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Resumo

A paroddia, enquanto imitagdo com proposito humoristico de um desenho ou modelo,
tem de se inspirar nas caracteristicas da aparéncia do produto que utiliza. No entanto, a parddia
deve possuir caracter proprio, de modo a diferenciar-se do produto que evoca. Quanto a isto,
compreende-se o desagrado do titular de um desenho ou modelo em ver a sua criagdo como
objeto de criticas que poderdo perturbar o seu direito de exclusivo e, consequentemente, a sua
atividade comercial

Desta forma, a presente dissertacdo tem como objetivo compreender de que modo ¢é que
a parodia ¢ admissivel no ambito deste regime e ainda, se existe possibilidade para a prote¢ao

de uma parodia enquanto desenho ou modelo.

Palavras-Chave: Parddia, Desenho ou Modelo, Direito de Propriedade Industrial, Liberdade

de expressao.



Abstract

Parody, as an imitation with a humorous purpose of a design or model, must draw
inspiration from the characteristics of the appearance of the product it utilizes. However, parody
must possess its own character to distinguish itself from the product it evokes. In this regard,
one can understand the displeasure of the owner of a design or model upon seeing their creation
as the object of criticism that may disrupt their exclusive rights and, consequently, their
commercial activity.

Therefore, this dissertation aims to understand how parody is admissible within the
scope of this regime and, furthermore, if there is a possibility for the protection of a parody as

a design or model.

Keywords: Parody, Design or Model, Industrial Property Rights, Freedom of Expression.
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1. O Problema

Sempre se ouviu dizer que ndo existem segundas oportunidades para criarmos uma boa
primeira impressdo!, por norma os seres humanos demoram cerca de um décimo de segundo a
criar uma impressdo sobre alguém?. O mesmo acontece quando nos deparamos com um
produto pela primeira vez. Os consumidores adquirem os produtos com base na informacao
que se encontra disponivel naquele momento?, informagdo esta, que diz respeito a aparéncia
do produto (isto €, a forma ou embalagem do produto), cor, nome da marca, preco, entre
outros*.

Nos dias de hoje, a aparéncia dos produtos ¢ cada vez mais importante na escolha dos
consumidores, muitas vezes em detrimento dos restantes fatores (como o preco, qualidade e
funcionalidade do produto)’. Neste sentido, se a primeira impressdo que um consumidor
obtiver de determinado produto ndo for muito boa este, muito provavelmente, ndo ird adquirir
tal produto.

Contudo, os consumidores ndo adquirem produtos apenas porque estes possuem um
design apelativo. Em certos casos, determinados produtos conferem um certo status a quem os
adquire®. Esta importancia que as pessoas atribuem a aparéncia dos produtos, esta estreitamente
associada ao conforto econdémico dos consumidores. Isto porque, os consumidores que
possuem capacidade financeira para tal, podem optar por produtos de marca, mais caros e, por
norma, de melhor qualidade — em vez de produtos semelhantes que desempenhem a mesma

funcionalidade, mas que sejam consideravelmente mais baratos.

' Frase de Will Rogers. Frase retirada do site Forbes Quotes: Thoughts on the business of life:

https://www.forbes.com/quotes/9717/ (consultado pela ultima vez a: 29/06/2024)

2 Com base apenas na aparéncia fisica da pessoa in WILLIS, J. & TODEROV, A., First impressions: making up
your mind after a 100-ms exposure to a face. Psychological Science, Vol. 17, 2006, pp-592-598. Disponivel em:

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2021-02/first-impressions-matter.pdf

(consultado pela ultima vez a: 28/03/2024)

3 HO, COLIN AND MU, JIONGMING, First Impressions Matter: Understanding the power of spontaneous
reactions to develop stronger innovations, IPSOS Views, February 2021, pp.3-6.

4MACEDO, JOANA, Marcas de forma, funcionalidade e concorréncia: cole¢do de estudos de direito intelectual,
Tomo III, Almedina, Coimbra, julho de 2018, pp.11-12.

5 SILVA, PEDRO SOUSA, “drtigo.173.°”, do CPI, In AA.VV. Cédigo da Propriedade Industrial Anotado,
Almedina, Coimbra, 2021, p.719.

® E o que acontece com as Birkin bags ou os famosos sapatos Louboutin com a sua iconica sola encarnada.



Este esforco criativo associado ao design da aparéncia dos produtos, ¢ protegido pelo
direito dos desenhos e modelos. Enquanto forma de protecdo, o direito dos desenhos € modelos
atribui um direito de exclusivo temporario ao criador, permitindo que este possa “(...) extrair
do mercado a remuneragdo do seu esforgo criativo’”’, € em simultaneo, evitar, comportamentos
parasitarios € a eventual concorréncia desleal®. Ao estipular esta prote¢do, o direito dos
desenhos e modelos incentiva a criacdo de novos designs, contribuindo para a inovagdo e
desenvolvimentos de novos e melhores produtos industriais®. Adicionalmente, os desenhos e
modelos registados possuem valor comercial, por exemplo, como ativos para licenciamento ou
venda, ou como parte integrante da identidade de uma marca. A este proposito, determinadas
marcas ao registarem os seus desenhos ou modelos asseguram a sua distingdo no mercado, uma
vez que adquirem uma vantagem competitiva através da criagdo de designs exclusivos e
reconheciveis globalmente — como acontece com as famosas malas da Louis Vuitton, da
Hermeés, Chanel, entre outras.

Geralmente, a aparéncia dos produtos ¢ protegida pelo regime dos desenhos ou
modelos. No entanto, existe a possibilidade dos desenhos ou modelos beneficiarem de prote¢ao
simultdnea dos direitos de autor'®, sendo para tal necessario que os DMs preencham os
requisitos de protecao de ambos os regimes. Contudo, ¢ importante deixar claro que, apesar de
alguns desenhos ou modelos poderem ser protegidos pelos Direitos de Autor, podendo
beneficiar desta prote¢do cumulativa, tal ndo significa que todos possam ser.

Adicionalmente, se a aparéncia estética de um produto permitir que este se distinga dos
demais produtos da mesma natureza disponiveis aos consumidores, entdo o produto em questao
possui capacidade distintiva ou identificadora — tomem-se como exemplos, a garrafa de vidro
da Coca-cola ou a famosa caixa azul da Tiffany & Co. Nestes casos, os desenhos ou modelos
sdo passiveis de serem protegidos pelo direito das marcas, enquanto marcas de forma (art.208.°,
do CPI).

Uma vez protegida a aparéncia de um produto, os titulares dos direitos de propriedade

industrial podem enfrentar alguns riscos no ambito do seu direito de exclusivo, como a

7 SILVA, PEDRO SOUSA E, Direito Industrial: Nogoes Fundamentais, Almedina, Coimbra, 2* edi¢do, 2020,
p.96.

8 A protegdo conferida pelos desenhos e modelos impede que terceiros se aproveitem ilegalmente do trabalho
criativo de outros.

9 Considerando 7, do RDM.

10 Os Direitos de Autor, protegem obras originais (art.2.°, do CDADC), do dominio literario, cientifico ou artistico

(art.1.°, do CDADC).



concorréncia desleal, a falsificacdo dos seus produtos, entre outros. Entre estes riscos, um
possivel conflito que pode gerar oposicdo entre os titulares de direitos de propriedade
intelectual e o interesse daqueles que recorrem a sua liberdade de expressao (art.37.°, n.° 1, da
CRP), ¢ a utilizagdo de desenhos ou modelos enquanto objeto de paroddia.

O caso Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag, Inc.!!, submetido ao US District
Court, Southern District of New York, trata-se de um cado no qual ocorre a pardédia de um
direito de propriedade intelectual. Neste caso, a Louis Vuitton (LV) sentiu que era necessario
defender-se contra a utilizacdo do seu modelo Speedy Bandouliere 30, por parte da My Other
Bag (MOB).

Figura 2 - Modelo Speedy Bandouliére 30 da Louis Figura 1 - Monograma Toile da Louis Vuitton
Vuitton

A MOB comercializou uma fote bag que possuia uma caricatura “cartoon-like” do
modelo Speedy Bandouliere 30, trocando as suas iniciais “LV” do padrao Toile da Louis

Vuitton, pelas suas iniciais “MOB”.

" Acérdio do US District Court, Southern District of New York, de 6 de Janeiro de 2016, Louis Vuitton Malletier,
SA. v. My Other Bag, Inc., no ambito do processo 14-CV-3419.

Disponivel em: https:/casetext.com/case/malletier-v-my-other-bag-inc-2 (consultado pela ultima vez a
10/04/2024) e https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2014cv03419/426900/119/
(consultado pela ultima vez a 04/03/2024).

10



Figura 3 — Tote bag da MOB com um desenho "cartoon like" do modelo Speedy Bandouli¢re 30 da Louis
Vuitton

Figura 4 - Caricatura da MOB, do monograma Toile da Louis Vuitton

E através destas malas de pano que a MOB, fortemente influenciada pelos autocolantes
“My Other Car..”, brinca com a ideia de que as malas high-end nao sdo malas praticas para o
everyday use — como por exemplo, ndo servem para transportar compras de supermercado ou
roupa de ginasio —, sendo estas as situagdes que “(...) every girl needs that perfect other bag”'?.
A este proposito, o US District Court concedeu razao a My Other Bag, determinado que a sua
utilizagcdo dos desenhos e modelos da LV consistia um caso de parddia, pelo que se encontrava
protegida no ambito do fair use.

Este caso apesar de ter sido resolvido no ambito do direito das marcas, possui

aplicabilidade no ambito do direito dos desenhos ou modelos. A relevancia deste caso, para a

presente dissertagdo deve-se ao facto de, através dele, conseguirmos verificar alguns dos

12 Retirado do site da My Other Bag (México): https://www-myotherbagmexico-com.translate.goog/pages/acerca-

de-nosotros? x_tr sl=es& x tr tl=pt& x tr hl=pt-PT& x tr pto=sc (consultado pela dltima vez a:

04/03/2024)
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desafios que os titulares dos direitos de propriedade industrial podem enfrentar, em concreto,
a realizacdo de parddias cujo objeto beneficia de prote¢do enquanto desenho ou modelo
registado.

Neste sentido, a presente dissertacdo tera como objetivo compreender se ¢ admissivel a
realizagdo de parddias de DMs, ao abrigo da lei portuguesa, ou se estamos perante uma violagao
de um direito de exclusivo; e ainda, caso o criador da parddia o pretenda, se ¢ possivel proteger

a sua parddia enquanto DM.

