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Karen Millen Fashions Ltd
contra
Dunnes Stores,
Dunnes Stores (Limerick) Ltd

[pedido de decisao prejudicial apresentado pela Supreme Court (Irlanda)]

«Propriedade intelectual e industrial — Avaliacdo do caréter singular de um desenho comunitdrio nao
registado — Onus da prova»

1. O pedido de decisdo prejudicial submetido pela Supreme Court (Irlanda) respeita a interpretagdo do
Regulamento (CE) n.” 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou
modelos comunitérios® (a seguir «Regulamento n.” 6/2002»).

2. O pedido foi apresentado no ambito de uma acgdo intentada por Karen Millen Fashions Ltd (a seguir
«KMF») contra Dunnes Stores e Dunnes Stores (Limerick) Ltd (a seguir, conjuntamente, «Dunnes»),
destinada a obter a proibicdo da utilizacdo por estas tltimas de desenhos ou modelos cuja titularidade
reivindica.

I - Quadro juridico

A — Acordo ADPIC

3. O Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio
(a seguir «Acordo ADPIC») constitui o anexo 1 C do Acordo que institui a Organizagdo Mundial do
Comércio (OMC), assinado em Marraquexe em 15 de abril de 1994 e aprovado pela Decisdo
94/800/CE do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, relativa a celebracdao, em nome da Comunidade
Europeia e em relacdo as matérias da sua competéncia, dos acordos resultantes das negociagdes
multilaterais do Uruguay Round (1986/1994)°.

1 — Lingua original: francés.
2 — JO 2002, L3, p. 1.
3 — JOL 336, p. L.
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4. Na seccdo 4, intitulada «Desenhos e modelos industriais», da parte II do referido acordo, intitulada
«Normas relativas a existéncia, ambito e exercicio dos direitos de propriedade intelectual», o
artigo 25.°, intitulado, por sua vez, «Requisitos de protecido», dispde:

«1.

[...]»

Os membros assegurardo uma protecao dos desenhos ou modelos industriais criados de forma
independente que sejam novos ou originais. Os membros podem estabelecer que os desenhos
ou modelos ndo sdo novos ou originais se nao diferirem significativamente de desenhos ou
modelos conhecidos ou de combinagdes de caracteristicas de desenhos ou modelos conhecidas.
Os membros podem estabelecer que essa protecdo ndo abrangerd os desenhos ou modelos
ditados essencialmente por consideragdes de carater técnico ou funcional.

B — Regulamento n.” 6/2002

5. Os considerandos 9, 14, 16, 17, 19 e 25 do Regulamento n.° 6/2002 tém a seguinte redacao:

«(9)

[]

(14)

As disposicoes substantivas do presente regulamento sobre desenhos ou modelos deveriam ser
alinhadas com as correspondentes disposi¢oes da Diretiva 98/71/CE.

A apreciacdo do cardater singular de um desenho ou modelo deve basear-se na diferenca clara
entre a impressdo global suscitada pelo desenho ou modelo num utilizador informado que o
observe e a impressdo nele suscitada pelo patriménio de desenhos ou modelos existente,
atendendo a natureza do produto a que o desenho ou modelo se aplica ou em que estd
incorporado, e em especial ao setor industrial a que pertence e ao grau de liberdade do criador
na realizacdo do desenho ou modelo.

Alguns desses setores produzem grandes quantidades de desenhos ou modelos para produtos
que frequentemente tém um ciclo de vida econémica curto, para os quais uma protecio que
ndo implique formalidades de registo constitui uma vantagem e a duracdo da protecdo
desempenha um papel secunddrio. Por outro lado, hd setores da industria que atribuem
importancia as vantagens do registo, devido a maior seguranca juridica que proporciona, e que
pretendem dispor da possibilidade de um periodo de protecdo mais longo, que corresponda a
duracédo previsivel da comercializacdo dos seus produtos.

Esta situagdo exige a criagcdo de duas formas de protecao, sendo uma delas de curto prazo, para
desenhos ou modelos ndo registados, e a outra a maior longo prazo, para desenhos ou modelos
registados.

Para ser valido, um desenho ou modelo comunitdrio deve ser novo e possuir carater singular em
relacdo a outros desenhos ou modelos.

Os setores da industria que produzem, em breves periodos de tempo, grandes quantidades de
desenhos ou modelos com um tempo de vida relativamente curto, dos quais apenas uma
pequena proporgdo acabard por ser comercializada, terdo vantagem em utilizar o desenho ou
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modelo comunitdrio ndo registado. Estes setores necessitam igualmente de poder recorrer mais
facilmente aos desenhos ou modelos comunitdrios registados. Esta necessidade seria pois
resolvida pela possibilidade de combinar diversos desenhos ou modelos num pedido multiplo.
Todavia, os desenhos ou modelos incluidos num pedido multiplo podem ser tratados
independentemente uns dos outros para efeitos de exercicio de direitos, licencas, direitos reais,
execucdo forcada, processos de insolvéncia, rendncia, renovacdo, cessdo, atualizacio da
publicacido, ou declaracdo de nulidade.»

6. Nos termos do artigo 1.° do Regulamento n.” 6/2002:

«1. Um desenho ou modelo que preencha as condigdes previstas no presente regulamento serd a
seguir designado por ‘desenho ou modelo comunitério’.

