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W Coletanea da Jurisprudéncia

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Quinta Seccéo)

16 de fevereiro de 2023 *
«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Desenho ou modelo — Diretiva
98/71/CE — Artigo 3.°, n.* 3 e 4 — Requisitos de obtencdo da protecdo para um componente de
um produto complexo — Conceitos de “visibilidade” e de “utilizacdo normal” — Visibilidade de

um componente de um produto complexo durante a utilizacao normal deste produto pelo
utilizador final»

No processo C-472/21,
que tem por objeto um pedido de decisdo prejudicial apresentado, nos termos do
artigo 267.° TFUE, pelo Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal de Justica Federal, Alemanha),
por Decisao de 1 de julho de 2021, que deu entrada no Tribunal de Justica em 2 de agosto de
2021, no processo
Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG
contra
Biichel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Quinta Seccio),

composto por: E. Regan, presidente de sec¢do, D. Gratsias, M. Ilesi¢ (relator), L. Jarukaitis e Z.
Csehi, juizes,

advogado-geral: M. Szpunar,
secretario: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observacoes apresentadas:

— em representacdao da Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG, por C. Rohnke e
T. Winter, Rechtsanwilte,

— em representacdo da Biichel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG, por M. Pilla, Rechtsanwalt,

* Lingua do processo: alemio.
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ECLL:EU:C:2023:105 1




ACORrRDAO DE 16. 2. 2023 — Processo C-472/21
MoNZ HANDELSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL

— em representacdo da Comissdo Europeia, por E. Gippini Fournier, J. Samnadda e T. Scharf, na
qualidade de agentes,

ouvidas as conclusdes do advogado-geral na audiéncia de 8 de setembro de 2022,

profere o presente

Acordao

O pedido de decisao prejudicial tem por objeto a interpretacdo do artigo 3.°, n.”* 3 e 4, da Diretiva
98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro de 1998, relativa a protecao
legal de desenhos e modelos (JO 1998, L 289, p. 28).

Este pedido foi apresentado no ambito de um litigio que opde a Monz Handelsgesellschaft
International mbH & Co. KG (a seguir «Monz») a Biichel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG (a
seguir «Biichel»), a respeito de um pedido de declaragdo de nulidade de um desenho ou modelo
nacional registado apresentado por esta tltima sociedade.

Quadro juridico

Direito da Unido

Diretiva 98/71
Nos termos do considerando 12 da Diretiva 98/71:

«[...] a protecdo ndo deve abranger os componentes néo visiveis durante a utilizacdo normal do
produto, nem as caracteristicas invisiveis de um componente quando este se encontra montado,
nem as que ndo satisfacam elas préprias os requisitos de novidade e de cardter singular; [...] as
caracteristicas do desenho ou modelo excluidas da protecdo por estes motivos ndo devem ser
tomadas em consideracdo para apreciar se outras caracteristicas do desenho ou modelo
preenchem os requisitos de protecao».

O artigo 1.° desta diretiva, sob a epigrafe «Defini¢cdes», enuncia:

«Para efeitos do disposto na presente diretiva:

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

b) “Produto” designa qualquer artigo industrial ou de artesanato, incluindo, entre outros, os
componentes para montagem de um produto complexo, as embalagens, os elementos de

apresentacao, os simbolos gréficos e os carateres tipograficos, mas excluindo os programas de
computador;
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c) “Produto complexo” designa qualquer produto composto por componentes multiplos
suscetiveis de serem dele retirados para o desmontar e nele recolocados para o montar
novamente.»

O artigo 3.° da referida diretiva, sob a epigrafe «Condicoes de protecao», dispoe:

«1. Os Estados-Membros protegerdao desenhos e modelos mediante registo, conferindo aos seus
titulares direitos exclusivos nos termos da presente diretiva.

2. Um desenho ou modelo serd protegido pelo registo na medida em que seja novo e possua
cardter singular.

3. Considera-se que o desenho ou modelo que se aplica ou esta incorporado num produto que
constitua um componente de um produto complexo é novo e possui carater singular:

a) Se o componente, depois de incorporado no produto complexo, continuar visivel durante a
utilizacdo normal deste tltimo; e

b) Na medida em que as préprias caracteristicas visiveis desse componente preencham os
requisitos de novidade e de carater singular.