12



2. A Parodia

A parodia ndo € um conceito novo, tendo uma existéncia bastante longa, este termo teve
origem na Grécia Antiga onde foi utilizado pela primeira vez, em 335 A.C, por Aristoteles'.

Apesar da sua longa existéncia, ndo existe uma definicdo concreta do conceito de
parddia, uma vez que esta tem vindo a mudar com o passar do tempo'4. O legislador portugués
optou por ndo definir o conceito de parddia, uma vez que a sua transposi¢ao para os direitos de
autor era facultativa, no entanto, até ha bastante pouco tempo a parddia encontrava-se incluida
no elenco da obras originais. Contudo, recentemente, a Proposta de Lei 114/XIV/3? transpos
para o ordenamento juridico portugués a Diretiva (UE) 2019/790'°. Com base no art.17.°, n.°
7, alinea b), da Diretiva (UE) 2019/790 (e tendo em consideragdo o art.5.°, n.° 3, alinea k), da
Diretiva 2001/29)', os Estados Membros devem assegurar que se possa invocar, enquanto
excecdo!” ou limitagdo aos direitos de autor, a utilizagdo de uma obra protegida para efeitos de
parddia. Deste modo, a Proposta de Lei 114/X1V/3* revogou a disposi¢do prevista na alinea n),
do n.° 1, do art.2.°, do CDADC relativa a parddia enquanto obra original, passando agora a
estar consagrada no art.75.°, n.° 2, al. x, no ambito das utilizagdes livres. Esta atualizacdo do
Codigo dos Direitos de Autor e Direitos Conexos obriga a um novo tratamento da parddia no
ambito dos direitos de autor.

Deste modo, continuando sem uma defini¢do para o conceito de parddia, cabe agora a

jurisprudéncia e a doutrina definir o conceito de parddia e aplicd-lo ao caso concreto. A este

13 JACQUES, SABINE, The Parody Exception in Copyright Law, Oxford University Press, First Edition, 2019,
p-1.

14 ZARATE, CAROLINA TOBAR, Permiso para Reir: La Parodia como Limitacién al Derecho de Autor, Revista
de Derecho Privado n.° 52, 2014, p.10. Disponivel em: https://www.redalyc.org/pdf/3600/360033223019.pdf
(consultado pela ultima vez a 23/05/2024).

15 Relativa aos Direitos de Autor e Direitos Conexos no Mercado Unico Digital.

1*ASSOCIACAO PORTUGUESA DE DIREITO INTELECTUAL, Nétula sobre as Propostas de Lei n.° 113/XIV
e 114/XIV em Matéria de Direitos de Autor e Direitos Conexos no Mercado Unico Digital, Lisboa, 2021.
Disponivel em: ASSOCIACAO PORTUGUESA DE DIREITO INTELECTUAL, Noétula sobre as Propostas de

Lei n.° 13/XIV e 114/XVI em matéria de direito de autor e direitos conexos no mercado unico digital, p.14

(consultado pela ultima vez a:30/06/2024).

17 VOORHOOD, DIRK, La liberté d’expression est-elle un argument légitimeen faveur du non-respect du droit
d’auteur? La parodie en tant que métaphore, em Droit d’auteur et liberté d’expression: regards francophones,

d’Europe et d’ailleurs, Larcier, 2006, p.51.
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nivel, na Unido Europeia, a parodia foi abordada pela primeira vez no caso Deckmyn’$, no qual
o Tribunal de Primeira Instancia de Bruxelas entendeu que a parddia deveria ser vista enquanto
conceito autdbnomo em todo o territdrio europeu, e cuja defini¢do deveria provir do seu sentido
habitual da linguagem corrente!®. No entanto, apesar continuar sem nos fornecer uma definigio
concreta do conceito de parddia, o caso Deckmyn indica dois requisitos necessarios para a sua
constitui¢do, nomeadamente: (i) tratar-se de uma obra inspirada noutra anteriormente protegida
e; (ii) constituir uma manifestagdo humoristica da obra pré-existente?’.

Ja no dicionario de lingua portuguesa o conceito de parddia encontra-se previsto como
(1) a “imita¢do de um texto literario, de uma personagem ou de um tema, com propositos
irénicos ou cémicos” ou ainda, (ii) como a “imitagdo ridicula ou cinica de qualquer coisa’".
Neste sentido, LUIS MENEZES LEITAO define a parédia como uma obra inspirada “(...) em
obras anteriores, normalmente realizadas com fins humoristicos .

As parddias s@o bastante comuns no ambito dos direitos de autor, pois o seu regime
admite-as enquanto exceg¢des?’; comparativamente aos direitos de propriedade industrial, onde
ndo existe nenhuma concretizacdo legislativa nesse sentido. Isto, deve-se, essencialmente, a
natureza das obras protegidas pelos direitos de autor. Por um lado, as obras do dominio literario,

cientifico e artistico®*, como por exemplo livros, artigos, musicas e filmes?*, sdo alvos mais

obvios para a realizagdo de parodias. Tal, deve-se ao seu conteido de caricter narrativo e

18 Acorddo do Tribunal de Primeira Instincia de Bruxelas, de 3 de setembro 2014, processo C-201/13 ECLL:EU:C:
2014:2132, «Johan Deckmyn e Vrijheidsfonds VZW contra Helena Vandersteen e 0.»

Y RENDAS, TITO e SILVA, NUNO SOUSA E, Direito de Autor nos Tribunais, Universidade Catdlica Portuguesa
Editora, Abril de 2019, p.340.

20 Neste sentido, veja-se LEITAO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES, Direito de Autor, Almedina,
Coimbra, 4* Edi¢do, Margo 2021, p.96, que define a parddia como “obras inspiradas em obras anteriores,
normalmente realizadas com fins humoristicos”.

21 Definigdo prevista no Dicionario Infopédia (Dicionarios da Porto Editora). Disponivel em:
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/par%C3%B3dia (consultado pela ultima vez a:
26/03/2024).

22 Cfr. LEITAO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES, op.cit., p.96

2 Art.75.°, n.° 2, alinea x), do CDADC.

24 Art.1°, do CDADC.

25 ASCENSAO, JOSE DE OLIVEIRA, Direito Autoral, Renovar, Rio de Janeiro, 2* Edigdo, 1997, p.65.

14



estético complexo?®, que mais facilmente se pode converter em contetido humoristico?’. Por
outro lado, os direitos de autor estdo fortemente ligados a personalidade dos seus autores, pois
existe uma conexdo pessoal entre o autor e a sua obra?® que, por sua vez, controla 0 modo como
este pretende que a obra seja utilizada ou apresentada ao publico. Assim, a previsdo da parddia,
enquanto utilizagdo livre dos direitos de autor, permite que os direitos morais dos autores sejam
respeitados e, em simultdneo, reconhece o direito fundamental a liberdade de expressdo do
criador da parddia.

Ja no Ambito da propriedade industrial, a realizacdo de parddias ¢ mais dificil. Pois, por
um lado, estamos perante direitos de exclusivo, ou monopdlios de exploragdo?’, cujos limites
sdo muito faceis de ultrapassar — direito dos desenho ou modelos, ndo existe uma margem tao
grande, como a prevista nos direitos de autor, para a criacdo de parddias sem que estas violem
direitos de exclusivo. Por outro lado, os desenhos e modelos, apenas protegem a aparéncia
estética de produtos®?, pelo que, o seu contetido, por ndo ser tio complexo, ndo tem “tanto por
onde se pegar”. Apesar disto, a realizagdo de parddias no ambito da propriedade industrial ndo
¢ impossivel.

Assim, iremos focar-se-4 na figura da parddia dentro do contexto relevante para o

direito dos desenhos e modelos.

26 Com a expressdo “contetido narrativo € estético complexo”, o que pretendemos dizer € que as obras protegidas
pelo regime dos direitos de autor, possuem elementos complexos como personagens, didlogo, temas, estilo de
musica, entre outros que, porventura, ndo tém lugar no direito da propriedade industrial. Estes elementos
complexos das obras facilitam o surgimento de parodias, na medida em que consistem em elementos mais
suscetiveis a criticas.

27 Tome-se como exemplo, o filme The Starving Games que é uma parddia do filme The Hunger Games; ou a
personagem Austin Powers que constitui uma parddia do James Bond, entre outros.

28 [sto porque a obra criada por um autor pode ser vista como uma expressdo da personalidade tnica do autor. In
YONOVER, GERI J., The precarious balance: moral rights, parody and fair use, Cardozo Arts & Entertainment
Law Journal, Vol. 14, n.° 1, 1996, pp.88-89.

29 ASCENSAOQ, JOSE DE OLIVEIRA, Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade, in Revosta da Ordem dos
Advogados, Ano 61, n° 3, Lisboa, Ordem dos Advogados, 2001, p.1196. Disponivel em:
http://www.oa.pt/upl/%7B10ca2eef-a374-4211-8b85-3541b0658872%7D.pdf (Consultado pela ultima vez a:
29/06/2024).

30 Art.173.°, do CPI ¢ art.3.°, alinea a), do RDM.
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2.1. A Paroddia enquanto garantia da liberdade de expressao

A liberdade ou direito de expressdo corresponde ao “direito de ndo ser impedido de
exprimir-se e de divulgar ideias e opinioes’!. Enquanto modo de manifestagdo’? e elemento
fundamental da pessoa humana*, a liberdade de expressdo constitui um direito que nido pode
ser “(...) impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de censura’*. No entanto, ndo se
trata de um direito exclusivo a pessoas singulares, pelo que nos termos do art.12.°, n.° 2, da
CRP as pessoas coletivas também beneficiam deste direito’.

Este conceito encontra-se previsto no art.37.°, n.° 1, 1* parte, da CRP, segundo o qual
todos “(...) tém o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela
imagem ou por qualquer outro meio°.

JOSE MELO ALEXANDRINO, decompde o ambito de protegdo da liberdade de
expressdo em duas partes: numa vertente material € numa vertente formal®’. Por um lado, a
vertente material compreende a reflexdo, criacdo de uma opinido propria e a sua respetiva
exteriorizagdo. Ja a vertente formal corresponde a forma de divulgacdo do pensamento, ou seja,
consiste em “(...) utilizar os mais diversos meios adequados a divulgagio do pensamento 5.