2. Um desenho ou modelo comunitario serd protegido:

a)  Enquanto ‘desenho ou modelo comunitirio nédo registado’, se divulgado ao puiblico nos termos do
presente regulamento;

[...]»

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

8. O artigo 5.° deste regulamento prevé o seguinte:

«1. Um desenho ou modelo serd considerado novo se nenhum desenho ou modelo idéntico tiver sido
divulgado ao publico:

a)  No caso de um desenho ou modelo comunitdrio ndo registado, antes da data em que o desenho
ou modelo para o qual é reivindicada protecdo tiver sido pela primeira vez divulgado ao publico;

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

2. Os desenhos ou modelos serdo considerados idénticos se as suas caracteristicas diferirem apenas em
pormenores insignificantes.»

9. O artigo 6.° deste mesmo regulamento dispoe:
«1. Considera-se que um desenho ou modelo possui cardter 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:

a)  No caso de um desenho ou modelo comunitdrio ndo registado, antes da data em que o desenho
ou modelo para o qual é reivindicada protecio tiver sido pela primeira vez divulgado ao publico;

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

2. Na apreciacdo do carater singular, serd tido em consideracdo o grau de liberdade de que o criador
dispos na realizacdo do desenho ou modelo.»
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10. O artigo 11.° do Regulamento n.° 6/2002 tem a seguinte redagdo:

«1. Um desenho ou modelo que preencha os requisitos definidos na sec¢do 1 serd protegido enquanto
desenho ou modelo comunitdrio nao registado por um periodo de trés anos a contar da data em que o
desenho ou modelo tiver sido pela primeira vez divulgado ao publico na Comunidade.

2. Para efeitos do n.” 1, um desenho ou modelo sera considerado como tendo sido divulgado ao
publico na Comunidade se tiver sido publicado, exposto, utilizado no comércio ou divulgado de
qualquer outro modo, de tal forma que estes factos possam ter chegado ao conhecimento dos meios
especializados do setor em causa que operam na Comunidade, pelas vias normais e no decurso da sua
atividade corrente. No entanto, ndo se considera que o desenho ou modelo foi divulgado ao publico
pelo simples facto de ter sido revelado a um terceiro em condi¢cdes explicitas ou implicitas de
confidencialidade.»

11. Nos termos do artigo 19.° deste regulamento:

«1. Um desenho ou modelo comunitario registado confere ao seu titular o direito exclusivo de utilizar
o desenho ou modelo e de proibir que um terceiro o utilize sem o seu consentimento. A referida
utilizagdo abrange, em especial, o fabrico, a oferta, a colocagdo no mercado, a importagédo, exportagao
ou utilizagdo de um produto em que esse desenho ou modelo esteja incorporado, ou em que tenha
sido aplicado, bem como a armazenagem desse produto para os mesmos efeitos.

2. Todavia, um desenho ou modelo comunitirio ndo registado sé confere ao seu titular o direito de
proibir os atos mencionados no n.° 1, se o uso em litigio resultar de uma cépia do desenho ou modelo
protegido.

O uso em litigio ndo é considerado resultante de uma cdpia do desenho ou modelo protegido se
resultar de um trabalho de criacdo independente, realizado por um criador de que ndo se possa
razoavelmente pensar que conhecia o desenho ou modelo divulgado pelo seu titular.

[...]»

12. Por fim, o artigo 85.° do referido regulamento, intitulado «Presuncdo de validade — Defesa quanto
ao fundo», dispoe:

«1. Nos processos resultantes de acdoes de contrafacio ou de acoes por ameaca de contrafacio de um
desenho ou modelo comunitirio registado, os tribunais de desenhos e modelos comunitirios
considerardo o desenho ou modelo comunitério como vélido. A validade sé poderd ser contestada por
meio de um pedido reconvencional de declaracdo de nulidade. A excecdo de nulidade do desenho ou
modelo comunitdrio apresentada por outra via que ndo seja um pedido reconvencional serd, porém,
admissivel, se o requerido alegar que o desenho ou modelo comunitdrio poderia ser declarado nulo
devido a existéncia de um direito nacional anterior, na ace¢io do disposto na alinea d) do n.° 1 do
artigo 25.°, que lhe pertence.

2. Nos processos resultantes de acoes de contrafacdo ou de agdes por ameaca de contrafacio de um
desenho ou modelo comunitirio ndo registado, os tribunais de desenhos e modelos comunitarios
devem considerar o desenho ou modelo comunitirio como vdalido, se o titular desse desenho ou
modelo provar que estdo reunidas as condi¢des previstas no artigo [11.°] e indicar em que aspetos o
seu desenho ou modelo comunitdrio apresenta cariter singular. O requerido pode, todavia,
contestar-lhe a validade por via de excec¢do ou por meio de um pedido reconvencional de declaracdo de
nulidade.»
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II - Quadro factual do litigio no processo principal

13. A KMF é uma sociedade de direito inglés cuja atividade consiste na produgdo e venda de vestudrio
feminino.

14. A Dunnes é um grupo importante de venda a retalho na Irlanda que vende, nomeadamente,
vestudrio feminino.

15. Em 2005, a KMF desenhou e colocou a venda, na Irlanda, uma camisa as riscas (numa versdo azul
e numa versdo castanho pedra) e uma blusa de malha preta (a seguir «pecas de vestuario da KMF»).

