamente, quanto maior for a liberdade do criador na elaboracio de um desenho ou modelo,
menos as pequenas diferencas entre os desenhos ou modelos comparados sdo suficientes para suscitar
uma impressdo global diferente no utilizador informado [v., neste sentido, Acérddo de 18 de julho de
2017, Chanel/EUIPO — Jing Zhou e Golden Rose 999 (Ornamento), T-57/16, EU:T:2017:517, n.° 30].
No caso em apreco, todavia, as diferencas existentes entre os desenhos ou modelos em causa, como
salientadas pela Camara de Recurso nos n.” 44 a 47 da decisdo impugnada e que dizem igualmente
respeito aos elementos relativamente aos quais a liberdade do criador se pode manifestar, sdo
numerosas e significativas, pelo que o grau de liberdade do criador, que foi definido como sendo, pelo
menos, médio, ndo pode condicionar a conclusdo quanto a impressdo global produzida por cada um
desses desenhos ou modelos.

Com efeito, as diferengas relativas ao farol, ao tablier, ao elemento central visivel sobre o tablier, a

abertura de entrada do ar ou a grelha de proteciao da buzina, aos piscas e ao perfil da parte inferior
do guarda-lamas reforcam o aspeto angular do desenho ou modelo contestado relativamente ao
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desenho ou modelo anterior, caracterizado por uma aparéncia mais sinuosa. Do mesmo modo, a forma
da carenagem posterior — um semicirculo claramente cdénico no desenho ou modelo anterior e
rigorosamente geométrico no desenho ou modelo contestado — confirma essa perce¢do. Por outro
lado, a carenagem, que deixa a roda totalmente descoberta no desenho ou modelo contestado, o que
ndo acontece no desenho ou modelo anterior, o desenho e a posicdo dos faréis, que sdo globalmente
do mesmo tamanho, formam um todo, e estdo posicionados no rebordo inferior da carrogaria no
desenho ou modelo contestado, enquanto no desenho ou modelo anterior tém dimensdes nitidamente
diferentes, estdo separados e colocados em posicoes diferentes, o desenho da pega do passageiro e o
guiador, vertical no desenho ou modelo contestado e essencialmente horizontal no desenho ou modelo
anterior, sdo também diferencas significativas que influenciam a impressdo de conjunto produzida por
cada um dos desenhos ou modelos em causa.

Daqui resulta que as diferencas que a Camara de Recurso corretamente referiu entre os desenhos ou
modelos em causa, que dizem igualmente respeito aos elementos que a recorrente invoca como sendo
as caracteristicas distintivas do desenho ou modelo anterior, sdo percetiveis pelo utilizador informado e
influenciam a impressdo global que os desenhos ou modelos em causa suscitam neste ultimo,
independentemente da perspetiva sob a qual o utilizador informado observara os referidos desenhos ou
modelos.

Em terceiro lugar, sem invocar um fundamento auténomo relativo a um alegado vicio de
fundamentacdo da decisio impugnada, a recorrente afirma que a Camara de Recurso néao
fundamentou de forma adequada as razoes pelas quais se afastou das apreciagoes de facto ja efetuadas
pela Divisao de Anulacgdo. Este argumento nido pode proceder. Com efeito, a Camara de Recurso, que
ndo estd vinculada pelas apreciacoes de facto efetuadas pela Divisio de Anulagdo, explicou de forma
juridicamente bastante as razdes expostas nos n.” 58 a 61, supra, pelas quais tinha chegado, apds o
exame do mérito do recurso e na sequéncia de uma apreciacido técnica objetiva das diferencas
existentes entre os desenhos ou modelos em causa, a conclusdes divergentes das da Divisdo de
Anulacao.

Resulta do exposto que a Camara de Recurso ndo cometeu um erro de apreciagdo ao considerar, nos
n.” 49 e 51 da decisdao impugnada, que o desenho ou modelo contestado e o desenho ou modelo
anterior produzem impressoes globais diferentes no utilizador informado e ao concluir que o desenho
ou modelo contestado ndo era desprovido de carater singular na acecdo do artigo 6.° do Regulamento
n.” 6/2002 relativamente ao desenho ou modelo anterior.