4. Para efeitos do disposto na alinea a) do n.° 3, entende-se por “utilizacdo normal” a utilizacao
pelo consumidor final, sem incluir as medidas de conservagdo, manutengio ou reparacdo.»

O artigo 5.° da mesma diretiva, sob a epigrafe «Carater singular», prevé, no seu n.° 1:

«Considera-se que um desenho ou modelo possui carater singular se a impressao global que suscita no
utilizador informado diferir da impressao global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou
modelo divulgado ao publico antes da data do pedido de registo ou, se for reivindicada uma
prioridade, antes da data de prioridade.»

Regulamento (CE) n.° 6/2002

Os considerandos 9 e 12 do Regulamento (CE) n.° 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de
2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitdrios (JO 2002, L 3, p. 1), tém a seguinte redacdo:

«(9) As disposi¢oes substantivas do presente regulamento sobre desenhos ou modelos deveriam
ser alinhadas com as correspondentes disposicoes da Diretiva [98/71].

(12) A protecio ndo deve ser extensiva aos componentes que ndo sdo visiveis durante a
utilizacdo normal do produto, nem as caracteristicas invisiveis de um componente quando
este se encontra montado, nem as caracteristicas das pecas que ndo satisfacam, enquanto
tal, os requisitos de novidade e de carater singular. As caracteristicas de um desenho ou
modelo excluidas da protecdo por estes motivos ndo deverao, portanto, ser tomadas em
consideracdo ao apreciar se outras caracteristicas do desenho ou modelo preenchem os
requisitos para obtencao da protecdo.»
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O artigo 4.° deste regulamento, sob a epigrafe «Requisitos da protecdo», dispoe:

«1. Um desenho ou modelo serd protegido enquanto desenho ou modelo comunitirio na medida
em que seja novo e possua carater singular.

2. Um desenho ou modelo aplicado ou incorporado num produto que constitua um componente
de um produto complexo s6 é considerado novo e possuidor de carater singular:

a) Se o componente, depois de incorporado no produto complexo, continuar visivel durante a
utilizacdo normal deste tltimo, e

b) Se as caracteristicas visiveis do componente satisfizerem, enquanto tal, os requisitos de
novidade e singularidade.

3. “Utilizagdo normal”, na acecdo da alinea a) do n.° 2, designa o uso do produto pelo utilizador
final, excluindo as medidas de conservacdo, manutencao ou reparagao.»

Direito alemdo

O § 1, ponto 4, e 0 § 4 da Gesetz tiber den rechtlichen Schutz von Design (Lei relativa a Protecao
dos Desenhos), de 24 de fevereiro de 2014 (BGBI. 2014 [, p. 122), na sua versdo aplicavel ao litigio
no processo principal (a seguir «DesignG»), transpéem o artigo 3.°, n.* 3 e 4, da Diretiva 98/71.

O § 1 da DesignG, sob a epigrafe «Defini¢cdes», enuncia, no seu ponto 3, que um produto
complexo é um produto composto por varios componentes que podem ser substituidos de modo
que o produto possa ser desmontado e montado novamente. Segundo o ponto 4 deste § 1, a
«utilizacdo normal» é definida como a utilizacdo pelo utilizador final, sem incluir as medidas de
conservagao, manutenc¢ao ou reparagao.

O § 4 da DesignG, sob a epigrafe «Componentes de produtos complexos», dispde que um desenho
aplicado ou incorporado num produto que constitua um componente de um produto complexo s6
é considerado novo e possuidor de carater singular se o componente, depois de incorporado no
produto complexo, continuar visivel durante a utilizacdo normal deste ultimo e se as
caracteristicas visiveis do componente preencherem, enquanto tal, os requisitos de novidade e de
carater singular.