16. Representantes da Dunnes adquiriram exemplares das pecas de vestuario da KMF num dos pontos
de venda irlandeses desta ultima sociedade. Seguidamente, a Dunnes mandou fabricar cépias destas
pecas de vestudrio fora da Irlanda e colocou-as a venda nas suas lojas irlandesas no final de 2006.

17. Declarando-se titular de desenhos ou modelos comunitarios nao registados quanto as referidas
pecas de vestudrio, a KMF intentou, em 2 de janeiro de 2007, uma acdo na High Court, com o
objetivo, nomeadamente, de proibir a utilizacdo pela Dunnes desses desenhos ou modelos bem como
de obter uma indemnizacao.

18. A High Court julgou procedente o pedido.
19. A Dunnes recorreu da decisdo da High Court para o 6rgao jurisdicional de reenvio.

20. Este 6rgao jurisdicional indica que a Dunnes nao nega ter copiado as pecas de vestudrio da KMF e
admite que os desenhos ou modelos comunitdrios nao registados, de que a KMF afirma ser titular, sao
novos.

21. Decorre, porém, da decisdo de reenvio que a Dunnes contesta que a KMF seja titular de um
desenho ou modelo comunitdrio ndo registado relativamente a cada uma das pecas de vestudrio da
KME, por um lado por ndo apresentarem cardter singular, na acecdo do Regulamento n.” 6/2002, e, por
outro, por este impor, na realidade, a KMF a prova de que estas pecas de vestudrio apresentam tal
carater.

22. Foi nestas circunstancias que a Supreme Court decidiu suspender a instancia e submeter ao
Tribunal de Justica duas questdes prejudiciais.

III - Pedido de decisdo prejudicial e tramitacao processual no Tribunal de Justica

23. Por decisdo de 6 de junho de 2013, que deu entrada no Tribunal de Justica em 24 de junho de
2013, a Supreme Court suspendeu, portanto, a instdncia e submeteu ao Tribunal de Justica, nos
termos do artigo 267.° TFUE, as seguintes questdes prejudiciais:

«1) Para a avaliacdo do cardter singular de um desenho ou modelo relativamente ao qual é invocado
o direito a protecio como desenho ou modelo comunitirio ndo registado, para efeitos do
Regulamento [n.° 6/2002] a impressdo global que suscita no utilizador informado, na acecdo do
artigo 6.° desse regulamento, deve ser apreciada por referéncia a medida em que esse desenho
ou modelo difere da impressao global suscitada nesse utilizador por:

a) qualquer desenho ou modelo individual previamente divulgado ao publico, ou

b) qualquer combinagdo de caracteristicas conhecidas de mais de um desses desenhos ou
modelos anteriores?
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2)  Os tribunais de desenhos e modelos comunitdrios estdo obrigados a considerar um desenho ou
modelo comunitario ndo registado como valido, para efeitos do artigo 85.°, n. 2, do Regulamento
[n.° 6/2002] no caso de o titular do direito se limitar a indicar o que constitui o carater singular
do desenho ou modelo, ou o titular do direito esta obrigado a demonstrar que o desenho ou
modelo possui carater singular, em conformidade com o artigo 6.° desse regulamento?»

24. A KMF, a Dunnes, o Governo do Reino Unido e a Comissao Europeia apresentaram observagoes
escritas.

25. Concluida a fase escrita do processo, o Tribunal de Justica considerou que dispunha das
informacgdes suficientes para se pronunciar sem audiéncia de alegacdes (em conformidade com o
artigo 76.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justica).

IV — Anadlise

A — Quanto a primeira questdo prejudicial

26. Na sua primeira questdo, o Orgdo jurisdicional de reenvio pergunta, essencialmente, se o
artigo 6.° do Regulamento n.° 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que, para que se possa
considerar que um desenho ou modelo apresenta cardter singular, a impressao global que tal desenho
ou modelo suscita no utilizador informado deve diferir da suscitada nesse utilizador por um desenho
ou modelo anterior, considerado individualmente, ou por uma combinac¢do de elementos tirados de
varios desenhos ou modelos previamente divulgados ao publico.

27. Como a Dunnes resume nas suas observagdes escritas, numa situacdo em que haja, por exemplo,
trés desenhos ou modelos anteriores (X, Y e Z), a questdo que se levanta é a de determinar se o
desenho ou modelo em causa apresenta um carater singular porque a impressao global que suscita no
utilizador informado difere da impressdo global suscitada pelos desenhos ou modelos anteriores X, Y e
Z, tomados separadamente, ou ndo apresenta cardter singular porque certos elementos de X, Y e Z
(como uma risca, um ponto de malha ou de costura, uma combinacdo de cores), tomados
conjuntamente, suscitam uma impressdo global que néo difere da do desenho ou modelo em causa.

28. E apenas a Dunnes que sustenta esta ultima hipétese. A KMF, o Governo do Reino Unido e
Comissao consideram que é a primeira alternativa que deve ser adotada.

29. Para sustentar a sua afirmagdo, a Dunnes baseia-se, por um lado, nos considerandos 14 e 19 do
Regulamento n.° 6/2002 e, por outro, no artigo 25.° do acordo ADPIC.