Daqui decorre que o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto ao segundo fundamento, relativo a violacdo do artigo 25.°, n.° 1, alinea e), do
Regulamento n.” 6/2002

Em apoio do seu segundo fundamento, a recorrente invoca a nulidade do desenho ou modelo
contestado, em aplicacdo do artigo 25.°, n.° 1, alinea e), do Regulamento n.° 6/2002, uma vez que
utiliza um sinal distintivo anterior de que ela era titular.

Importa lembrar que o artigo 25.°, n.° 1, alinea e), do Regulamento n.” 6/2002, prevé que um desenho
ou modelo comunitario pode ser declarado nulo se for utilizado um distintivo num desenho ou modelo
subsequente e o direito da Unido ou a legislacdo do Estado-Membro que regulamenta esse distintivo
conferir ao titular do direito sobre o mesmo o direito de proibir esse uso.

Nos termos da jurisprudéncia, um pedido de declaracio de nulidade de um desenho ou modelo
comunitario, baseado na causa de nulidade referida no artigo 25.°, n.° 1, alinea e), do Regulamento
n.’ 6/2002, sé pode vingar se se concluir que o publico pertinente considerara que, no desenho ou
modelo comunitdrio que é objeto desse pedido, se faz uso do sinal distintivo invocado em apoio do
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pedido de declaracido de nulidade [Acérdio de 12 de maio de 2010, Beifa Group/IHMI —
Schwan-Stabilo Schwanhiufler (Instrumento de escrita), T-148/08, EU:T:2010:190, n.° 105]. O exame
desta causa de nulidade referida no artigo 25.°, n.° 1, alinea e), do Regulamento n.° 6/2002 deve
basear-se na percecdo pelo publico relevante do sinal distintivo invocado em apoio dessa causa, bem
como na impressdo de conjunto que o referido sinal produz nesse publico (Acérddo de 12 de maio de
2010, Instrumento de escrita, T-148/08, EU:T:2010:190, n.° 120).

Como confirmou na audiéncia, o sinal invocado pela recorrente em apoio do presente fundamento é a
marca anterior, constituida pela forma tridimensional de scooter protegida também pelo desenho ou
modelo anterior, que é reconhecida e utilizada desde 2005 em Itélia, sem, contudo, a data da decisdo
impugnada, estar registada.

De acordo com o artigo 2.° do Codice della proprieta industriale (Cédigo da Propriedade Industrial
italiano), os direitos de propriedade industrial adquirem-se segundo as modalidades previstas pela lei,
e os sinais distintivos, que ndo sejam a marca registada, sao protegidos quando estdo preenchidos os
requisitos legais previstos para o efeito. Segundo o direito e a jurisprudéncia pertinentes italianos, uma
marca nacional anterior ndo registada é protegida quando possui as mesmas caracteristicas de novidade
e de originalidade préprias de uma marca registada. Se foi objeto de um uso anterior notdrio, que deve
ser entendido como conhecimento efetivo por parte do publico relevante, a marca anterior em questio
impede o registo de um sinal posterior que lhe seja idéntico ou semelhante ou, se for caso disso,
acarreta a nulidade do registo deste ultimo.

No que respeita a acusagdo da recorrente, relativa ao facto de a Camara de Recurso ter baseado a sua
decisdo numa interpretacdo pessoal das disposicdes aplicdveis e numa apreciacdo subjetiva das provas
que tinha apresentado, ha que salientar que este argumento ndo pode ser acolhido. Com efeito, a
Camara de Recurso examinou se, a data do depdsito do desenho ou modelo contestado, a marca
anterior era utilizada de forma a adquirir notoriedade junto do publico italiano relevante para ser
validamente reivindicada, a luz do direito e da jurisprudéncia italianos, para efeitos da aplicacdo do
artigo 25.°, n.° 1, alinea e), do Regulamento n.” 6/2002.

No ambito da sua andlise, a Camara de Recurso tomou em consideragdo as provas apresentadas pela
recorrente. Por um lado, excluiu corretamente a pertinéncia, em primeiro lugar, dos dados relativos as
vendas e quotas de mercado, bem como das informagdes sobre a atividade publicitdria da recorrente,
na medida em que ndo diziam exclusivamente respeito a marca anterior, e, em segundo lugar, dos
certificados de vendas, que ndo determinavam, de forma suficientemente precisa, se diziam respeito
apenas ou exclusivamente a Itdlia, que era o territério no qual era suposto a marca anterior ser
protegida.