Litigio no processo principal e questdes prejudiciais

A Monz, uma sociedade de direito alemdo, é titular de um desenho ou modelo, registado desde
3 de novembro de 2011 no Deutsches Patent- und Markenamt (Instituto de Marcas e Patentes
Alemao, Alemanha) (a seguir «DPMA»), para os produtos «selins para bicicletas ou
motocicletas». Este desenho ou modelo estd registado com uma representacdo Unica que
apresenta a superficie inferior de um selim, do seguinte modo:
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Em 27 de julho de 2016, a Biichel, uma sociedade de direito alemao, pediu ao DPMA a declaracéo
de nulidade do desenho ou modelo em causa no processo principal, alegando que ndo cumpria os
requisitos exigidos para obter a protecdo legal dos desenhos ou modelos ao abrigo do § 4 da
DesignG. Sustentou, em especial, que esse desenho ou modelo aplicado a um selim, que é um
componente de um produto complexo como uma «bicicleta» ou «motocicleta», ndo era visivel
durante uma utilizacdo normal desse produto.

Por Decisdo de 10 de agosto de 2018, o DPMA indeferiu este pedido de declaragdo de nulidade
considerando que ndo existiam motivos para a exclusido da protecdo do desenho ou modelo em
causa no processo principal nos termos do § 4 da DesignG. Na sua opinido, embora seja verdade
que o selim de bicicleta, sobre o qual é aplicado esse desenho ou modelo, é um «componente de
um produto complexo», este componente permanece visivel durante a utilizacao normal desse
produto complexo. O DPMA considerou que uma utilizagdo normal de tal produto abrange
igualmente «o ato de desmontar e montar novamente o selim que ndo vise as medidas de
conservacdo, manutencdo ou reparacdo», figurando estes tltimos numa lista exaustiva de
utilizagoes excluidas deste conceito, na acegdo do § 1, ponto 4, da DesignG.

Na sequéncia de um recurso dessa decisdo, interposto pela Biichel, para o Bundespatentgericht
(Tribunal Federal das Patentes, Alemanha), esse érgao jurisdicional declarou, por Decisio de
27 de fevereiro de 2020, a nulidade do desenho ou modelo em causa no processo principal com o
fundamento de que ndo cumpria os requisitos de novidade e de carater singular. Segundo o
referido 6rgdo jurisdicional, por forca do § 4 da DesignG, apenas os componentes que
permanecem «visiveis, enquanto componentes do produto complexo, apdés a sua
montagem/incorporagdo no mesmo», podem, a partida, beneficiar da protecdo legal dos
desenhos ou modelos. Inversamente, ndo se pode considerar que um componente que sé é visivel
em virtude de ou durante a sua separacio de um produto complexo cumpre o requisito da
visibilidade e ndo pode, portanto, beneficiar dessa protecdo. Além disso, esse mesmo 6rgao
jurisdicional considerou que a utilizacdo normal, na acegdo do § 1, ponto 4, da DesignG, consistia
apenas no facto de andar de bicicleta e de subir ou descer da mesma. Ora, na sua opinido, no
ambito dessas utilizagdes, a parte inferior do selim ndo é visivel nem para o consumidor final
nem para um terceiro.
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A Monz interp0s recurso dessa decisdo para o Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal de Justica
Federal, Alemanha), o érgdo jurisdicional de reenvio. Esse 6rgao jurisdicional considera que a
resolucdo do litigio no processo principal depende da interpretacio dos conceitos de
«visibilidade» e de «utilizagdo normal», na acecdo do artigo 3.°, n.”* 3 e 4, da Diretiva 98/71.

O o6rgao jurisdicional de reenvio indica, antes de mais, que compartilha da opinido do
Bundespatentgericht (Tribunal Federal das Patentes) segundo a qual, em aplicacio da
jurisprudéncia do Tribunal de Justica, resultante nomeadamente do Acdérddo de 20 de dezembro
de 2017, Acacia e D’Amato (C-397/16 e C-435/16, EU:C:2017:992, n.° 64), uma bicicleta constitui
um produto complexo e o selim um componente desse produto.