30. E verdade que, nos termos do considerando 14, «[a] apreciacdo do caréter singular de um desenho
ou modelo deve basear-se na diferenca clara entre a impressido global suscitada pelo desenho ou
modelo num utilizador informado que o observe e a impressdo nele suscitada pelo patriménio de
desenhos ou modelos existente» *.

31. Nao ¢, de resto, irrelevante ver nesta formulacdo uma concecdo do carater singular préxima da
permitida pelo artigo 25.° do acordo ADPIC, prevendo este que as partes no acordo «podem
estabelecer que os desenhos ou modelos ndo sdo novos ou originais se ndo diferirem
significativamente de desenhos ou modelos conhecidos ou de combinagoes de caracteristicas de
desenhos ou modelos conhecidas»®.

4 — O sublinhado é meu.
5 — O sublinhado é meu.
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32. Estes dois elementos ndo podem, porém, ser determinantes para a interpretaciao do artigo 6.° do
Regulamento n.° 6/2002.

33. Em primeiro lugar, se é certo que o considerando 14 deste regulamento se refere ao «patriménio
de desenhos ou modelos», hd que constatar que este conceito ndo é utilizado nos artigos do referido
regulamento.

34. Quanto ao considerando 19 do mesmo regulamento, limita-se a indicar que «[p]ara ser valido, um
desenho ou modelo comunitario deve ser novo e possuir carater singular em relacdo a outros desenhos
ou modelos». Ndo vejo, portanto, de que modo este considerando poderia sugerir a ideia de uma
comparagdo do desenho ou modelo em questdo com um conjunto de elementos decorrentes de varios
outros desenhos ou modelos.

35. Pelo contrario, ao fazer referéncia a varios desenhos ou modelos quando indica que, para ser
vélido, um desenho ou modelo deve «ser novo e possuir carater singular em relagdo a outros desenhos
ou modelos»®, esta remissio parece-me implicar uma comparacio com desenhos ou modelos
individualizados e tomados na sua globalidade, e ndo com certos elementos particulares ou isolados
de desenhos ou modelos assim identificados.

36. Em segundo lugar, a Gnica obrigagdo imposta pelo artigo 25.° do acordo ADPIC ¢é a de assegurar
um sistema de protecdo dos desenhos e modelos industriais criados de forma independente que sejam
novos ou originais. Esta obrigacdo decorre da conjugacdo do verbo «assegurar» no futuro simples.

37. A continuagdo deste artigo, em que se insere a referéncia a uma «combinag[do] de caracteristicas
de desenhos ou modelos conhecidas», expressa, pelo contrario, apenas uma possibilidade deixada a
apreciacdo das partes no acordo’.

38. Independentemente destas consideragdes, parece-me que, em qualquer caso, a letra do artigo 6.° do
Regulamento n.” 6/2002 impde a identificacio de um ou mais desenhos ou modelos anteriores
suscetiveis de comparagdo com o desenho ou modelo em questao.

39. Seja qual for a versdo linguistica, o carater singular do desenho ou modelo em questdo deve, com
efeito, ser comparado com outro desenho ou modelo (na versdo alemd, por exemplo®), com varios
desenhos ou modelos (na versdo neerlandesa, por exemplo®) ou ainda com um conjunto eventual de
desenhos ou modelos (nas versdes espanhola', inglesa, francesa'’, ou italiana ).

40. Todavia, nenhuma destas versdes me parece permitir que se retirem certos elementos precisos de
um ou varios desenhos ou modelos anteriores para constituirem um objeto de comparagdo tedrico, ou
seja, inexistente, como tal, na vida real.

6 — O sublinhado é meu.

7 — A respeito deste artigo, G. Tritton escreve o seguinte: «[a]s emphasised above, the first sentence of the Article is mandatory whereas the
second and third sentences are optional. [...] The effect of the above is that Member States are permitted a considerable degree of latitude as
to requirements for protection of industrial designs» (Tritton, G., Intellectual Property in Europe, 3. ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2008,
n.° 5-006).

8 — «Ein Geschmacksmuster hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem
Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Geschmacksmuster bei diesem Benutzer hervorruft, das der Offentlichkeit zuginglich gemacht
worden ist, und zwar». O sublinhado é meu.

9 — «[D]e algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld». O sublinhado é meu.
10 — «[L]a impresién general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho publico». O sublinhado é meu.

11 — «[TThe overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public». O sublinhado é meu.

12 — «[L]'impression globale qu’il produit sur l'utilisateur averti differe de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modeéle qui a été

divulgué au public». O sublinhado é meu.
13 — «[IJmpressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico». O sublinhado é meu.

ECLIL:EU:C:2014:206 7



CONCLUSOES DE M. WATHELET — PROCESSO C-345/13
KAREN MILLEN FASHIONS

41. Como ja referi anteriormente a respeito do considerando 19 do Regulamento n.” 6/2002, embora
certas versoes linguisticas do artigo 6.° do referido regulamento (qualificadas pela Comissao como
«neutras») sugiram a ideia de uma comparag¢do com um conjunto de desenhos ou modelos, parece-me
que esta remissdo implica uma comparagdo com artigos identificados com precisao.

42. Nada no texto deste artigo me parece permitir uma criacdo a posteriori, apenas para efeitos do
processo, de uma amalgama de certos elementos especificos dos desenhos ou modelos previamente
identificados.