A Camara de Recurso, por outro lado, examinou a sondagem de opinido apresentada pela recorrente
como prova da circunstdncia de a marca anterior gozar de um conhecimento efetivo pelo publico
italiano relevante e, em particular, de a forma tridimensional de scooter que protegia ser atribuida a
recorrente e ter adquirido carater distintivo pelo seu uso.

No que respeita a acusacdo da interveniente, relativa ao facto de a marca anterior ndo poder ser
validamente reivindicada pela recorrente para efeitos da aplicacdo do artigo 25.°, n.° 1, alinea e), do
Regulamento n.° 6/2002, ha que salientar que a decisdo do Tribunal de Turim, confirmada pelo
Tribunal de Recurso de Turim, reconheceu a existéncia e a validade da marca anterior. Todavia, tal
constatacdo ainda ndo é definitiva, como a interveniente indica nas suas respostas de 16 de maio de
2019 a questdao do Tribunal Geral.

Assim, independentemente da questdo de saber se a marca anterior pode ser validamente reivindicada,
a luz do direito italiano, para efeitos da aplicacdo do artigo 25.°, n.° 1, alinea e), do Regulamento
n.° 6/2002, ha que examinar se a Camara de Recurso julgou, com razdo, improcedente o pedido de
declaracdo de nulidade do desenho ou modelo contestado com base nesta disposicdo, apds ter
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considerado que ndo se tinha feito uso da marca anterior no desenho ou modelo contestado e que nao
existia risco de confusdo, no espirito do publico relevante, entre a marca anterior e o desenho ou
modelo contestado.

Quanto ao publico relevante

No ambito da andlise do conflito entre o desenho ou modelo contestado e a marca anterior, ha que
tomar em consideracdo o consumidor médio, que é o consumidor que € suposto estar normalmente
informado e razoavelmente atento e avisado, pertencente ao publico relevante interessado pelos
produtos abrangidos pela marca anterior, a saber, as «scooters» como subcategoria da categoria
«Ciclos; motociclos», como resulta da decisdo impugnada e das confirmagdes obtidas das partes na
audiéncia.

Importa igualmente tomar em consideracdo o facto de o nivel de atengdo do consumidor médio ser
suscetivel de variar em funcgdo da categoria de produtos em causa (Acérdao do Tribunal de Justica de
22 de junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, n.° 26).

No caso em apreco, na medida em que as scooters sido bens duradouros relativamente caros, o
consumidor médio fard prova de um nivel de atencdo elevado, como a Camara de Recurso declarou no
n.° 75 da decisdao impugnada.

Daqui resulta que é tendo em conta o consumidor médio, como definido nos n.* 75 e 77, supra, que
tomard a sua decisdo de compra também com base em consideragdes estéticas, que importa examinar
se se utiliza a marca anterior no desenho ou modelo contestado e se existe risco de confusdo no
espirito do publico relevante.

\

Quanto ao uso da marca anterior no desenho ou modelo contestado e a existéncia de um risco de
confusdo no espirito do publico relevante

Em primeiro lugar, na medida em que, como foi recordado no n.° 68, supra, a recorrente limitou o
direito com base no qual pediu a nulidade do desenho ou modelo contestado, nos termos do
artigo 25.°, n.° 1, alinea e), do Regulamento n.° 6/2002, & marca anterior, a eventual presenca, nas
scooters Vespa anteriores a 2005, de elementos comuns a marca anterior ndo € pertinente para efeitos
da apreciacdo do seu uso no desenho ou modelo contestado, nos termos do artigo 25.°, n.° 1, alinea e),
do Regulamento n.” 6/2002, tal como a Camara de Recurso corretamente indicou.

Em segundo lugar, no que diz respeito aos elementos que a recorrente invoca como sendo as
caracteristicas distintivas da forma tridimensional de scooter protegida pela marca anterior, que
teriam sido indevidamente reproduzidas no desenho ou modelo contestado, a saber, a forma em X da
carenagem posterior e da parte inferior do assento, a forma em Q invertido da parte inferior do
assento e do tablier e a forma em flecha do tablier, as quais a deciséo do Tribunal de Turim
acrescentou a forma em gota da carrogaria, ha que salientar que a apreciacdo do eventual uso dessas
caracteristicas no desenho ou modelo contestado pressupde uma comparagio entre a forma protegida
por este ultimo e a forma da marca anterior.