Esse 6rgdo jurisdicional considera que, para efeitos da resolucao do litigio que lhe foi submetido,
ha que determinar, em primeiro lugar, se o requisito de «visibilidade» de um componente, uma
vez incorporado no produto complexo, durante uma «utilizagdo normal» desse produto, deve ser
apreciado tendo em conta certas condi¢des de utilizacdo do referido produto ou certos angulos de
visdo por parte do observador ou, pelo contrario, apenas a possibilidade objetiva de reconhecer o
desenho ou modelo aplicado ao componente como incorporado no produto complexo.

A este respeito, o 6rgao jurisdicional de reenvio expoe, por um lado, que o Bundespatentgericht
(Tribunal Federal das Patentes) concluiu que é necessario que o componente continue visivel
para o utilizador final ou para um terceiro, no ambito da utilizacdo normal pelo utilizador final
do produto complexo no qual esse componente estd incorporado. Por outro lado, a recorrente no
processo principal sustentou que, para que o desenho ou modelo possa ser protegido, basta que
possa ser identificado quando o componente sobre o qual é aplicado esta integrado no produto
complexo. Por conseguinte, ndo é pertinente saber se o desenho ou modelo pode ser facilmente
observado a partir de uma «perspetiva» especifica.

Neste contexto, o érgdo jurisdicional de reenvio interroga-se sobre a interpretacdo do artigo 3.°,
n.* 3 e 4, da Diretiva 98/71, considerando que o objeto destas disposicdes ndo pode ser
claramente deduzido desta diretiva.

Esse 6rgdo jurisdicional entende, nomeadamente, que a consideragdo segundo a qual um produtor
que ndo vé interesse em apresentar de maneira visivel um desenho ou modelo ndo tem interesse
em invocar a protecdo desse desenho ou modelo é demasiado redutora, dado que ndo ha
obrigatoriamente identidade entre o titular do desenho ou modelo, o produtor do componente e
o produtor do produto complexo.

Por outro lado, observa que, segundo a doutrina, esta disposi¢do é contraria ao principio segundo
o qual a aptiddo para poder beneficiar da protecdo legal dos desenhos ou modelos ja deve ser
estabelecida no momento do registo do desenho ou modelo em causa.

Segundo o 6rgdo jurisdicional de reenvio, estas consideracdes militam a favor de uma
interpretacdo estrita do artigo 3.°, n.”* 3 e 4, da Diretiva 98/71.

No entanto, esse 6rgdo jurisdicional considera que, embora o significado do termo «visivel» na
linguagem corrente sugira uma compreensdo objetiva que remete para a possibilidade de
perceber uma coisa, ndo se pode deduzir da expressao «utilizacdo normal» que formas especiais
de observacdo do produto complexo sejam excluidas.
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Em segundo lugar, importa determinar os critérios que sdo pertinentes para efeitos da apreciacdo
da «utilizacdo normal» de um produto complexo pelo utilizador final, na acecdo do artigo 3.°, n.° 4,
desta diretiva.

A este respeito, coloca-se, em especial, a questdo de saber se, no ambito dessa apreciacdo, ha que
ter em conta a utilizagdo pretendida pelo produtor do componente ou do produto complexo ou
apenas a utilizacdo habitual do produto complexo pelo utilizador final.

O 6rgao jurisdicional de reenvio considera que a definicdo do conceito de «utilizacdo normal»,
que figura no artigo 3.°, n.° 4, da Diretiva 98/71, pode ser entendida no sentido de que, para o
legislador da Unido, qualquer utilizacdo do produto complexo pelo utilizador final é, em
principio, uma utilizagdo normal, sob reserva das excecoes referidas nesta disposicio.

Quanto ao critério da utilizacdo pretendida pelo produtor do componente ou do produto
complexo, esse 6rgdo jurisdicional indica que a sua aplicacdo permite, em seu entender, evitar a
exclusdo da protecdo legal dos desenhos ou modelos, uma vez que a utilizacdo do produto
complexo pelos utilizadores finais ndo é pertinente, recordando ao mesmo tempo as suas
reservas relativamente a esse critério, mencionadas no n.° 21 do presente acérdio.

Em terceiro lugar, o 6rgéo jurisdicional de reenvio interroga-se sobre a questao de saber se apenas
a utilizacao principal do produto complexo é determinante ou se, eventualmente, devem ser tidas
em conta outras utilizacoes desse produto.