43. Partilho, portanto, da interpretacdo, defendida pela KMF, pelo Governo do Reino Unido e pela
Comissdo, segundo a qual, para que se possa considerar que um desenho ou modelo apresenta carater
singular, a impressao global que tal desenho ou modelo suscita no utilizador informado deve diferir da
suscitada nesse utilizador por um (ou varios) desenho(s) ou modelo(s) anterior(es), considerado(s)
individualmente, e ndo por uma combinacdo de elementos tirados de varios desenhos ou modelos
previamente divulgados ao publico.

44. Esta interpretacdo parece-me também corresponder a abordagem adotada pelo Tribunal de Justica
na sua jurisprudéncia relativa a determinagdo do carater singular de um desenho ou modelo.

45. Pelo menos em duas ocasioes o Tribunal de Justica declarou, com efeito, que «sempre que possivel,
[0 utilizador informado] procederd a uma comparacio direta dos desenhos ou modelos em causa» ',

46. E certo que o Tribunal de Justica teve o cuidado de precisar que nio se pode excluir «que essa
comparagdo seja impraticavel ou inabitual no setor em causa, nomeadamente devido a circunstancias
especificas ou as caracteristicas dos objetos que os referidos desenhos ou modelos em causa
representam» *°.

47. O Tribunal de Justica acrescentou também que nao se podia considerar que o legislador da Unido
teve a intencdo de limitar a avaliacdo dos eventuais modelos ou desenhos a uma comparagdo direta dos
mesmos, por ndo haver indicagdo precisa a esse respeito no Regulamento n.° 6/2002 .

48. Resulta, porém, destes acérdaos que, se uma comparacdo indireta pode respeitar a uma recordagdo
de desenhos ou modelos determinados, ndo pode, em qualquer caso, respeitar a uma associacao de
diversos elementos retirados de varios desenhos ou modelos.

49. Com efeito, como o advogado-geral Mengozzi explicou no n.” 49 das suas conclusées no processo
PepsiCo/Gruppo Promer Mon Graphic, «o regulamento nada diz a respeito [do tipo de comparagao
que o utilizador informado pode efetuar entre os desenhos em conflito]. Por conseguinte, em
principio, pode tratar-se quer de uma comparagdo indireta, com base na memdria, como acontece
frequentemente em matéria de marcas [...] quer de uma comparagdo direta, efetuada observando os
produtos um ao lado do outro» .

50. Foi esta abordagem, com efeito, que veio a ser adotada pelo Tribunal de Justica, ao considerar, por
um lado, que o Tribunal Geral da Unido Europeia ndo tinha cometido qualquer erro de direito ao
utilizar uma «formulacdo segundo a qual ‘fuma] semelhanca ndo serd percebida pelo utilizador
[informado] na impressdo global dos desenhos ou modelos em causa’, embora indique, fora do

14 — Acérdio PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:679, n.° 55). V. também, neste sentido, o acérddo Neuman e o./José
Manuel Baena Grupo (C-101/11 P e C-102/11 P, EU:C:2012:641, n.° 54).

15 — Acérdao PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, n.° 55). V. também, neste sentido, o acérddo Neuman e o./José Manuel
Baena Grupo (EU:C:2012:641, n.° 54).

16 — Acérdaos PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, n.° 57) bem como Neuman e o./José Manual Baena Grupo (EU:C:2012:641,
n. 56).

17 — C-281/10 P, EU:C:2011:302. O sublinhado é meu.
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respetivo contexto, que o Tribunal Geral fundou o seu raciocinio num método de comparagao indireto
baseado numa lembranca vaga» '®, e, por outro, que «o Tribunal Geral nio [tinha cometido] um erro
de direito ao basear o seu raciocinio [...] na recordagdo imperfeita da impressao global produzida pelas

duas silhuetas que o utilizador informado conservalva] na memoria» .

51. Consequentemente, na medida em que o carater indireto da comparacdo ndo se refere a uma
amdlgama de elementos diversos provenientes de varios desenhos ou modelos, mas a auséncia fisica
do elemento de comparacdo, a comparacao indireta implica, por maioria de razio, a comparacao de
dois desenhos ou modelos na sua totalidade.

52. Como o Tribunal Geral corretamente sintetizou no seu acérddo Shenzhen Taiden/THMI — Bosch
Security Systems (Equipamento de comunicagio)®, «[d]Jado que o artigo 6.°, n.° 1, do Regulamento
n.° 6/2002 faz referéncia a uma diferenca entre as impressoes globais produzidas pelos desenhos ou
modelos em causa, a apreciacdo do carater singular de um desenho ou modelo comunitario ndo pode
ser efetuada em relacdo a elementos especificos tirados de diferentes desenhos ou modelos anteriores».
Pelo contrario, «ha que fazer uma comparacao entre, por um lado, a impressao global produzida pelo
desenho ou modelo comunitédrio contestado e, por outro, a impressao global suscitada por cada um dos
desenhos ou modelos anteriores validamente invocados pelo requerente da nulidade» *".

53. A luz destas consideracdes, considero que o artigo 6.° do Regulamento n.° 6/2002 deve ser
interpretado no sentido de que, para que se possa considerar que um desenho ou modelo apresenta
cardter singular, a impressdo global que tal desenho ou modelo suscita no utilizador informado deve
diferir da suscitada nesse utilizador por um ou virios desenhos ou modelos anteriores, tomados
individualmente na sua totalidade, e ndo por uma amaélgama de elementos diversos de desenhos ou
modelos anteriores.