Ora, como a Camara de Recurso salientou nos n.” 84 a 86 da decisdo impugnada, ao observar a forma
tridimensional de scooter protegida pela marca anterior e a do desenho ou modelo contestado, o
consumidor médio, que ndo é um perito dotado de competéncias técnicas aprofundadas, ndo
conseguira identificar espontaneamente a forma em X da carenagem posterior e da parte inferior do
assento ou a forma em Q) invertido da parte inferior do assento e do tablier, nem se apercebera
automaticamente da forma em flecha do tablier, mesmo fazendo prova de um nivel de atencdo
elevado. Quanto a carrogaria, notara sobretudo a diferenca entre a forma cénica da carrocaria da marca
anterior, sendo que a do desenho ou modelo contestado se parece mais com um semicirculo.
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Mais globalmente, independentemente da questio de saber se o publico relevante distinguirda os
elementos invocados pela recorrente, como referidos no n.° 81, supra, como sendo as caracteristicas
distintivas da marca anterior, o consumidor médio, que faz prova de um nivel de atencdo elevado,
apreendera o estilo, as linhas e o aspeto que caracterizam a forma tridimensional de scooter protegida
pela marca anterior como diferentes, no plano visual, dos do desenho ou modelo contestado.

Por conseguinte, hd que confirmar a conclusio da Camara de Recurso segundo a qual existem
diferencas na aparéncia das formas da marca anterior e na do desenho ou modelo contestado. Estas
diferencas dizem igualmente respeito aos elementos que a recorrente invoca como sendo as
caracteristicas distintivas da marca anterior.

Para compensar tais diferencas visuais, a recorrente ndo pode invocar utilmente a identidade dos
produtos designados pela marca anterior e pelo desenho ou modelo contestado, nem o uso notério no
mercado italiano da forma tridimensional de scooter protegida pela marca anterior para os referidos
produtos, como comprovado pela sondagem de opinido que ela apresentou.

Com efeito, como a Camara de Recurso salientou no n.” 87 da decisdao impugnada, ao contrario do que
a recorrente afirma, as informagdes contidas na referida sondagem de opinido nao permitem saber se o
publico relevante associa concretamente a forma tridimensional de scooter protegida pela marca
anterior ao desenho ou modelo contestado e, assim, demonstrar o uso da marca anterior no desenho
ou modelo contestado.

Em terceiro lugar, importa salientar que o artigo 25.°, n.° 1, alinea e), do Regulamento n.® 6/2002 é
aplicavel quando se utilizar ndo apenas um sinal idéntico ao invocado em apoio do pedido de
declaracdo de nulidade, mas também um sinal semelhante [Acdordios de 12 de maio de 2010,
Instrumento de escrita, T-148/08, EU:T:2010:190, n.° 52, e de 9 de setembro de 2015, Dairek
Attoumi/THMI — Diesel (DIESEL), T-278/14, ndo publicado, EU:T:2015:606, n.° 85], se puder ser
demonstrada a existéncia de um risco de confusdo no espirito do publico relevante (Acérdio de
12 de maio de 2010, Instrumento de escrita, T-148/08, EU:T:2010:190, n.° 54).

Segundo jurisprudéncia constante, constitui um risco de confusdo o risco de que o publico possa crer
que os produtos ou os servicos em causa provém da mesma empresa ou de empresas ligadas
economicamente. Segundo essa mesma jurisprudéncia, o risco de confusdo deve ser apreciado
globalmente, segundo a percecdo que o publico relevante tem dos sinais e dos produtos ou dos
servicos em causa, e tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso em apreco, nomeadamente
a interdependéncia entre a semelhanca dos sinais e a semelhanca dos produtos ou dos servicos
designados [v. Acérdao de 25 de abril de 2013, Chen/THMI — AM Denmark (Dispositivo de limpeza),
T-55/12, ndo publicado, EU:T:2013:219, n.’ 44 e jurisprudéncia referida].