A este respeito, defende uma interpretacdo ampla do artigo 3.°, n.° 4, da Diretiva 98/71, para
minimizar os efeitos do artigo 3.°, n.° 3, desta diretiva, considerado pela doutrina contrario a
logica do sistema de protecdo dos desenhos ou modelos, e evitar uma maior desigualdade de
tratamento entre os titulares de desenhos ou modelos que abrangem componentes de produtos
complexos e os titulares de outros desenhos ou modelos.

Nestas condi¢oes, o Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal de Justica Federal) decidiu suspender a
instancia e submeter ao Tribunal de Justica as seguintes questdes prejudiciais:

«1) Entende-se que um componente que incorpora um desenho é “visivel”, na acecdo do
artigo 3.°, n.° 3, da Diretiva [98/71], se for objetivamente possivel reconhecer o desenho
quando o componente esta instalado ou é necessario que seja visivel em determinadas
condigoes de utilizagdo ou de uma determinada perspetiva do observador?

2) Se a resposta a primeira questdo prejudicial for no sentido de que é determinante a
visibilidade em determinadas condig¢oes de utilizacdo ou de uma determinada perspetiva do
observador:

a) Para efeitos de apreciacio da “utilizacio normal” de um produto complexo pelo
consumidor final, na acecdo dos n.” 3 e 4 do artigo 3.°, da Diretiva [98/71], a finalidade da
utilizacdo pretendida pelo fabricante do componente ou do produto complexo ou a
utilizacdo habitual do produto complexo pelo consumidor final sdo relevantes?

b) A luz de que critérios deve ser apreciado se a utilizacio de um produto complexo pelo
consumidor final é “normal”, na acecdo do artigo 3.°, n.* 3 e 4, da Diretiva [98/71]?»

ECLI:EU:C:2023:105 7
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Quanto as questdes prejudiciais

Com as suas duas questdes, que importa analisar em conjunto, o 6rgao jurisdicional de reenvio
pergunta, em substancia, por um lado, se o artigo 3.°, n.* 3 e 4, da Diretiva 98/71 deve ser
interpretado no sentido de que o requisito de «visibilidade», previsto nesta disposicdo, para que
um desenho ou modelo aplicado a um produto ou incorporado num produto que constitui um
componente de um produto complexo possa beneficiar da protecdo legal dos desenhos ou
modelos, deve ser apreciado em funcdo de determinados requisitos de utilizacdo desse produto
complexo ou apenas da possibilidade objetiva de reconhecer o desenho ou modelo aplicado ao
componente como incorporado no produto complexo e, por outro, quais os critérios pertinentes
para caracterizar a «utilizacdo normal» de um produto complexo pelo utilizador final.

Estas questoes sdo submetidas no ambito de um litigio resultante do pedido apresentado pela
Biichel destinado a obter a anulagdo do desenho ou modelo em causa no processo principal pelo
facto de este ndo poder beneficiar da protecao legal dos desenhos ou modelos, uma vez que o
selim, enquanto componente de um produto complexo como a «bicicleta» ou a «motocicleta»,
ndo € visivel em caso de utilizagdo normal desse produto complexo.

Antes de mais, hd que observar que, no caso em apreco, o selim de uma bicicleta ou de uma
motocicleta constitui um componente de um produto complexo, na ace¢ao do artigo 3.°, n.° 3, da
Diretiva 98/71, constituindo uma bicicleta ou uma motocicleta, em si mesmos, um produto
complexo, na acecdo do artigo 1.°, alinea c), desta diretiva. Com efeito, um selim é suscetivel de
ser retirado da bicicleta ou motocicleta para a desmontar e ser nela recolocado e, na sua auséncia,
este produto complexo ndo pode ser objeto de uma utilizagao normal (v., por analogia, Ac6rdao de
20 de dezembro de 2017, Acacia e D’Amato, C-397/16 e C-435/16, EU:C:2017:992, n.** 64 a 66).