B — Quanto a segunda questio prejudicial

54. Na segunda questdo, o érgdo jurisdicional de reenvio pretende saber se um tribunal de desenhos e
modelos comunitirios deve necessariamente considerar vilido um desenho ou modelo comunitario
nao registado, para efeitos do artigo 85.°, n.° 2, do Regulamento n.° 6/2002, no caso de o titular do
direito se limitar a indicar o que constitui o cardter singular do desenho ou modelo ou, pelo
contrdrio, se o titular deve provar que o desenho ou modelo possui cardter singular, em conformidade
com o artigo 6.° desse regulamento.

55. A KMF, o Governo do Reino Unido e a Comissdo defendem a primeira hipdtese, a Dunnes a
segunda.

56. Para responder utilmente ao orgdo jurisdicional de reenvio, parece-me oportuno examinar
globalmente o alcance da presuncdo de validade instituida pelo artigo 85.°, n.° 2, do Regulamento
n.° 6/2002.

57. O artigo 85.° deste regulamento intitula-se «Presuncdo de validade — Defesa quanto ao fundo». O
seu n.° 2 dispde que, «[n]os processos resultantes de acoes de contrafacdo ou de agdes por ameaca de
contrafacdo de um desenho ou modelo comunitério ndo registado, os tribunais de desenhos e modelos
comunitdrios devem considerar o desenho ou modelo comunitirio como vdlido, se o titular desse

18 — Acérdao PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, n.° 58).

19 — Acérdio Neuman e o./José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, n.* 57)

20 — T-153/08, EU:T:2010:248, n.° 23.

21 — Acoérdao Shenzhen Taiden/ITHMI — Bosch Security Systems (Equipamento de comunicagdo) (EU:T:2010:248, n.° 24).
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desenho ou modelo provar que estdo reunidas as condi¢des previstas no artigo [11.°] e indicar em que
aspetos o seu desenho ou modelo comunitario apresenta cardter singular». Acrescenta que o requerido
pode, todavia, contestar-lhe a validade por via de excecdo ou por meio de um pedido reconvencional
de declaracdo de nulidade.

58. Resulta desta disposicdo que, para que um desenho ou modelo seja considerado vélido, o seu
titular deve, por um lado, provar que estio reunidas as condigdes previstas no artigo 11.° do
Regulamento n.° 6/2002 e, por outro, indicar em que aspetos o seu desenho ou modelo comunitario
apresenta carater singular.

1. Prova das condigdes do artigo 11.° do Regulamento n.” 6/2002

59. Nos termos do artigo 11.°, n.° 1, deste regulamento, «[u]lm desenho ou modelo que preencha os
requisitos definidos na seccdo 1 sera protegido enquanto desenho ou modelo comunitirio nao
registado por um periodo de trés anos a contar da data em que o desenho ou modelo tiver sido pela
primeira vez divulgado ao publico na Comunidade».

60. Esta condicdo de divulgacao é, por sua vez, especificada no n.” 2 do mesmo artigo, nos termos do
qual «um desenho ou modelo serd considerado como tendo sido divulgado ao publico na Comunidade
se tiver sido publicado, exposto, utilizado no comércio ou divulgado de qualquer outro modo, de tal
forma que estes factos possam ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em
causa que operam na Comunidade, pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente. No
entanto, ndo se considera que o desenho ou modelo foi divulgado ao ptblico pelo simples facto de ter
sido revelado a um terceiro em condigdes explicitas ou implicitas de confidencialidade».

61. Para beneficiar da presuncdo de validade instituida pelo artigo 85.°, n.° 2, do Regulamento
n.° 6/2002, o titular do desenho ou modelo em questio deve, portanto, antes de mais, provar a
primeira divulgacdo ao publico do seu desenho ou modelo, dentro da Unido Europeia, ndo podendo
esta divulgacdo ter ocorrido hd mais de trés anos (caso contrdrio o desenho ou modelo deixa de ser
protegido).

62. Segundo a Dunnes, dado que o artigo 11.° do Regulamento n.” 6/2002 remete para os requisitos
definidos na seccdo 1 deste regulamento, o titular do desenho ou modelo em questio deve, além
disso, no ambito da sua acdo por contrafacio ou ameaca de contrafacdo, provar o cariter novo e
singular do desenho ou modelo alegadamente protegido, sendo tais requisitos previstos no
artigo 4.° do mesmo regulamento, que se insere na referida secgao 1.

63. Tal interpretacdo parece-me contraria a letra do artigo 85.°, n.° 2, do Regulamento n.° 6/2002 e ao
objetivo prosseguido pelo legislador.

64. Em primeiro lugar, se o titular de um desenho ou modelo comunitdrio ndo registado tivesse que
provar, além da data da divulgacdo do seu desenho ou modelo, o cariter novo e singular do mesmo,
qual seria entdo a utilidade da segunda condicdo prevista no final da primeira frase do artigo 85.°,
n.’ 2, do Regulamento n.” 6/2002, segundo a qual o titular do desenho ou modelo deve «indicar em
que aspetos o seu desenho ou modelo comunitdrio apresenta carater singular»?