Todavia, na hipétese de se concluir que o publico pertinente ndo perceberd que, no desenho ou
modelo comunitédrio referido pelo pedido de declaracio de nulidade, se faz uso do sinal distintivo
invocado em apoio desse pedido, qualquer risco de confusdo pode, evidentemente, ser excluido
(v., neste sentido, Ac6érdao de 12 de maio de 2010, Instrumento de escrita, T-148/08, EU:T:2010:190,
n.° 106).

Na decisao do Tribunal de Turim, o juiz nacional concluiu que o desenho ou modelo contestado
apresentava diferencas estéticas significativas em relacdo a marca anterior, que incidiam igualmente
sobre as caracteristicas distintivas desta tltima e que eram aptas a excluir qualquer risco de confusdo
no espirito do publico relevante, de modo que a alegacdo de contrafacio da marca anterior pelo
desenho ou modelo contestado devia ser afastada. Estas conclusdes contidas na decisdo do Tribunal
de Turim ndo foram contestadas pela recorrente nem pela interveniente, tendo assim adquirido forca
de caso julgado, como a decisao do Tribunal de Recurso Turim salientou e as partes confirmaram nas
suas respostas de 16 e 17 de maio de 2019 a questdo do Tribunal Geral.
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Resulta de tudo o que precede que, em razdo, por um lado, da impressdo visual de conjunto produzida
pela marca anterior, que é diferente da que resulta do desenho ou modelo contestado e, por outro, da
importancia que a estética reveste na escolha que efetua, o consumidor médio, que faz prova de um
nivel de atencdo elevado, excluird que, no desenho ou modelo contestado, se faz uso da marca
anterior, apesar da identidade dos produtos em causa.

Por conseguinte, a Camara de Recurso ndo cometeu qualquer erro de apreciacdo ao considerar, nos
n.” 73 e 88 da decisao impugnada, que ndo existia qualquer risco de confusao no espirito do publico
relevante, o qual incluia o risco de associacdo, para efeitos da aplicacdo do artigo 25.°, n.° 1, alinea e),
do Regulamento n.” 6/2002.

O segundo fundamento deve, portanto, ser julgado improcedente.

Quanto ao terceiro fundamento, relativo a violacdo do artigo 25.°, n.° 1, alinea f), do Regulamento
n.’ 6/2002

No ambito do seu terceiro fundamento, a recorrente alega, em substancia, que a nulidade do desenho
ou modelo contestado deve também ser declarada com base no artigo 25.°, n.° 1, alinea f), do
Regulamento n.’ 6/2002, em aplicacdo da legislacdo e dos principios dos direitos de autor italiano e
francés.

No que respeita ao alegado uso de uma obra intelectual protegida pelo direito de autor italiano, a
saber, a legge n.° 633 — Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Lei
n.° 633 sobre a protecio do direito de autor e de outros direitos conexos ao seu exercicio), de
22 de abril de 1941 (GURI n.° 166, de 16 de julho de 1941), conforme alterada, a recorrente fez
referéncia, na peticdo, a «forma de Vespa» ou a «Vespa». A recorrente sustenta que o nucleo artistico
e criativo da «Vespa», constituido pelas caracteristicas de forma recordadas nos n.” 10 e 53, supra,
remonta aos anos 1945 e 1946 e que esse cerne criativo estd protegido pelo direito de autor italiano,
sem que possam ser efetuadas distingoes entre os diferentes modelos de ciclomotores Vespa, como a
decisdao do Tribunal de Turim tinha reconhecido. Com efeito, gracas a estas caracteristicas, que se
mantiveram substancialmente inalteradas desde a criacdo e a primeira comercializacdo pela recorrente
do primeiro modelo, a Vespa tornou-se um icone, simbolos dos habitos e do design artistico italiano.
Na audiéncia, a recorrente precisou que o desenho ou modelo anterior engloba o ntcleo artistico e
criativo da Vespa origindria, a saber, as caracteristicas de forma acima referidas.