Importa recordar, em primeiro lugar, que, nos termos do artigo 3.°, n.° 3, da Diretiva 98/71, lido a
luz do seu considerando 12, um desenho ou modelo que se aplica ou esta incorporado num
produto que constitua um componente de um produto complexo é novo e possui carater
singular se o componente, depois de incorporado no produto complexo, continuar visivel
durante a utilizacdo normal deste ultimo [alinea a)] e na medida em que as prdprias
caracteristicas visiveis desse componente preencham os requisitos de novidade e de carater
singular [alinea b)].

O artigo 3.°, n° 3, da Diretiva 98/71 estabelece, assim, uma regra especial que incide
especificamente sobre os desenhos ou modelos que se aplicam a um produto ou estdo
incorporados num produto que constitua um componente de um produto complexo, na acecdo do
artigo 1.°, alinea c), da Diretiva 98/71.

Em seguida, importa recordar que, em conformidade com o artigo 1.°, alinea a), da Diretiva 98/71,
é a aparéncia da totalidade ou de uma parte de um produto que é objeto da protecdo legal de
desenhos ou modelos nos termos desta diretiva.

No contexto da protecdo de desenhos ou modelos prevista pelo Regulamento n.° 6/2002, o
Tribunal de Justica ja declarou que a aparéncia constitui o elemento determinante de um
desenho ou modelo e que o facto de uma caracteristica de um desenho ou modelo ser visivel
constitui um requisito essencial para essa protecio (v., neste sentido, Acérdios de
21 de setembro de 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P
e C-405/15 P, EU:C:2017:720, n.* 62 e 63, e de 28 de outubro de 2021, Ferrari, C-123/20,
EU:C:2021:889, n.° 30).
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No que se refere, em especial, aos desenhos ou modelos incorporados num produto que constitui
um componente de um produto complexo, o Tribunal de Justica precisou que, para que a
aparéncia do componente de um produto complexo seja suscetivel de protecdo enquanto
desenho ou modelo, deve, por definicdo, ser visivel e delimitada por caracteristicas que
constituem a sua aparéncia especifica, a saber, através de linhas, contornos, cores, formas ou
ainda uma textura especifica. Isto pressupdoe que a aparéncia desse componente nio se possa
fundir completamente no produto de conjunto (v., neste sentido, Acérddo de 28 de outubro de
2021, Ferrari, C-123/20, EU:C:2021:889, n.> 49 e 50).

A este respeito, hd que considerar que estes mesmos principios sdo aplicaveis ao sistema de
protecdo dos desenhos ou modelos, previsto na Diretiva 98/71.

Assim, o artigo 3.°, n.° 3, alinea a), da Diretiva 98/71 exige que, para que um componente,
incorporado num produto complexo, possa beneficiar da protecdo enquanto desenho ou modelo,
este deve continuar visivel durante a utilizacdo normal desse produto. Além disso, em
conformidade com o considerando 12 desta diretiva, a protecdo ndo deve abranger os
componentes ndo visiveis durante a utilizacdo normal do produto, nem as caracteristicas
invisiveis de um componente quando este se encontra montado, nem as que nio satisfacam elas
proprias os requisitos de novidade e de carater singular.

Esta limitacdo da protecdo legal dos desenhos ou modelos as caracteristicas visiveis do
componente em causa explica-se pelo facto de a aparéncia deste componente decorrer
exclusivamente dos mesmos.

Esta interpretacdo é corroborada pela sistematica da Diretiva 98/71, bem como pelo objetivo
prosseguido pelo seu artigo 3.°, n.° 3. Com efeito, a protecio de um desenho ou modelo nos
termos desta diretiva sé é valida para as caracteristicas que determinam a aparéncia de um
produto ou de uma parte de um produto. Um componente visivel contribui necessariamente
para a aparéncia do produto complexo (v., por analogia, Acérdao de 20 de dezembro de 2017,
Acacia e D’Amato, C-397/16 e C-435/16, EU:C:2017:992, n.° 73).

Além disso, resulta claramente da redacdo do artigo 3.°, n.° 3, alinea a), da Diretiva 98/71 que, para
beneficiar da protecao legal dos desenhos ou modelos, o componente, depois de incorporado no
produto complexo, deve continuar visivel «durante uma utilizagdo normal» desse produto.