Deste modo, sendo a parddia uma forma de critica, constitui a vertente material da

liberdade de expressao, na medida em que consiste na formagao de uma opinido, a qual é depois

3L CANOTILHO, J.J. GOMES e MOREIRA, VITAL, Constitui¢io da Republica Portuguesa Anotada, Coimbra
Editora, Vol 1, 4* Edigdo, 2007, p.572.

32 MIRANDA, JORGE, Direitos Fundamentais, Almedina, Coimbra, 2017, p.115. O mesmo autor entende que o
direito da liberdade de expressdo, enquanto direito de liberdade tem “(...) por conteudo positivo o direito de
decidir, por si, agir ou ndo agir e por conteudo negativo ndo sofrer o sujeito interferéncia, impedimentos ou
constrangimentos (...)". In Cfr. MIRANDA, JORGE, op. cit., p.152.

33 MACHADO, JONATAS E. M., Liberdade de expressio: dimensdes constitucionais da esfera piiblica no
sistema social, Coimbra Editora, Coimbra, 2002, pp.416-417.

3 Art.37.°, n.° 2, da CRP. A proibigdo da censura é uma proibigio geral.

35 Cfr. CANOTILHO, J.J. GOMES e MOREIRA, VITAL, op.cit., p.576.

36 No entanto, a o conceito de liberdade de expressdo previsto na nossa CRP ¢ diferente do previsto no art.19.°, da
Declaragdo Universal dos Direitos do Homem e, ainda do art.10.%, n.° 1, da Convengdo Europeia dos Direitos do
Homem.

37 ALEXANDRINO, JOSE MELO, “O Ambito Constitucionalmente Protegido da Liberdade de Expressio” In
AA.VV, Media, Direito e Democracia: I Curso Pos-Graduado em Direito da Comunicag¢do, Almedina, Coimbra,
2014, pp.50-53.

3% Cfr. MACHADO, JONATAS E. M., op.cit., p. 417.
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exteriorizada enquanto manifestagio humoristica de uma obra pré-existente*® (vertente
formal). Assim sendo, a parddia enquadra-se no ambito do art.37.°, n.° 1, da CRP, constituindo
uma garantia de liberdade de expressdo. Esta mesma ideia foi afirmada pelo Acorddo do
Tribunal da Relacdo de Lisboa, no ambito do processo 142/09.7TCFUN.L1-2, nos seguintes
termos: “A linguagem satirica, mesmo acintosa e desagradavel, é uma linha de formulag¢do de
critica social que merece prote¢do no ambito da liberdade de expressdo”. Na mesma linha de
pensamento, JONATAS MACHADO entende que o ambito da liberdade de expressido deve, de
facto, ser alargado a figura da parddia, “(...) mesmo nas suas formas mais extremas, quando se
trate da discussdo sobre assuntos e pessoas de interesse publico”*°. Isto, porque a prote¢io da
parddia decorre da fungdo social que esta desempenha na “(...) estruturacdo e enriquecimento

simbélico e critico do discurso publico™™!.

2.2. Elementos constitutivos da parodia
Apesar de nao existir uma definicdo concreta do conceito de parddia, ¢ possivel

distinguir trés caracteristicas fundamentais das parodias, nomeadamente: (1) a evocacdo de

“algo” existente; (2) caracter original proprio; € (3) que possua uma finalidade humoristica*.

2.2.1. Evocacao de “algo” existente

As parddias tém como base algo ja existente — pode ser uma obra, ou um desenho ou

modelo pré-existente — para a sua criagao.

39 “4 obra anterior s6 dd o tema, mas a parédia faz uma criagdo peca por pega de que resulta um novo conjunto
(...)”. In, Cfr. ASCENSAO, JOSE DE OLIVEIRA, Direito Autoral, op.cit., p.66.

40 Cfr. MACHADO, JONATAS E. M., op.cit., p. 829.

41 Cfr. MACHADO, JONATAS E. M., op.cit., p. 829.

42 Cfr. RENDAS, TITO e SILVA, NUNO SOUSA E, op.cit., p.340. Veja-se 0 Acorddo do Tribunal de Primeira
Instancia de Bruxelas, processo C-201/13, de 3 de setembro 2014, ECLI:EU:C: 2014:2132, «Johan Deckmyn e
Vrijheidsfonds VZW contra Helena Vandersteen e o.», paragrafos 20 e 21. E, ainda, ASCENSAO, JOSE DE
OLIVEIRA, Direito Autoral, op.cit., pp.65-66.
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A propria natureza da parddia reside na imitag¢@o ou alteragdo criativa do “(...) tema ou

43 que esta utiliza como inspiragdo**, de modo que o publico-alvo consiga perceber

motivo (...)
e identificar a referéncia. Sem esse reconhecimento por parte do publico, a parddia perde o seu
impacto e ndo funciona*®, uma vez que o contetido humoristico das parddias se sustenta na
comparagdo entre a parodia e o tema ou motivo que lhe deu origem.

Assim, apesar de precisar de referenciar “algo” (obra, objeto, etc) ja existente, como
inspira¢do para a sua criagdo, a parddia corresponde a um contributo novo. No entanto, esta

deve possuir caracteristicas unicas que permitam o seu publico-alvo distinguir a obra parodiada

da parddia em si.

2.2.2. Caracter Original Proprio da Parddia

O facto da parddia utilizar, como inspiragdo, um tema ou objeto anterior pode suscitar
algumas duvidas relativamente a exigéncia do seu caracter original proprio, uma vez que a
parodia ndo constitui um conceito absolutamente original.

Quanto a isto, JOSE OLIVEIRA ASCENSAO entende que a parddia ndo se pode limitar
“(...) ao mero aproveitamento do tema anterior. Tem de se apreciar o seu proprio grau de
criatividade (...) ’**. Na mesma linha de pensamento, LUIS MENEZES LEITAO indica que as
parddias devem ultrapassar a “(...) mera reprodugdo ou transformacgdo da obra, uma vez que,
se se verificarem apenas estas situagdes, havera necessidade de autorizagdo do autor (...)"?,
ou, no nosso caso, do titular do direito de exclusivo.

Em contraposi¢ao, no caso Deckmyn, o Tribunal de Primeira Instancia de Bruxelas

entendeu que ndo se exige da parddia um caracter original proprio. Antes, 0 que se exige as

parddias ¢ que estas “(...) apresentem diferencas percetiveis relativamente a obra original

43 Cfr. PEREIRA, ALEXANDRE DIAS, op.cit., p.867.

4 LOURO, CATARINA VIDEIRA, Enjoy Parody, in Propriedade Intelectuais, n.° 6, Universidade Catdlica
Editora, Lisboa, 2016, p.21.

Disponivel em: https://www.plmj.com/xms/files/v1/2017 PDF/Louro_Enjoy Parody.pdf (Consultado pela
ultima vez a: 26/05/2024).

45 MARTINS, JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA, Parédia e Literatura Portuguesa: da Revisdo Tebrica ds

Potencialidades Didaticas, Repositorio Institucional da Universidade Catdlica Portuguesa, 2013, p.144.
Disponivel em: https://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/34462 (Consultado pela tltima vez a: 26/05/2024).

46 Cfr. ASCENSAO, JOSE DE OLIVEIRA, Direito Autoral, op.cit, pp.65-66.

47 Cfr. LEITAO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES, op.cit., p.97.
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objeto de parédia’*. No entanto, ainda quanto a este pronto, PATRICIA AKESTER considera
que a parddia possui identidade propria, uma vez que, ainda que esta se aproveite de uma obra
jé existente contém “(...) fruto do esfor¢o criador e engenho [do autor da parddia], emergindo
num contexto de liberdade criativa”.*

A parodia deve conseguir distanciar-se o suficiente do objeto parodiado, de modo que

existam diferengas percetiveis entre ambos®’.

2.2.3. Finalidade humoristica da paroédia

O ultimo elemento constitutivo de uma parddia, diz respeito a sua finalidade
humoristica®!.

Assim, a parodia deve ser criada com o fim de, através do humor, transmitir ao publico
uma certa critica, comentario ou opinido do seu criador®2. Por outras palavras, a parodia

consiste numa manifestagao humoristica de uma obra existente.

2.3. As Possiveis Estratégias de Pardodia

48 Acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de Bruxelas, de 3 de setembro 2014, processo C-201/13, paragrafo
21.

4 AKESTER, PATRICIA, Codigo do Direito de Autor e Direitos Conexos Anotado, Almedina, Coimbra, 2017,
p47.

0 Neste sentido, “(...) a parddia faz uma criagdo pega por pega de que resulta um novo conjunto”. In Cft.
ASCENSAO, JOSE DE OLIVEIRA, Direito Autoral, op.cit., pp.66

SU Cfr. LEITAO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES, op.cit., p.96.

52 Tome-se como exemplo, o filme Shrek que constitui uma parddia dos contos de fadas tradicionais € os seus
estereotipos, nomeadamente a nogdo convencional de beleza (evidente na personagem Fiona), o heroismo ¢ o
tradicional final feliz. Veja-se também a cole¢do “Chewy Vuiton” de os brinquedos para caes, da marca Haute
Diggity Dog, com os conhecidos padroes da LV. Deste modo, a Haute Diggity Dog goza o facto de possuir items

de marcas de luxo “eleva” o status do consumidor.
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As paroddias, por norma, utilizam o humor para realizar comentarios ou criticas sobre a
obra ou objeto em que se inspiraram. No entanto, existe a possibilidade destas ridicularizarem
sob a forma de critica ou comentario situagdes alheias a coisa que lhes serviu de inspiragdo™.

Deste modo, pode dizer-se que existem duas possiveis estratégias aquando da
realiza¢do de uma parddia: (i) as target parodies®; e (ii) as weapon parodies™.

No que concerne as farget parodies, estas correspondem a parodias que se concentram
apenas em ridicularizar apenas o objeto da sua inspiragdo. Estas parodias ndo tém,
necessariamente, a inten¢do de realizar uma critica social ou comentario. Tomem-se como
exemplos de paroddias alvo, o caso da LV e da MOB, mencionado anteriormente e, ainda os
brinquedos para caes da colecdo “Chewy Vuiton”, comercializados pela Haute Diggity Dog.
Em ambos os casos o alvo da parddia ¢ a marca Louis Vuitton.