No que respeita ao alegado uso de uma obra intelectual protegida pelo direito de autor francés, a
recorrente faz referéncia a decisdao de 7 de fevereiro de 2013 do tribunal de grande instance de Paris
(Tribunal de Primeira Instincia de Paris, Franca), que reconheceu igualmente que «a Vespa», e,
nomeadamente, a correspondente ao desenho ou modelo anterior, preenchia as condi¢oes para ser
protegida pelo direito de autor francés, em aplicacdo do artigo L 111-1 do code de la propriété
intellectuelle [Cédigo da Propriedade Intelectual] francés, em razdo do seu aspeto global especifico e
da sua forma particular, dotada de um «carater arredondado, feminino e “vintage”», que tinham a
marca das opgoes estéticas e da personalidade do seu autor.

O EUIPO e a interveniente contestam todos os argumentos da recorrente.

Antes de mais, importa lembrar que, em conformidade com o artigo 25.°, n.° 1, alinea f), do
Regulamento n.° 6/2002, um desenho ou modelo comunitario pode ser declarado nulo se constituir
um uso ndo autorizado de uma obra protegida pela legislacio de um Estado-Membro em matéria de
direitos de autor. Assim, esta protecdo pode ser invocada pelo titular dos direitos de autor quando,
em conformidade com o direito do Estado-Membro que lhe confere a protecdo, possa proibir o
referido uso do desenho ou modelo em questdo (v., neste sentido, Acérddo de 6 de junho de 2013,
Mostrador de relégio, T-68/11, EU:T:2013:298, n.° 79]).
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Em seguida, segundo a jurisprudéncia, o recorrente que invoca a causa de nulidade referida no
artigo 25.°, n.° 1, alinea f), do Regulamento n.” 6/2002 deve fornecer os elementos suscetiveis de
demonstrar que o desenho ou modelo contestado constitui um uso ndo autorizado de uma obra
protegida pela legislacdo do Estado-Membro em causa em matéria de direitos de autor (Despacho de
17 de julho de 2014, Kastenholz/IHMI, C-435/13 P, nao publicado, EU:C:2014:2124, n.’ 55).

Por fim, resulta da conjugacdo das disposicdes do artigo 25.°, n.* 1, alinea f), e 3, do Regulamento
n.° 6/2002 e do artigo 28.°, n.° 1, alinea b), iii), do Regulamento n.° 2245/2002, primeiro, que um
desenho ou modelo comunitario é declarado nulo se constituir um uso nido autorizado de uma obra
protegida pela legislacio de um Estado-Membro em matéria de direitos de autor, segundo, que esta
nulidade apenas pode ser pedida pelo titular do direito de autor, e, terceiro, que este pedido deve
incluir a representacédo e especificacoes da obra protegida em que se baseia, bem como elementos que
demonstrem que o requerente da declaracio de nulidade é titular do direito de autor [Acérdio de
23 de outubro de 2013, Viejo Valle/IHMI — Etablissements Coquet (Chévena e pires com estrias),
T-566/11 e T-567/11, EU:T:2013:549, n.° 47).

Em primeiro lugar, ha que identificar a obra que a recorrente invoca para efeitos da aplicacio do
artigo 25.°, n.° 1, alinea f), do Regulamento n.° 6/2002, a qual, embora protegida pelos direitos de
autor italiano e francés, é indevidamente utilizada no desenho ou modelo contestado.

A este respeito, por um lado, a Camara de Recurso declarou, no n.° 99 da decisdo impugnada, que a
Unica obra identificada pela recorrente com a precisdo necessdria para efeitos da aplicacio do
artigo 25.°, n.° 1, alinea f), do Regulamento n.” 6/2002, era a correspondente ao desenho ou modelo
anterior, na medida em que a obra pela qual era possivel invocar a causa de nulidade referida no
artigo 25.°, n.° 1, alinea f), do Regulamento n.° 6/2002 ndo podia ser uma acumulagdo de versoes
estilizadas de um produto ao longo de muitas décadas. Por outro lado, a Camara de Recurso atribuiu
uma criatividade e um valor artistico a obra, correspondente ao desenho ou modelo anterior,
baseando-se nas conclusdes da decisdo do Tribunal de Turim, o qual remetia para a decisdo do
tribunal de grande instance de Paris. Estas decisdes reconheceram o carater de obra protegida, a titulo
dos direitos de autor italiano e francés, do modelo de scooter, correspondente ao desenho ou modelo
anterior.