Daqui resulta que uma avaliacdo in abstracto da visibilidade do componente incorporado num
produto complexo, sem ligacdo com qualquer situacdo concreta de utilizagdo desse produto, nao
basta para que esse componente possa beneficiar da protecao a titulo de desenhos ou modelos ao
abrigo da Diretiva 98/71. A este respeito, ha que precisar que o artigo 3.°, n.° 3, da Diretiva 98/71
ndo exige, todavia, que um componente que estd incorporado num produto complexo continue
visivel na totalidade em cada momento da utilizacao do produto complexo.

Com efeito, como sublinhou o advogado-geral nos n.* 33 e 34 das suas conclusdes, a visibilidade
de um componente incorporado num produto complexo, na acegdo do artigo 3.°, n.° 3, da Diretiva
98/71, lido em conjugacdo com o seu artigo 3.°, n.° 4, ndo pode ser apreciada unicamente do ponto
de vista do utilizador final desse produto. A este respeito, a visibilidade desse componente para um
observador externo também deve ser tida em conta.

ECLI:EU:C:2023:105 9
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Em segundo lugar, hd que recordar que, nos termos do artigo 3.°, n.° 4, da Diretiva 98/71, o
conceito de «utilizacdo normal» de um produto complexo é definido como «a utilizacdo pelo
consumidor final, sem incluir as medidas de conservacdo, manutengdo ou reparagdo». Segundo
esta definicdo, a «utilizacdo normal» corresponde a utilizacdo pelo utilizador final. Sao
expressamente excluidas as utilizacoes pelo utilizador final abrangidas pelas medidas de
conservagdo, manutengdo ou reparacdo do produto complexo.

A este respeito, hd que determinar se o conceito de «utilizacdo normal» de um produto pelo
utilizador final, na acecdo do artigo 3.°, n.° 4, da Diretiva 98/71, corresponde a utilizacdo
pretendida pelo produtor ou pelo criador do componente, a pretendida pelo produtor ou pelo
criador do produto complexo ou a utilizagdo habitual do produto complexo pelo utilizador final.

No que se refere, em primeiro lugar, a questdo de saber se a «utilizacao normal» de um produto
complexo corresponde a utilizagdo pretendida pelo produtor do componente, a pretendida pelo
produtor do produto complexo ou a utilizagdo habitual desse produto pelo utilizador final, ha
que observar desde ja que, em conformidade com os termos do artigo 3.°, n.° 4, da Diretiva 98/71,
esta disposicdo visa a «utilizacdo normal» do produto complexo pelo utilizador final.

A este respeito, embora a versdo em lingua alema do artigo 3.°, n. 3 e 4, da Diretiva 98/71 adote
como critério da visibilidade de um componente incorporado num produto complexo a
«utilizacdo normal» («bestimmungsgemdfSe Verwendung»), outras versdes linguisticas dessas
mesmas disposicdes, como as versdes em linguas inglesa («normal use»), francesa («utilisation
normale»), italiana («la normale utilizzazione»), espanhola («la utilizacion normal») ou
neerlandesa («normaal gebruik»), indicam que o componente incorporado num produto
complexo deve continuar visivel durante a utilizagdo «normal» ou «habitual» desse produto.

Ha que salientar que, como sublinhou, em substéancia, a Comissdo Europeia nas suas observagoes
escritas, a utilizacdo normal ou habitual de um produto complexo pelo utilizador final
corresponde, regra geral, a uma utilizacio normal do produto complexo pretendida pelo
produtor ou pelo criador deste.

Dito isto, como salientou, em substéancia, a Comissao, no que respeita ao conceito de «utilizacdo
normal», o legislador da Unido pretendeu referir-se a utilizacdo habitual do produto complexo
pelo utilizador final, para excluir uma utilizacdo deste produto noutras fases comerciais e evitar,
assim, que o requisito da visibilidade seja contornado. Por conseguinte, a apreciacio da
«utilizagcdo normal» de um produto complexo, na acegdo do artigo 3.°, n.° 3, alinea a), e n.° 4, da
Diretiva 98/71, ndo se pode basear unicamente na intencdo do produtor do componente ou do
produto complexo.