65. Além disso, como a Comissdo salienta, com pertinéncia, nas suas observacdes escritas, se o
Tribunal de Justica seguisse a interpretacdo defendida pela Dunnes, o titular de um desenho ou
modelo comunitdrio ndo registado ndo teria que provar apenas o seu cardter novo e singular, mas
também o preenchimento de todos os requisitos previstos na sec¢do 1 do Regulamento n.” 6/2002 (a
visibilidade exigida pelo artigo 4.°, n.° 2, o cardter ndo funcional visado pelo artigo 8.° ou ainda a
conformidade com a ordem publica e os bons costumes prevista no artigo 9.°).
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66. Tal 6nus nao corresponderia certamente ao objetivo prosseguido pelo legislador.

67. Como o considerando 16 do Regulamento n.° 6/2002 recorda, «[a]lguns setores produzem grandes
quantidades de desenhos ou modelos para produtos que frequentemente tém um ciclo de vida
econdmica curto, para os quais uma protecdo que nao implique formalidades de registo constitui uma
vantagem e a duragdo da protecdo desempenha um papel secunddrio. Por outro lado, hd setores da
indastria que atribuem importancia as vantagens do registo, devido a maior seguranca juridica que
proporciona, e que pretendem dispor da possibilidade de um periodo de protecdo mais longo, que
corresponda a duracdo previsivel da comercializacio dos seus produtos». E a diferenca entre estas
duas situagdes que justifica, nos termos do considerando 17, as duas formas de protecdo previstas por
este regulamento, «sendo uma delas de curto prazo, para desenhos ou modelos nao registados, e a
outra a maior longo prazo, para desenhos ou modelos registados».

68. Consequentemente, parece-me que seria contrdrio ao objetivo de simplicidade e de rapidez
subjacente a protecdo do desenho ou modelo comunitirio ndo registado impor ao titular de tal
desenho ou modelo ndo registado que quisesse intentar uma agdo por contrafacdo ou ameaga de
contrafacdo um onus da prova que nido é imposto ao titular de um desenho ou modelo comunitario
registado e que excederia a necessidade de identificacdo do desenho ou modelo em causa.

69. A diferenca de tratamento operada pelo artigo 85.° do Regulamento n.° 6/2002 entre estas duas
categorias de titulares explica-se apenas, com efeito, pela necessidade de determinar o objeto da
protecdo e o seu ponto de partida.

70. Ora, se estes elementos sdo facilmente identificiveis no caso de um desenho ou modelo registado
— devido, precisamente, a formalidade do registo —, ndo serd necessariamente esse o caso de um
desenho ou modelo ndo registado. Esta particularidade explica que o n. 1 do artigo 85.° do
Regulamento n.° 6/2002, ao contrario do seu n.” 2, ndo imponha nenhuma condi¢do a presuncdo de
validade do desenho ou modelo comunitério registado.

71. Em segundo lugar, impor, no ambito de uma acéo por contrafacdo ou ameaca de contrafacdo, a
prova de todos os elementos constitutivos de um desenho ou modelo comunitrio ndo registado ao seu
titular, seria contrario a opcdo do legislador de regular a questdo sob um mesmo artigo intitulado «
Presungdo de validade — Defesa quanto ao fundo» *. Tal exigéncia de prova seria incompativel com a
propria nocao de presuncao.

72. Em terceiro lugar, esta interpretacdo retiraria também uma grande parte do sentido a possibilidade,
conferida pelo artigo 85.°, n.° 2, do Regulamento n.® 6/2002 ao requerido, de contestar a validade por
via de excecdo ou por meio de um pedido reconvencional de declaragdo de nulidade.

73. Com efeito, se o requerente tivesse que provar a novidade e o carater singular do desenho ou
modelo ndo registado cuja titularidade alega, teria, na realidade, que provar a sua validade. Por
conseguinte, o requerido ja ndo teria necessariamente que interpor um pedido reconvencional de
declaracdo de nulidade (ou de contestacdo por via de excecdo) para contestar a validade do desenho
ou modelo ndo registado. Poderia, eventualmente, limitar-se a criticar, no dmbito da sua defesa, os
elementos apresentados pelo requerente em apoio do seu pedido.

22 — O sublinhado é meu.
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74. Acrescento, por fim, que, sendo embora pouco prolixa quanto a esta questdo, a doutrina partilha
da interpretacdo segundo a qual o énus da prova que recai sobre o titular de um desenho ou modelo
comunitdrio ndo registado, no ambito de uma agdo por contrafacdo ou ameaca de contrafacdo, se
limita a divulgagdo do seu desenho ou modelo™.

2. O titular do desenho ou modelo comunitdrio ndo registado deve indicar em que aspetos o seu
desenho ou modelo comunitério apresenta carater singular

75. A letra da segunda condicdo prevista no artigo 85.°, n.° 2, do Regulamento n.” 6/2002 para
beneficiar da presuncdo de validade do desenho ou modelo comunitdrio ndo registado parece-me
desprovida de qualquer ambiguidade.

76. Nos termos da primeira condi¢do, o legislador exige que «o titular desse desenho ou modelo
prov[e] que estdo reunidas as condicoes previstas no artigo [11.°]». Nos termos da segunda condigdo,
limita-se a requerer que o titular «indi[que] em que aspetos o seu desenho ou modelo comunitario
apresenta carater singular».