Estas constatagdes devem ser validadas, uma vez que retomam o principio segundo o qual o direito de
autor protege a expressdo das ideias e ndo as préprias ideias. Com efeito, o desenho ou modelo
anterior engloba o nucleo da «Vespa» origindria, a saber, as caracteristicas de forma recordadas nos
n.” 10 e 53, supra, como expressdo concreta desse nucleo artistico e criativo que pode ser protegido
ao abrigo do direito de autor italiano. Do mesmo modo, o desenho ou modelo anterior tem um
aspeto global especifico e uma forma particular, dotada de um «carater arredondado, feminino e
“vintage”», que podem ser protegidos ao abrigo do direito de autor francés.

Em segundo lugar, ha que verificar se existe um «uso nao autorizado» do desenho ou modelo anterior,
enquanto obra protegida pelos direitos de autor italiano e francés, no desenho ou modelo contestado,
na acecdo do artigo 25.°, n.° 1, alinea f), do Regulamento n.® 6/2002.

Ora, ao abrigo do direito de autor italiano, o uso do nucleo artistico e criativo constituido pelas
caracteristicas de forma recordadas nos n.” 10 e 53, supra nao é identificivel no desenho ou modelo
contestado. Com efeito, entre a carenagem posterior e a parte inferior do assento, assim como entre a
parte inferior do assento e o tablier, o desenho ou modelo contestado apresenta sobretudo linhas de
aspeto anguloso. O seu tablier pontiagudo representa uma «gravata» até ao guarda-lamas, mais do
que uma flecha. Quanto a carrocaria, a forma da do desenho ou modelo contestado ndo € cdnica,
contrariamente a forma de gota da carrogaria do desenho ou modelo anterior.
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O aspeto global especifico e a forma particular, dotada de um «cardter arredondado, feminino e
“vintage”», do desenho ou modelo anterior também ndo podem encontrar-se no desenho ou modelo
contestado, caracterizado por linhas direitas e angulos, de modo que as impressdes que resultam da
obra, correspondente ao desenho ou modelo anterior, e do desenho ou modelo contestado sdo
diferentes, como a Camara de Recurso salientou no n.° 114 da decisdo impugnada.

Resulta de todas as consideragdes precedentes que a Camara de Recurso nao cometeu qualquer erro de
apreciagdo ao considerar, no n.° 115 da decisdao impugnada, com base nos elementos de que dispunha,
que o modelo de scooter correspondente ao desenho ou modelo anterior, protegido pelos direitos de
autor italiano e francés, ndo era objeto de uso ndo autorizado no desenho ou modelo contestado.
Dagqui resulta que o terceiro fundamento deve ser julgado improcedente.

Uma vez que a recorrente foi vencida em todos os seus fundamentos, é negado provimento ao presente
recurso.

Quanto as despesas

Nos termos do artigo 134.°, n.° 1, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas
despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

Tendo a recorrente sido vencida no caso em apreco, ha que condené-la nas despesas, em conformidade
com os pedidos do EUIPO e da interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Sexta Seccio)
decide:
1) E negado provimento ao recurso.

2) A Piaggio & C. SpA é condenada nas despesas.
Berardis Papasavvas Spineanu-Matei
Proferido em audiéncia ptblica no Luxemburgo, em 24 de setembro de 2019.

Assinaturas

18 ECLL:EU:T:2019:681



	Acórdão do Tribunal Geral (Sexta Secção)
	Acórdão
	Antecedentes do litígio
	Tramitação processual e pedidos das partes
	Questão de direito
	Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 25.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 6/2002, lido em conjugação com o artigo 6.o do mesmo regulamento
	Quanto ao utilizador informado do desenho ou modelo contestado e ao grau de liberdade do criador
	Quanto à comparação das impressões globais produzidas pelos desenhos ou modelos em causa no utilizador informado

	Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 25.o, n.o 1, alínea e), do Regulamento n.o 6/2002
	Quanto ao público relevante
	Quanto ao uso da marca anterior no desenho ou modelo contestado e à existência de um risco de confusão no espírito do público relevante

	Quanto ao terceiro fundamento, relativo à violação do artigo 25.o, n.o 1, alínea f), do Regulamento n.o 6/2002

	Quanto às despesas