Quanto as weapon parodies, estas direcionam a sua critica ou comentario a situagdes
alheias ou a temas sociais de maior amplitude. A este propoésito, recorremos novamente ao
exemplo da “Chewy Vuiton”, pois estes brinquedos constituem também a uma weapon parody.
Com esta weapon parody, a Haute Diggity Dog, pretendeu criticar a cultura consumista e,
simultaneamente, os valores excessivos dos produtos de luxo que, por serem tdo caros nao
devem ser roidos por um ci0°°.

Posto isto, apesar de existirem duas estratégias de parddia, tal ndo significa que quem
pretenda realizar uma parddia se tenha de vincular apenas a uma delas. Tal como a Haute
Diggity Dog e os seus brinquedos “Chewy Vuiton”, ¢ possivel recorrer a ambas e utiliza-las

em simultaneo.

53 SPIES, ANNA, Revering Irreverence: a Fair Dealing Exception for both Weapon and Target Parodies,
University of New South Wales (UNSW) Law Journal, Volume 34(3), 2011, p.1122. Disponivel em:
https://www.unswlawjournal.unsw.edu.au/wp-content/uploads/2017/09/34-3-2.pdf (Consultado pela tltima vez a:

26/05/2024).

54 A sua tradugdo para portugués corresponde a parddias alvo.

55 A sua tradugdo para portugués corresponde a parddias como arma.

% Acordido do US Court of Appeals for the Fourth Circuit, Louis Vuitton Malletier, SA. V. Haute Diggity Dog,
LLC, 507 F.3d 252, 256 (4" Cir. 2007). Disponivel em: https://www.law.berkeley.edu/files/louisvuitton.pdf
(consultado pela ultima vez a 13/05/2024).
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3. Os Desenhos ou Modelos

O Direito dos Desenhos ou Modelos (DMs), corresponde a um titulo de propriedade
industrial, que fornece ao seu titular um direito de exclusivo de exploragdo”’.

Esta modalidade do Direito da Propriedade Industrial, no préprio nome, faz alusio a
dois conceitos que a primeira vista nos podem parecer distintos — os desenhos e os modelos.
Contudo, juridicamente, a doutrina entende que ndo existe qualquer distin¢ao entre eles. Trata-
se, antes, de um conceito unico, no qual os conceitos de “desenho” e “modelo” apenas se
diferenciam no facto de se referirem a produtos de diferentes dimensdes — ou seja, enquanto os
desenhos dizem respeito a produtos bidimensionais, os modelos, por sua vez, dizem respeito
aos produtos tridimensionais’®.

Assim, estamos perante um Unico regime que visa proteger objetos que “(...)
apresentem um cardcter utilitario e possam ser produzidos em massa. Aléem disso, esta
protecdo destina-se a ser aplicada durante um periodo limitado, mas suficiente, para permitir
rentabilizar os investimentos necessarios a criagdo e a produgdo desses objetos, sem, contudo,

entravar excessivamente a concorréncia’.”’

3.1. O conceito de desenho ou modelo

Os Desenhos ou Modelos tém como objeto os elementos visuais ou ornamentais que
constituem a aparéncia exterior de um determinado produto®. MIGUEL MOURA E SILVA,

entende que os DM, enquanto contributo a inovacgdo estética, constituem o “(...) elemento

57 MAIA, MOTA JOSE, Propriedade Industrial, Volume I, Almedina, Coimbra, Junho 2023, p.96.

58 GONCALVES, LUIS COUTO, Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e Concorréncia Desleal,
Almedina, Coimbra, 9* Edigdo, 2022, pp.144-145; Cfr. SILVA, PEDRO SOUSA E, Direito Industrial: Nogoes
Fundamentais, op.cit., p.98-99 e; ainda, OLAVO, CARLOS, Desenhos e Modelos: Evolugdo Legislativa, Revista
da Ordem dos Advogados, Lisboa, Vol. 61, n° 2, 2001, p.629 e 630. Disponivel em:
https://portal.oa.pt/upl/%7B79cabca7-tbb9-448d-9d52-58de829adaac%7D.pdf (consultado pela ultima vez a:
28/06/2024).

% Acérddo do Tribunal da Relagdo de Lisboa, de 5 de fevereiro de 2024, no ambito do processo n.°
253/21.0YHLSB.L1-PICRS.

60 Segundo CARLOS OLAVO, “Trata-se de proteger a aparéncia exterior da totalidade ou de parte do produto,
independentemente de os motivos ornamentais serem bidimensionais ou tridimensionais”. /n Cfr. OLAVO,

CARLOS, Desenhos e Modelos: Evolugcdo Legislativa, op.cit., p.663.
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fundamental de uma estratégia de diferenciagdo de produtos (...) "!. Ou seja, as caracteristicas
da aparéncia dos produtos permitem diferencia-los dos demais produtos disponiveis®2.

O conceito de Desenho ou Modelo (DM) encontra-se previsto no art.173.°, do nosso
CPI (e art.3.°, alinea a), do RDM), segundo o qual um DM corresponde a “(...) aparéncia da
totalidade, ou de parte, de um produto (...)”. Desta forma, o CPI define o conceito de DM, no
entanto, a atribui¢do deste direito estd condicionada a existéncia de um produto (art.174.°, n.°
1, do CPI). Deste modo, os DMs constituem uma forma de expressdo criativa aplicada a
produtos industriais ou artesanais, cujo objetivo consiste na criagdo de produtos visualmente
distintivos e originais, capazes de captar a aten¢do do consumidor®. Nio obstante, o regime
dos DMs ndo protege o produto propriamente dito, apenas a sua dimensdo “(...) incorporea e

estritamente visual (...), funcionando como que um “invélucro” imaterial " —

Adicionalmente, o art.173.°, do CPL, no seu n.° 2% 66

, enumera algumas das
caracteristicas que constituem a aparéncia dos produtos, nomeadamente: “(...) linhas,
contornos, cores, forma, textura, ou materiais do proprio produto e da sua ornamentagdo”.
Por sua vez, esta enumeragao ¢ apenas exemplificativa, dado que, os DMs protegem tudo aquilo
que caracteriza o aspeto exterior de um produto.

Deste modo, o regime dos desenhos e modelos protege Unica e exclusivamente, a

aparéncia dos produtos — nio apenas a sua forma®’, mas tudo o que a sua aparéncia contém —

desde a cor®® do produto & sua textura, no entanto ndo protege o produto em si.

8L SILVA, MIGUEL MOURA E, Direito da Concorréncia, AAFDL Editora, Lisboa, 2020, p.806.

2 SILVA, PEDRO SOUSA E, 4 Protegio Juridica do Design, (Teses de Doutoramento), Almedina, Coimbra,
Julho 2017, pp.55.

%3 Nio obstante, as obras de arte apesar de poderem recorrer aos Direitos de Autor, também podem ser protegidas
pelo direito dos desenhos ou modelos, desde que cumpram com os requisitos necessarios.

% AA VV., Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, Almedina, Coimbra, 2015, pp.317-319.

% E no art.3.°, a), do RDM.

6 O atual art.173.°, do CPI ¢ correspondente ao art.173.°, do CPI de 2003. Este artigo, por seu turno, é proveniente
do art.1.°, alinea a), da Diretiva 98/71/CE, do Parlamento Europeu ¢ do Conselho de 13 de Outubro de 1998, cujo
objetivo consistia na harmonizagdo das legisla¢cdes dos EM(s) no ambito do regime dos desenhos ou modelos. In
Cfr. AA.VV. Cddigo da Propriedade Industrial Anotado, Almedina, Coimbra, 2021, p.719.

7 No que concerne a forma do produto, no Ambito deste regime, quer seja na sua totalidade, quer diga apenas
respeito a uma parte, deve ser sempre exterior e visivel. In AA,VV., Codigo da Propriedade Industrial Anotado,
Almedina, Coimbra, 2015, p.317.

8 Contudo, as cores, por norma, encontram-se excluidas de prote¢do por parte dos desenhos e modelos. No

entanto, uma determinada cor (ou fusdo de cores) em combina¢do com outros elementos, pode fazer ressaltar o
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Assim, para adquirir esta protecdo basta que o design do produto cumpra com os

requisitos necessarios, sendo irrelevante se este ¢ considerado “belo” ou ndo®’.

3.2 Func¢oées do Desenho ou Modelo

Enquanto direito privativo, os desenhos ou modelos possuem algumas fungdes, entre
as quais se destacam quatro.

Primeiramente, os DMs tém como fungéo principal proteger a aparéncia dos produtos’’.

De seguida, derivada desta primeira fun¢do, os desenhos ou modelos desempenham
uma segunda fungio, a qual designamos por fungio remuneratéria. E devido a esta fungdo que
o regime dos DMs confere aos titulares de direitos exclusivos o controlo da utilizagdo do seu
design (art.197.°, do CPI). Através deste controlo, o titular do DM ¢ o unico legalmente
autorizado a monetizar a utilizagdo do seu design e, assim, extrair do mercado a remuneragao
pelo seu esforco criativo e investimento na aparéncia do produto. Adicionalmente, a
exclusividade que o titular de um DM possui na exploracdo do seu design permite-lhe obter
uma vantagem competitiva no mercado e, eventualmente, cobrar pregos mais elevados pelo seu
produto’!,

Uma outra funcdo dos DMs, que apelidamos de funcdo de incentivo a inovagao,
encontra-se prevista no Considerando 7, do RDM, segundo o qual esta fun¢do consiste em “(...)
incentivar a inova¢do e ao desenvolvimento de novos produtos e ao investimento na sua
produgdo”. Para tal, os DMs conferem, ao titular do registo, um direito de exclusivo enquanto
estimulo para o seu investimento na criagio de novos designs. E através da garantia deste
exclusivo, que o direito dos DMs consegue cativar empresas a investir no design dos seus
produtos e, consequentemente, a comercializar as suas criagdes. A este nivel, DARIO MOURA

VICENTE"? entende que o design dos produtos potencia a comercializagdo € “(...) confere ao

caracter individual de determinado desenho ou modelo. Constituindo, assim, segundo JOSE MOTA MAIA, um
elemento suscetivel de ser protegido. In Cfr. MAIA, MOTA JOSE, op.cit., p.97.

9 Os desenhos ou modelos considerados “feios” também podem ser protegidos, desde que verifiquem os
requisitos necessarios.

70 Cfr. SILVA, PEDRO SOUSA E, Direito Industrial: Nog¢des Fundamentais, op.cit., p.96.

"l Tome-se como exemplo, as Birkin bags da marca Hermes.