77. O grau de exigéncia tem de ser diferente, caso contrario ndo teria sido necessario utilizar outro
verbo ap6s a conjungdo «e».

78. Como a Comissdo explica de modo pertinente nas suas observagdes escritas, ao indicar em que
aspetos o seu desenho ou modelo apresenta cardater singular, o requerente especifica o objeto da
protecdo reivindicada. Deste modo, define o ambito da comparagdo com o desenho ou modelo
contestado e permite ao requerido, eventualmente, orientar de modo adequado o seu eventual pedido
reconvencional de declaracdo de nulidade. Esta diferenca relativamente ao titular de um desenhou ou
modelo comunitério registado explica-se, mais uma vez, pela inexisténcia de formalidades de registo.

79. Além disso, os trabalhos preparatérios confirmam a ideia segundo a qual a diferenca entre a
necessidade de produzir a prova da divulgacdo, por um lado, e a mera indicacdo do carater singular
do desenho ou modelo comunitério ndo registado, por outro, ndo ¢é fortuita.

80. Com efeito, enquanto que o artigo 89.° da proposta alterada de Regulamento (CE) do Conselho
relativo aos desenhos ou modelos comunitirios da Comissdo previa que «o titular do direito [devia]
apresentar provas que confirmem a sua pretensio de que o desenho ou modelo possui carater
singular» ** para beneficiar da presuncdo de validade, o Parlamento Europeu prop6s que o titular devia
«demonstrar de forma circunstanciada que o desenho ou modelo possui carater singular» *.

81. Embora esta redacdo tenha sido adotada pela Comissdo em determinadas versdes linguisticas da
sua nova proposta alterada de Regulamento do Conselho relativo aos desenhos e modelos
comunitdrios*, o texto que veio finalmente a ser adotado limitou-se a uma mera «indicagio» dos
elementos que conferem cardter singular ao desenho ou modelo.

23 — V., nomeadamente, Stone, D., European Union Design Law — A Practitioners’ Guide, Oxford University Press, 2012, n.”* 18.18 e 18.25; Saez,
V. M., «The unregistered Community design», European Intellectual Property Review, 2002, vol. 24, n.° 12, p. 585 a 590, em especial p. 589;
Otero Lastres, J. M., «Concepto de diseno y requisitos de proteccién en la nueva ley 20/2003», em Actas de derecho industrial y derecho de
autor, tomo XXIV, Instituto de derecho industrial (Universidad de Santiago de Compostela), Madrid — Barcelona, 2004, p. 54 a 90, em
especial p. 90; Llobregat Hurtado, M.-L., «Régimen juridico de los dibujos y modelos registrados y no registrados en el Reglamento 6/2002
del Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos et modelos comunitarios», em La marca comunitaria, modelos y dibujos
comunitarios. Andlisis de la implantacion el Tribunal de marcas de Alicante, Estudios de Derecho Judicial, n.° 68, Madrid, 2005, p. 119
a 198, em especial p. 172 e 176.

24 — COM(1999) 310 final (JO 2000, C 248 E, p. 3). O sublinhado é meu..

25 — Alteragdo 18 do Parlamento (JO 2001, C 67, p. 340). Texto em italico no documento original.

26 — V. neste caso a versdo francesa (JO 2001, C 62 E, p. 173).
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82. Por estas razdes, parece-me que exigir ao titular de um desenho ou modelo comunitdrio nao
registado que produza a prova do cardter singular do seu desenho ou modelo seria contrario a
evolucdo da vontade do legislador, tal como esta pode ser deduzida dos trabalhos preparatérios e da
evolucdo do texto durante o processo legislativo.

83. Consequentemente, considero que um tribunal de desenhos e modelos comunitirios deve
necessariamente considerar valido um desenho ou modelo comunitério ndo registado, para efeitos do
artigo 85.°, n.” 2, do Regulamento n.” 6/2002, se o titular provar, por um lado, quando foi feita a
primeira divulgacdo ao publico do seu desenho ou modelo e se indicar, por outro, os elementos do
seu desenho ou modelo que lhe conferem caréter singular?”.

V — Conclusao

84. Atendendo a todas as consideragdes precedentes, proponho ao Tribunal de Justica que responda as
questoes prejudiciais da Supreme Court do seguinte modo:

1) O artigo 6. do Regulamento (CE) n.” 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo
aos desenhos ou modelos comunitdrios, deve ser interpretado no sentido de que, para que se
possa considerar que um desenho ou modelo apresenta carater singular, a impressdo global que
tal desenho ou modelo suscita no utilizador informado deve diferir da suscitada nesse utilizador
por um ou vérios desenhos ou modelos anteriores, tomados individualmente na sua totalidade, e
ndo por uma amalgama de elementos diversos de desenhos ou modelos anteriores.

2)  Para que um tribunal de desenhos e modelos comunitarios considere vilido um desenho ou
modelo comunitdrio ndo registado, para efeitos do artigo 85.°, n.° 2, do Regulamento n.° 6/2002,
o titular do desenho ou modelo deve apenas, por um lado, provar quando foi feita a primeira
divulgacdo ao publico do seu desenho ou modelo e, por outro, indicar o ou os elementos do seu
desenho ou modelo que lhe conferem um carater singular.

27 — V., neste sentido, Stone, D., op. cit., n.”* 18.23 e 18.25.
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