No que respeita, em segundo lugar, a questdo de saber que utilizacdo de um produto complexo
pelo utilizador final constitui uma «utilizacdo normal», na acegdo do artigo 3.°, n.° 4, da Diretiva
98/71, ha que salientar desde ja que o facto de esta disposicdo ndo precisar que tipo de utilizacdao
desse produto é abrangida por este conceito e se referir, de maneira geral, a utilizacdo desse
produto pelo utilizador final, milita a favor de uma interpretacdo ampla do referido conceito.

A este respeito, como salientou o advogado-geral no n.° 38 das suas conclusdes, na pratica, a
utilizacdo de um produto na sua funcdo principal exige frequentemente varios atos que podem
ser praticados antes ou depois de o produto ter cumprido essa fungdo principal, como o seu
armazenamento e transporte. Por conseguinte, hd que considerar que a «utilizagdo normal» de
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um produto complexo, na acecdo do artigo 3.°, n.* 3 e 4, da Diretiva 98/71, abrange todos estes
atos, com excegdo dos que sdo expressamente excluidos pelo referido n.° 4, a saber, os atos
relativos as medidas de conservacdo, manutencdo ou reparacao.

O conceito de «utilizagdo normal», na acecido do artigo 3., n.° 4, da Diretiva 98/71 deve,
consequentemente, abranger os atos relativos a utilizacdo habitual de um produto, bem como
outros atos que possam ser razoavelmente praticados durante essa utilizacdo e que sdo habituais
do ponto de vista do utilizador final, incluindo os que podem ser realizados antes ou depois de o
produto ter cumprido a sua fungéo principal, como o seu armazenamento e transporte.

Atendendo a todas as consideragdes precedentes, ha que responder as questoes submetidas que o
artigo 3., n.* 3 e 4, da Diretiva 98/71 deve ser interpretado no sentido de que o requisito de
«visibilidade», previsto nesta disposicdo, para que um desenho ou modelo aplicado a um produto
ou incorporado num produto que constitui um componente de um produto complexo possa
beneficiar da protecdo legal dos desenhos ou modelos deve ser apreciado a luz de uma situacdo
de utilizagcdo normal desse produto complexo, de modo que o componente em causa, uma vez
incorporado no referido produto, continue visivel durante essa utilizagcdo. Para este efeito, a
visibilidade de um componente de um produto complexo durante a sua «utilizacdo normal» pelo
utilizador final deve ser apreciada do ponto de vista desse utilizador e de um observador externo,
devendo essa utilizagdo normal abranger os atos praticados durante a utilizagdo principal de um
produto complexo e os que devem ser habitualmente praticados pelo utilizador final no dmbito
dessa utilizacdo, sem incluir as medidas de conservagdo, manutencdo ou reparacio.

Quanto as despesas

Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado
perante o 6rgao jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto as despesas. As despesas
efetuadas pelas outras partes para a apresentacdo de observagoes ao Tribunal de Justica ndo sdo
reembolsaveis.
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Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Quinta Sec¢do) declara:

O artigo 3., n.* 3 e 4, da Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
13 de outubro de 1998, relativa a protecao legal de desenhos e modelos,

deve ser interpretado no sentido de que:

o requisito de «visibilidade», previsto nesta disposicao, para que um desenho ou modelo
aplicado a um produto ou incorporado num produto que constitui um componente de um
produto complexo possa beneficiar da protecao legal dos desenhos ou modelos deve ser
apreciado a luz de uma situacdo de utilizacio normal desse produto complexo, de modo
que o componente em causa, uma vez incorporado no referido produto, continue visivel
durante essa utilizacdo. Para este efeito, a visibilidade de um componente de um produto
complexo durante a sua «utilizacdo normal» pelo utilizador final deve ser apreciada do
ponto de vista desse utilizador e de um observador externo, devendo essa utilizacio normal
abranger os atos praticados durante a utilizacao principal de um produto complexo e os que
devem ser habitualmente praticados pelo utilizador final no ambito dessa utilizacdo, sem
incluir as medidas de conservacido, manutenciao ou reparacao.

Assinaturas
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