72 VICENTE, DARIO MOURA, A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual, Almedina, Coimbra, 2008,
p-88.
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produtor uma vantagem competitiva sobre os fabricantes de produtos funcionalmente
equivalentes”. Cria-se, assim, um ambiente competitivo baseado na originalidade e inovagao
de produtos que, ndo s6 enriquece o patrimoénio estético da sociedade’® como pode incentivar
a criagdo de novas oportunidades de negdcio, no setor do design.

Por ultimo, os desenhos ou modelos possuem, ainda, uma fun¢do de marketing. A este
proposito, a criagdo da aparéncia inovadora de um produto tem como objetivo captar a atengdo
do publico consumidor, através da estimulacdo dos seus sentidos visuais, de modo a torna-lo
mais apelativo e, consequentemente, convencé-lo a adquirir o produto em questdo’#. Deste
modo, se um determinado produto estiver disponivel para os consumidores em designs
distintos, maior ¢ a probabilidade de atrair um maior niimero de consumidores’, aumentando
também a participacdo da marca no mercado — o que, por sua vez, permite criar uma certa

competitividade entre produtos afins e, porventura, estimular a concorréncia no mercado.

3.3. Requisitos

Os DM sio protegidos por meio de registo no INPI ou no EUIPO. E através do registo
que o titular do desenho ou modelo, adquire um direito de exclusivo sobre o mesmo. Nao
obstante, o elemento estético de um produto pode ainda ser protegido por outras modalidades
do Direito Industrial. Deste modo, o Coédigo da Propriedade Industrial indica-nos no seu
art.176.°, n.° 1, os dois requisitos que os desenhos ou modelos devem preencher para que
0

possam ser registados. Deste modo, os DMs devem (i) consistir numa novidade (art.176.°, n.

1, CPI); e (ii) devem possuir caracter singular (art.177.°, n.° 1, CPI).

3.3.1. Novidade

3 Cfr. SILVA, PEDRO SOUSA E, 4 Protecdo Juridica do Design, op.cit , pp.59.

7 Cfr. GONCALVES, LUIS COUTO, op.cit., pp.147; Cfr. SILVA, PEDRO SOUSA E, 4 Prote¢do Juridica do
Design, op.cit., pp.66-72; e Cfr. VICENTE, DARIO MOURA, op.cit., p.88.

5 Por exemplo, as garrafas térmicas comercializadas pela marca Stanley 1913. Disponivel em:
https://eu.stanley1913.com/products/classic-iceflow-flip-straw-tumbler-30-oz (Consultado pela ultima vez a

14/05/2024).
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Nos termos do art.25.°, do Acordo TRIPS/ADPIC, os seus membros devem assegurar
que a protecdo dos desenhos e modelos apenas ¢ realizada quando estes sejam novos ou
originais. Do mesmo modo, encontramos este requisito da novidade, na primeira parte do n.°
1, do art.176.°, do nosso CPI.

A este nivel, o artigo 176.° indica-nos o que, para a lei da propriedade industrial, se

76 — “O desenho ou modelo é novo (...) [quando] nenhum desenho

considera enquanto “novo
ou modelo idéntico foi divulgado ao publico dentro ou fora do Pais””’. Trata-se de uma
novidade relativa, uma vez que ¢ admitida a protecdo de DMs que apesar de ndo serem
propriamente novos “(...) realizem combinagoes novas de elementos conhecidos ou disposigoes
diferentes de elementos ja usados (...)”, nos termos do art.175.°, n.° 2, do CPI. Nesta linha de
pensamento, caracteristicas como a cor ou a textura do produto sdo consideradas relevantes e
diferenciadoras’®.

Por sua vez, proibe-se a protecio de um desenho ou modelo idéntico ou
consideravelmente semelhante a um DM ja divulgado de antemao. A este nivel, o legislador no
n.°2, doart.176.°, do CPI entendeu que se devem considerar como idénticos os DMs que apenas
se distingam quanto a “(...) pormenores sem importancia.”’, ou seja, em pormenores que nao
interferem na sua aparéncia. Assim, a apreciagdo do requisito da novidade deve ser realizada
de forma objetiva — para a avaliacdo deste requisito ndo importa saber se existe risco de
confusdo entre os dois DMs”.

Assim, o que se pretende proteger sao desenhos ou modelos novos que permitem que o
produto em questdo tenha carécter singular. Ou seja, um DM tem que ser, necessariamente,

novo para possuir caracter singular, como se pode verificar mais adiante.

76 Segundo o art.25.°, do Acordo TRIPS/ADPIC “(...) Os Membros podem estabelecer que os desenhos ou
modelos ndo sdo novos ou originais se ndo diferirem significativamente de desenhos ou modelos conhecidos ou
de combinagdes de caracteristicas de desenhos ou modelos conhecidos”.

77 Segundo LUIS COUTO GONCALVES, novidade que ¢ exigida aos desenhos ou modelos ndo é um conceito
universal. No entanto, encontra-se previsto no art.178.°, n.° 1, do CPI que a novidade apenas possui relevancia
dentro da Uni&o Europeia. In Cfr. GONCALVES, LUIS COUTO, op.cit., pp.147.

8 No entanto, alteragdes na tonalidade da cor de um DM j4 se considera uma diferenca “insignificante”. In SILVA,
PEDRO SOUSAE, Artigo 176.°, In Cfr. AA.VV. Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, Almedina, Coimbra,
2021, p.735-736.

7 Cfr. SILVA, PEDRO SOUSAE, Artigo 176.°, op.cit., p.736-737.
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3.3.2. Caracter Singular

Para além do requisito da novidade, para que um DM possa ser protegido, ¢ necessario
que este possua caracter singular, ou seja, ndo deve possuir aparéncia vulgar ou comum.

O cardcter singular diz respeito a impressao global que o desenho ou modelo suscita no
utilizador informado. Assim, torna-se pertinente entender em que consiste a figura do utilizador
informado, até porque esta figura ¢ utilizada em dois momentos fundamentais dos DMs: (i) no
momento da sua constitui¢ao enquanto DM, ou seja, na aferi¢do do seu caracter singular; e (ii)
para a determina¢do do ambito do exclusivo, ou seja, na defesa do DM perante potenciais
infragdes®’.

Nao existe uma defini¢do concreta do conceito de utilizador informado, no entanto, a
doutrina e a jurisprudéncia tém considerado que a defini¢do de utilizador informado se situa
algures entre um consumidor médio (direito das marcas) e um perito na especialidade (direito
das patentes)®!. E por esta razio, que se recorre & designagdo “utilizador”, uma vez o utilizador
informado possui um grau de conhecimento superior ao do consumidor médio®? e inferior ao
de um perito no setor em questdo. Quanto ao adjetivo “informado”, este sugere que o utilizador
informado “(...) conhece diferentes desenhos e modelos existentes no setor em causa, dispoe
de um certo grau de conhecimentos quanto aos elementos que estes desenhos ou modelos
normalmente incluem e, devido ao seu interesse nos produtos em causa, presta um grau de
atencdo relativamente elevado quando os utiliza.”3* Trata-se, portanto, de alguém “(...)

conhecedor, atento e experimentado no ramo de atividade em causa”®*. Deste modo, no

80 Acorddo do Tribunal da Relagdo de Lisboa, de 13 de julho de 2023, no &mbito do processo 432/21.0YHLSB.L1-
PICRS; e In Cfr. SILVA, PEDRO SOUSAE, Artigo 176.°, op.cit., p.743.

81 A opgdo por este conceito intermédio, deve-se ao facto de se “(...) se optasse pelo padrdo do consumidor médio
(que presta pouca atengdo aos detalhes), poucos modelos seriam protegidos, mas, se a escolha recaisse sobre o
especialista (...), o numero de criagdes protegidas seria enorme”. In Cfr. SILVA, PEDRO SOUSAE, Artigo 177.°,
op.cit., p.744.

82 Na mesma linha, “Trata-se de um consumidor mais atento, avisado e informado do que o consumidor comum,
que conhece desenhos existentes no setor economico apreciado, reconhece os componentes usuais desses
desenhos, revela interesse pela matéria e exibe um grau de atengdo ndo mediano mas elevado”. In Acordao do
Tribunal da Relagdo de Lisboa, de 21 de junho de 2022, no ambito do processo 326/21.0YHLSB.L1-PICRS.

8 Acordao do Tribunal de Justiga, de 20 de outubro de 2011, no dmbito do processo C-281/10 P, «PepsiCO, Inc.
contra Promer Mon Graphic SA», ECLI:EU:C:2011:679, paragrafo 59.

8 Cfr. GONCALVES, LUIS COUTO, op.cit., p.150.
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momento da apreciacdo deste requisito serd necessario delinear as caracteristicas deste

utilizador informado.

Para auxiliar a avaliagdo da singularidade de um desenho ou modelo, o Tribunal Geral,

no ambito do processo T-758/22, recorreu a quatro critérios®®, nomeadamente:

L.

ii.

iii.

1v.

determinar qual o setor de produtos o DM integra (art.183.°, n.° 1, alinea b), do CPI);
definir o conceito de utilizador informado para estes produtos (avaliando o seu grau de
conhecimento técnico anterior e nivel de aten¢do na comparagdo de DMs);

ter em considerac¢do o grau de liberdade do criador®® na criagdo do DM (art.178.°, n.° 2,
do CPI);

e comparar o desenho ou modelo mais recente com os pré-existentes “(...) para apurar
se provocam no utilizador informado uma impressdo global diferente (...), quando

considerados individualmente e colocados par a par™’.

Ja LIONEL BENTLEY ¢ BRAD SHERMANS®®, dividem a analise do caracter singular de um

DM em cinco etapas:

e o @

o

Defini¢ao do desenho ou modelo;

Defini¢ao do utilizador informado;

Descricdo das consideragdes que o utilizador informado deve ter em conta;

Descri¢ao das diferencas existentes entre a impressdo global criada na arte prévia e a
impressao global criada pelo desenho ou modelo propriamente dito;

Verificar se essas diferencas sdo suficientes para que o desenho ou modelo em questao

possua caracter singular.

Assim, para que um desenho ou modelo cumpra com este requisito, a luz dos critérios

mencionados, ¢ necessario que a impressdo suscitada no utilizador informado seja

85 Acorddo do Tribunal Geral, de 8 de maio de 2024, no Ambito do processo T-758/22, «Puma contra EUIPO»

paragrafo 16.

8 Isto porque ndo podem ser protegidas caracteristicas da aparéncia de produtos baseadas na sua fungdo técnica

(art.175.°, n.° 6, do CPI), pois nestas situagdes ndo existe originalidade estética.

87 Acorddo do Tribunal da Relagdo de Lisboa, de 13 de julho de 2023, no Ambito do processo 432/21.0YHLSB.L1-

PICRS.

88 Cfr. BENTLY, LIONEL e SHERMAN, BRAD, op.cit., p.633.
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necessariamente diferente da impressdo global provocada por outros desenhos ou modelos ja

divulgados® (4 luz do art.177.°, n.° 1, do CPI).

3.3.2.1. Grau de liberdade existente aquando da criacdo de um desenho ou modelo

Adicionalmente, tanto no art.177.°, do CPI, no seu n.° 2, como no art.193.°, n.° 2, do
CPI (e o art.6.°, n.° 2, do RDM), ¢ estabelecido que durante a apreciacdo da singularidade de
um DM, deve ser tido em conta o grau de liberdade existente aquando da sua criagao.

O grau de liberdade ¢ definido consoante as “(...) limita¢oes ligadas as caracteristicas
impostas pela funcdo técnica do produto ou de um elemento do produto, ou, ainda, pelas
prescricoes legais aplicaveis ao produto ao qual o desenho ou modelo é aplicado. Estas
limitagoes levam a uma normaliza¢do de determinadas caracteristicas, que se tornam entdo

790, Por outras palavras, a

comuns aos desenhos ou modelos aplicados ao produto em causa
liberdade que o criador de um DM dispde ¢ um forte indicador para verificar se um DM possui
caracter singular.

Neste sentido, se o criador de um DM possuir um grau de liberdade limitado, as mais
pequenas diferengas sdo suficientes para que este possua caracter individual®!. Isto ocorre, por
exemplo, em setores de atividade muito explorados, nos quais se aplica a “crowded-art-rule”,
segundo a qual, nestas situagdes, se podem proteger DMs “menos singulares”, dado que ja ndo
existe muito espago para a criagdo de produtos novos®2.

Assim, PEDRO SOUSA E SILVA entende que a singularidade de um desenho ou

modelo € “inversamente proporcional” ao grau de liberdade que a o criador do DM dispds®>.

8 Art.6.°, n.° 1, alinea b), do RDM.

90 Acorddo do Tribunal da Relagdo de Lisboa, de 21 de junho de 2022, no 4mbito do processo 326/21.0YHLSB.L1-
PICRS, paragrafo 44.

oL JANIS, MARK D. e DU MONT, JASON ., Functionality in Design Protection Systems, Artigo de Maurer
Faculty, 2012, pag.296. Disponivel em: https://www.repository.law.indiana.edu/facpub/803/ (consultado pela
ultima vez a: 10/06/2024).

92 Cfr. SILVA, PEDRO SOUSA E, 4rtigo.177.° op.cit., p.748-749.

% Deste modo, quanto “menor tiver sido a sua liberdade criativa, menos exigente deverd ser a andlise,
valorizando-se as mais pequenas diferencas relativamente a arte prévia e mais facilmente se concluindo que existe
singularidade bastante para permitir o registo”. In Cfr. SILVA, PEDRO SOUSA E, Direito Industrial: Nogées
Fundamentais, op.cit., p.123. Na mesma linha de pensamento, veja-se o Acordao Tribunal da Relagdo de Lisboa,

de 21 de junho de 2022, no ambito do processo 326/21.0YHLSB.L1-PICRS, paragrafo 45.
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3.4. Pré-requisitos Protecao

Anteriormente a verificagdo do cumprimento dos requisitos da novidade e do caracter
singular, deve garantir-se que os desenhos ou modelos preenchem quatro “pré-requisitos”,

nomeadamente: (i) materialidade; (ii) visibilidade; (iii) arbitrariedade; e (iv) exclusdes.

3.4.1. Materialidade ou Realidade Pratica

Segundo o requisito da materialidade ou de realidade pratica®, para que um desenho
ou modelo seja suscetivel de protecao legal, ¢ necessario que este seja passivel de ser integrado
num produto — ou seja, tem de ser tangivel.

Este requisito, por sua vez, ndo se encontra explicito na lei, no entanto, estd implicito
no art.173.°, do CPI, segundo o qual o “(...) desenho ou modelo designa a aparéncia da
totalidade, ou de parte de um produto (...)”. Quer isto dizer, que ndo se podem proteger
enquanto desenhos ou modelos as ideias ou conceitos abstratos. Existe assim, a imperatividade
dos desenhos ou modelos serem aplicados a produtos corporeos®.

A este nivel, uma vez que o objeto dos DMs incide na aparéncia dos produtos,

considera-se pertinente definir o conceito de produto.

3.1.4.1. Nocao de Produto

No ambito do regime juridico dos desenhos e modelos, o produto protegido apresenta
dois componentes: um suporte material e um suporte imaterial. Por um lado, o suporte material
de um produto corresponde a totalidade ou a parte do mesmo’® que vai ser objeto desta

prote¢do. Enquanto o suporte imaterial diz respeito a aparéncia do objeto protegido®’. Deste

% Cfr. SILVA, PEDRO SOUSA E, Direito Industrial: Nog¢des Fundamentais, op.cit., p.137.
95 SCHLOTELBURG, MARTIN, Design Protection for Technical Products, Jornal of Intellectual Property Law

& Practice, Vol 1, n° 10, 2006, pp.675. Disponivel em: https://academic.oup.com/jiplp/article-
abstract/1/10/675/1745681 ?redirectedFrom=PDF (consultado pela ultima vez a 10/06/2024)

% Portal da Internet do EUIPO, disponivel em: https://www.euipo.curopa.cu/pt/designs/before-applying/design-
representation (Consultado pela ultima vez a 14/05/2024).
97 Cfr. AA,VV., Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, Almedina, Coimbra, 2015, p.724.
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modo, uma vez que o objeto dos DMs incide na aparéncia dos produtos, considera-se pertinente
definir também o conceito de produto.

A nog¢ao de produto encontra-se prevista nos arts. 3.°, al. b), do RDM e do art.174.°, n.°
1, do CPL. Segundo o qual, enquanto produtos, estdo incluidos “(...) os componentes para
montagem de um produto complexo®, as embalagens, os elementos de apresentacdo, os
simbolos grdficos e os caracteres tipogrdficos, excluindo os programas de computador ™. No
entanto, volta-se a refor¢ar que a protecao dos desenhos e modelos apenas protege a aparéncia
do produto e ndo o produto em si.

A defini¢do de produto, fornecida pelo art.174.°, do CPI, ¢ de tal modo inclusiva que
abrange produtos corpdreos e ndo corpoéreos. Por sua vez, no que concerne aos produtos de

natureza corporea, estes podem ser de natureza industrial ou artesanal!®

, sendo a protecao
fornecida pelo regime juridico dos DMs aplicada a qualquer uma das tipologias. A este
propodsito, PEDRO SOUSA E SILVA considera que o legislador deveria ter optado, ao invés,
por indicar no art.174.°, n.° 1, do CPI, o que fica excluido da protecdo dos DMs. Neste sentido,
tém-se recusado a protecdo, pela jurisprudéncia, de “(...) conceitos, ideias ou estilos, aromas,
simples palavras e sequéncias de palavras (...) cores isoladas, musica e sons ou organismos

vivos”101,

3.1.4.2. Nocao de Produto Complexo

Como vimos, os desenhos ou modelos encontram-se integrados em produtos. No

entanto, por vezes, o produto em questdo pode corresponder a um produto complexo.

%8 Nos termos do art.174.°, n.° 2, do CPI, um produto diz-se complexo quando corresponde a um produto que seja
constituido por varios componentes “(...) suscetiveis de serem dele retirados para o desmontar e nele recolocados
para o montar novamente”.

99 Também podem ser protegidos os layouts de, por exemplo, lojas ou restaurantes. In Guidelines de exame de
desenhos ou modelos do INPI, disponivel em:
https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Legislaca0%20e%200outros%20documentos/Guidelines%20de
%20exame%20de%20desenhos%200u%20modelos_2023.pdf?ver=UWHPpEr7mtPVnll0p0Aalw%3D%3D
(Consultado pela ultima vez a 13/05/2023).

100 Os DMs n#o protegem apenas os produtos de cariz industrial, ou seja, aos bens que sdo produzidos em série.

101 Cfr. SILVA, PEDRO SOUSA E, Direito Industrial: Nogbes Fundamentais, op.cit., p.106.
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Nos termos do art.174.°, n.° 2, do CPI, um produto complexo ¢ composto por varios
componentes que podem ser removidos ou recolocados — para o desmontar ou montar,
respetivamente.

Os desenhos ou modelos de produtos complexos apresentam uma particularidade, na
medida em que apenas podem ser protegidos se, em adi¢do aos requisitos da novidade e da
singularidade, o componente incorporado no produto complexo estiver visivel durante a

utilizagcdo normal do produto. Esta questdo ird ser analisada de seguida, no ponto 3.4.2.

3.4.2. Visibilidade ou Caracter Aparente

Outra caracteristica que ¢ exigida aos desenhos ou modelos diz respeito a visibilidade
das caracteristicas que definem a aparéncia do produto. Este requisito encontra-se explicito no
art.175.°, n.° 4, alineas a) e b), do CPI e no art.4.°, n.° 2, do RDM, a proposito dos produtos
complexos. No entanto, a exigéncia da visibilidade dos componentes que integram a aparéncia
de um produto ¢ aplicavel a todos os DMs.

Assim, segundo este requisito, a prote¢do conferida pelo regime dos desenhos ou
modelos deve ser aplicada apenas aos componentes visiveis durante a utilizagdo normal do
produto!'®?. Nos termos do n.° 5, do art.175.°, do CPI, entende-se por “utilizagdo normal” a
utilizagdo que ¢ feita pelo utilizador final “(..) excluindo-se os atos de conservagao,
manutengdo ou repara¢do’.

Este entendimento, foi consagrado pelo TG no caso, Kwang Yang Motor Co., Ltd'%?, a
proposito do registo de um motor de combustdo interna que podia ser incorporado num corta-
relva. Neste caso, o TG entendeu que a utilizagdo normal deste produto complexo consistia na
colocagdo do corta-relva no chao, encontrando-se o utilizador normal por trds do mesmo.
Assim, 0 que se encontrava visivel, visto de cima para baixo, tratava-se apenas da parte de cima

104

do motor'”*. Deste modo, apenas a parte superior do corta-relva deveria ser tida em

102 Considerando 12, do RDM, Neste sentido, veja-se o Acérddo do Tribunal Geral, de 13 de maio de 2015,
processo T-15/13, «Group Nivelles contra Easy Sanitary Solutions BV», paragrafo 37. No qual, o TG indica que
a prote¢do de um desenho ou modelo “(...) ndo deve ser alargada as pegas que ndo sdo visiveis aquando de uma
utilizacao normal do produto em causa”.

103 Acorddo do Tribunal Geral, de 9 de setembro de 2011, processo T10/08, «Liga para Prote¢do da Natureza
(LPN) contra Comissdo Europeia»

104 Que, por sua vez, determina a impressdo global que o motor transmite.

31



considera¢do aquando da analise do preenchimento dos requisitos necessarios para o registo do
DM.

No entanto, existem autores que ndo concordam com a exigéncia da visibilidade de
todas as caracteristicas que definem a aparéncia de um produto. Como exemplo, temos
MARTIN SCHLOTELBURG!'? que entende que a exigéncia da visibilidade das caracteristicas
do DM, durante a sua utilizagdo normal, ndo possui uma explicacdo logica, derivando antes,
do pensamento tradicional de que um desenho ou modelo deve “atrair” os olhos do

consumidor'%°,

3.4.3. Arbitrariedade

Adicionalmente, ¢ ainda exigido aos desenhos ou modelos que estes possuam um
determinado grau de arbitrariedade. O requisito da arbitrariedade encontra-se previsto no art.
8.2, do RDM e no art.175.%, n.° 6, do CPI. No ambito destes artigos, os DMs cuja aparéncia seja
determinada somente pela sua funcdo técnica ou cuja aparéncia deva ser exatamente
reproduzida, ndo carecem de prote¢do ao abrigo do regime dos desenhos ou modelos!?. A este
nivel, PEDRO SOUSA E SILVA entende que o requisito da arbitrariedade corresponde a um
requisito negativo de prote¢do que o art.175.°, n.° 6, do CPI, divide em duas exclusdes!%.
Quanto as exclusdes, MARK D. JANIS e JASON J. DU MONT entendem que se deve partir
do pressuposto que a maioria das caracteristicas dos DMs de produtos desempenham uma
fung¢do, e que as exclusdes exigem uma andlise da extensdo da sua funcionalidade!®’.

A primeira exclusdo, prevista na alinea a), do n.° 6, do art.175.°, do CPI (e no n.° 1, do
art.8.°, do RDM) diz respeito a funcionalidade técnica que a aparéncia do DM possui. Nos
termos deste artigo, ndo sdo protegidas as “(...) caracteristicas da aparéncia de um produto

determinadas, exclusivamente, pela sua fun¢do técnica”. Deste preceito, podem surgir duas

interpretagdes diferentes: (i) a mandatory approach!’’ ou o critério da multiplicidade de

105 Cfr. SCHLOTELBURG, MARTIN, op.cit., p.678.

106 No ambito de produtos com funcionalidades técnicas, enquanto componentes de produtos complexos — como
por exemplo, os motores dos carros. Nestes casos, 0 DM ndo carece de prote¢do uma vez que o seu design nao ¢é
visivel durante a sua utilizacdo normal. /n Cfr. SCHLOTELBURG, MARTIN, op.cit., p.678.

107 Esta exigéncia é compativel com a disposigdo do art.25.°, n.° 1, in fine, do Acordo TRIPS/ADPIC.

108 Cfr. SILVA, PEDRO SOUSA E, Direito Industrial: Nogbes Fundamentais, op.cit., pp.138-142.

109 Cfr. JANIS, MARK D. e DU MONT, JASON J., op.cit., p.288.

110 Cfr, JANIS, MARK D. e DU MONT, JASON J., op.cit., p.289.
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formas'!!; e (ii) a causative approach. Segundo a mandatory approach, encontram-se excluidos
de protec¢do os desenhos ou modelos cuja aparéncia seja ditada pela sua fungdo técnica''?, ou
seja, as caracteristicas da aparéncia do DM s@o necessarias para que este consiga executar
determinada fungao técnica. No entanto, estes DMs podem ser protegidos se existirem formas
alternativas para desempenhar a fungdo em questdo!'’. Ja a causative approach, exclui os
desenhos ou modelos cuja aparéncia seja criada Uinica e exclusivamente com a sua fun¢ao
técnica em mente (mesmo que se consiga atingir a mesma funcao técnica de outra forma). Deste
modo, a causative approach apenas admite a protecdo de DMs, caso exista alguma
caracteristica do DM que ndo tenha sido criada ou causada pela fungdo técnica que o seu criador
pretenda que este realize!!4,

A segunda exclusdo, designada por must-fit, encontra-se prevista na alinea b), n.° 6, do
art.175.°, do CPI (e art.8.°, n.° 2, do RDM), segundo o qual ndo podem ser protegidas enquanto
DM as caracteristicas que sejam “(...) necessariamente, reproduzidas na sua forma e
dimensoes exatas, para permitir que o produto em que o desenho ou modelo é incorporado, ou
em que ¢ aplicado, seja ligado mecanicamente a outro produto, quer seja colocado no seu
interior, em torno ou contra esse outro produto, de modo a que ambos possam desempenhar a
sua fung¢do”. Apesar da protecdo de um desenho ou modelo incluir a “(...) aparéncia da

7113 esta exclusdo evita que as caracteristicas da

totalidade, ou de parte, de um produto {(...)
aparéncia de um DM que permitam a conexdo de partes mecanicas, sejam protegidas por este
regime. [sto porque, tal protecdo, segundo LIONEL BENTLY ¢ BRAD SHERMAN, admitiria
que o titular de um determinado DM impedisse a concorréncia num mercado secundério!!®.

Porém, existe uma excecdo a esta exclusdo relativa aos “modular products” ou produtos

1 Cfr. SILVA, PEDRO SOUSA E, Direito Industrial: Nogbes Fundamentais, op.cit., p.139.

112 A fungdo técnica do produto define a aparéncia do mesmo.

13 A este proposito, o TJ, no caso Doceram, rejeitou este critério, entendendo que “(...) para
apreciar se as caracteristicas da aparéncia de um produto sdo determinadas exclusivamente pela sua fun¢do
técnica, ha que demonstrar que esta fungdo é o unico fator que determinou essas caracteristicas, ndo sendo a
este respeito determinante a existéncia de desenhos ou modelos alternativos”. In Acérdao do Tribunal de Justiga,
de 8 de margo de 2018, processo C-395/16, «kDoceram GmbH contra CeramTec GmbH», paragrafo 32.

114 Cfr. BENTLY, LIONEL e SHERMAN, BRAD, op.cit., pp.618-619; e Cfr. SCHLOTELBURG, MARTIN,
op.cit., p.677.

15 Art.173.°, do CPL

116 Cfr. BENTLY, LIONEL ¢ SHERMAN, BRAD, op.cit., pp.620-621. Veja-se também, Cfr. SILVA, PEDRO
SOUSA E, Direito Industrial: Nogdes Fundamentais, op.cit., pp.140-141.
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modulares, a qual se encontra prevista no n.° 7, do art.175.°, do CPI (e art.8.°, n.° 3, RDM).
Deste modo, ¢ admitida a protecdo de DMs que tenham como finalidade a montagem multipla
de produtos idénticos, como por exemplo os blocos da Lego!!”.

O exame da arbitrariedade de um DM opera com base numa feature by feature approach
(ou seja, baseada em caracteristicas especificas), que segundo MARK D. JANIS e JASON J.
DU MONT, muitas vezes, vai ao desencontro da impressao global que o desenho ou modelo

deve suscitar no utilizador informado!!®,

3.4.4. Licitude do desenho ou modelo

Por ultimo, exige-se que os DMs sejam licitos. Assim, sdo considerados invalidos dos
desenhos ou modelos que possuam algum dos motivos de recusa do registo, previstos no
art.192.°, do CPI. Sera o caso, de DMs que possuam: simbolos, emblemas ou distingdes do
estado (alinea a), n.° 1, do art.192.°, CPI); simbolos religiosos (alinea b), n.° 1, art.192.°, CPI);

figuras contrarias a lei, ordem publica (alinea c), n.° 1, art.192.°, CPI); entre outros.

3.5. Ambito Merceolégico do Direito de Exclusivo sobre o Desenho ou

Modelo

Sabemos que, com o registo de um DM o seu titular adquire um direito de exclusivo
sobre o mesmo. Por seu turno, este direito de exclusivo permite que o titular impeca a utilizagao
de terceiros do DM que criou e registou. Contudo, agora coloca-se a questao se € possivel que
o titular impega a utilizacdo do seu DM quando se trate de uma utilizacdo distinta da prevista
pelo seu criador ou até mesmo num setor de atividade diferente. Assim, poder-se-a aplicar o
principio da especialidade das marcas ao regime dos desenhos e modelos?

Antes demais, importa perceber porque ¢ que a aplicagdo do principio da especialidade
faz sentido no ambito do direito das marcas, para depois podermos comparar com o regime dos
desenhos ou modelos, de modo a compreender se a sua aplicagdo nesta disciplina também faz

sentido.

17 Cfr. BENTLY, LIONEL ¢ SHERMAN, BRAD, op.cit., p.621.
18 Cfr. JANIS, MARK D. e DU MONT, JASON J., op.cit., p.295.
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A funcdo principal das marcas € “(...) distinguir os produtos ou servigos de uma
empresa dos de outras empresas”'!®. Através desta fung¢do, as marcas indicam aos seus
consumidores que os seus produtos e servigos provém de uma uUnica empresa e,
simultaneamente, indicam onde é que os consumidores podem voltar a encontrar tais produtos
ou servigos'?’, Trata-se, portanto, de uma fungio indicativa da origem dos produtos. Aqui, a
aplicacdo do principio da especialidade tem 16gica, uma vez que as marcas ao serem registadas
apenas estdo protegidas no dominio dos produtos ou servigos para os quais foram registadas!'?!.
Assim, com a aplicagdo do principio da especialidade, as marcas podem impedir que terceiros
comprometam “(...) a unicidade daquela indicacdo de procedéncia, usando marcas iguais ou
confundiveis 2,

Quanto a aplicagdo do principio da especialidade no ambito dos DM, nos termos do
Regulamento (CE) n.° 6/2002, do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos
e modelos comunitérios, o seu considerando 14, alerta para a necessidade de se ter em atengao
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 (...)"'?*. De igual modo, o nosso CPI, no seu
art.183.°, n.° 1, alinea b), aquando do pedido de registo de um desenho ou modelo indica-nos
que este deve conter a “indicagdo dos produtos em que (...) se destina a ser aplicado ou
incorporado (...)".

Indo ao encontro de PEDRO SOUSA E SILVA, concorda-se que na disciplina dos
desenhos ou modelos ndo had lugar para a aplicagdo de um principio da especialidade,
semelhante aquele que conhecemos no ambito do direito das marcas. Isto, deve-se,

essencialmente, ao facto da protecdo que ¢ atribuida aos DMs ndo ser relativa a um setor de

119 Esta fun¢do encontra-se estabelecida no art.208.°, do CPI, onde podemos encontrar a defini¢do do conceito de
marca. Deste modo, ¢ suscetivel de constituir uma marca os sinais “(...) de representacdo (...) [que] sejam
adequados a distinguir os produtos ou servigos de uma empresa dos de outras empresas”, sendo estes comerciais
ou ndo. In PEREIRA, ALEXANDRE DIAS, Direito da Propriedade Intelectual & Novas Tecnologias, Gestlegal,
Coimbra, Vol. I, 1* Edi¢do, 2019, p.489.

120 OLAVO, CARLOS, Propriedade Industrial: Sinais Distintivos do Comércio, Concorréncia Desleal, Almedina,
Coimbra, Volume 1, 2% Edigdo, 2005, pp.71.

121 Conforme o disposto no art.222.°, n.° 1, alinea b), do CPI, o registo da marca deve indicar “Os produtos ou
servi¢os a que a marca se destina (...)".

122 SILVA, PEDRO SOUSA E, O Principio da Especialidade das Marcas. A Regra e a Excepgdo: As Marcas de
Grande Prestigio, ROA, 1998, pp.392-396. Disponivel em: https://portal.oa.pt/upl/%7B5d0bca51-ddfd-4788-
8fbc-0e18b2a0c897%7D.pdf (Consultado pela ultima vez a: 22/05/2024).

123 No ambito da apreciac¢do do caracter singular de um desenho ou modelo.
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atividade especifico. Por outras palavras, podemos estar perante uma violagdo de um direito de
exclusivo do titular de um desenho ou modelo, em qualquer setor de atividade e, relativamente
a qualquer tipo de situacdo em que ocorra — por exemplo, um terceiro que utiliza, sem a
autorizagio do titular, o monograma Toile da Louis Vuitton!?* para a decoragdo de interiores
(para papel de parede, almofadas, méveis estofados, entre outros)!?>.

A nio inclusdo deste principio do ambito dos DMs deve-se, essencialmente, as fungdes
que este desempenha. Deste modo, voltando as fun¢des dos desenhos ou modelos, vé-se que a
atribuicao deste direito de exclusivo, em concreto, tem como objetivo remunerar o criador do
DM pelo seu esforco criativo e investimento no design. Por esta razdo, ndo faria qualquer
sentido limitar este exclusivo a um tUnico setor de atividade, pois estariamos a limitar a
remuneragio que o criador iria receber!?,

Em suma, a protecdo conferida ao desenho ou modelo engloba qualquer tipo de
utilizagdo, em qualquer setor que ocorra, na condi¢do de que ““(...) ndo provoque ao observador
uma impressdo global distinta.”'*’. Ou seja, o titular de DMs pode impedir “(...) terceiros de
os usarem ou aplicarem em quaisquer objetos ou suportes, de qualquer natureza, finalidade
ou dominio de atividade”, desde que a aparéncia dos produtos em questdo seja semelhante a

do DM registado!28.

124 Ver Figura 2.

125 Cfr. SILVA, PEDRO SOUSA E, Direito Industrial: Nogbes Fundamentais, op.cit., pp.156-161.

126 Acérddo do Tribunal da Relagdo de Lisboa, de 18 de maio de 2022, no &mbito do processo 286/21.7YHLSB.L1-
PICRS, paragrafo 93.

127 Cfr. SILVA, PEDRO SOUSA E, Direito Industrial: Nogbes Fundamentais, op.cit., p.159. Veja-se, também, o
art. 10.°,n.° 1, do RDM, segundo o qual “O ambito da protecdo conferida por um desenho ou modelo comunitario
abrange qualquer desenho ou modelo que ndo suscite no utilizador informado uma impressdo global diferente”.
Com esta redagdo, o legislador pretendeu proteger todos os desenhos ou modelos que possuam uma aparéncia
idéntica ou muito semelhante a do DM protegido.

128 Acorddo do Tribunal da Relagdo de Lisboa, de 18 de maio de 2022, no mbito do processo 286/21.7YHLSB.L1-
PICRS, paragrafo 93.
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4. A Parodia nos Direitos de Propriedade Industrial

Encontramo-nos agora no cerne desta dissertagdo, a realizacdo de parodias de desenhos
ou modelos. Os desenhos ou modelos, como ja tivemos a oportunidade de ver, t€m como fun¢ao
primordial a protecdo da aparéncia estética e ornamental dos produtos. Permitindo, assim, que
o seu titular seja o unico legalmente autorizado extrair a remunera¢do do mercado, enquanto
consequéncia do seu esforco criativo e dedicagdo. Deste modo, estamos perante direitos de
exclusivo, ou monopolios de explora¢do'?®, que normalmente nio sofrem limitagdes na sua
utilizagdo.

O conflito entre a parddia e os desenhos ou modelos, surge devido ao facto da parodia
representar uma forma de garantia da liberdade de expressdo, que utiliza elementos
caracteristicos dos desenhos ou modelos para efeitos de humor ou critica. E fundamental para
as parddias, que o seu publico entenda a ligagdo entre o sentido humoristico ou da critica da
parddia com o desenho ou modelo em questdo, caso contrario a parddia ndo funciona. Para tal,
o parodista necessita de evocar os aspetos visuais e ornamentais do desenho ou modelo, para
os adaptar de forma criativa a sua parodia.

Esta necessidade, por parte das parddias, em utilizar caracteristicas visuais dos
desenhos ou modelos que lhes deram origem, pode suscitar um problema — a parddia pode ser
vista como uma violacdo do direito de exclusivo que o desenho ou modelo registado confere
ao seu titular. Isto porque, a parddia, caso seja admissivel, poderia consistir numa eventual
limitacdo ou exce¢do ao direito dos DMs.

Como vimos anteriormente, as parddias tanto podem ser target parodies, como podem
ser weapon parodies. Consoante utilizem o humor para subverter, exagerar ou, de algum outro
modo, criticar as caracteristicas do DM escolhido; ou, ainda, quando utilizem o DM para, de
algum modo, criticar ou comentar situagdes alheias ao desenho ou modelo (como por exemplo,
para criticar a marca que o registou), respetivamente. A este nivel, geralmente, quem protege
desenhos ou modelos com maior frequéncia sdo as empresas e as marcas. E, em muitos casos,

o DM esté intimamente ligado a identidade e até mesmo a reputagdo da marca'°.

129 Cfr. ASCENSAO, JOSE DE OLIVEIRA, Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade, op.cit., p.1196.
130 Tome-se como exemplo, os desenhos ¢ modelos registados pela Louis Vuitton. Tome-se como exemplo, o
famoso monograma Toile da LV, no qual todos os simbolos se encontram protegidos enquanto desenhos ou

modelos — desde as iniciais “LV” ao flower design.
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Deste modo, os parodistas podem optar por parodiar Unica e exclusivamente o DM
(target parody) ou; podem recorrer ao DM enquanto meio para criticar ou fazer troca de
situagdes alheias!3!(weapon parody)!32associadas a marca que os registou.

Assim, dado que a liberdade de expressdo do criador da parddia entra em conflito com
os direitos do titular do registo do DM, tentar-se-4 encontrar um equilibrio que proteja a
liberdade de expressao e artistica do parodista e, em simultaneo, ndo prejudique os direitos que

a propriedade industrial confere aqueles que registam as suas criagdes.

4.1. Parodias enquanto ameaca as Marcas de Prestigio

Como se tem vindo a conhecer, as parddias podem utilizar enquanto motivo de
inspiracdo, qualquer tema ou objeto. No entanto, uma vez que existe a necessidade do publico
entender a ligacdo entre a parddia e o motivo que lhe serviu de inspiragdo, tal leva-nos a crer
que, no ambito dos direitos da propriedade industrial, os melhores alvos sdo os desenhos ou
modelos registados por marcas de alta notoriedade — também, conhecidas como marcas de
prestigio.

Este raciocinio pode ser explicado com base na propria natureza das marcas de
prestigio, as quais possuem uma forte presenca no mercado devido aos produtos que
comercializam. Tais produtos, por norma, sdo de alta qualidade e sdo comercializados a precos
exorbitantes, conferindo ao consumidor um determinado status e exclusividade. Tal, ndo s6
torna este tipo de marcas facilmente reconhecidas pelo publico consumidor, como as torna um
bom alvo para criticas associadas ao luxo e prestigio da propria marca ou até mesmo sobre o
consumismo deste tipo de produtos.

Assim, surge a necessidade de fazer-se uma breve alusdo ao conceito de marca de

prestigio, de modo melhorar a nossa compreensao das suas implica¢des nas parodias de direitos

131 SPIES, ANNA, Revering Irreverence: a Fair Dealing Exception for both Weapon and Target Parodies,
University of New South Wales (UNSW) Law Journal, Volume 34(3), 2011, p.1122. Disponivel em:

https://www.unswlawjournal.unsw.edu.au/wp-content/uploads/2017/09/34-3-2.pdf (Consultado pela Gltima vez a:
26/05/2024).

132 Por exemlo, pode-se recorrer a um DM para criticar a marca que possui o direito de exclusivo. Enquanto
titulares de DMs, as marcas também sdo “atingidas”, quando sdo realizadas parodias sobre os seus desenhos ou

modelos. Dado que, sofrem criticas sobre a sua reputagao, valores dos seus produtos, entre outros assuntos.
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de propriedade industrial, em concreto, de desenho ou modelos registados por este tipo de

marcas.

4.1.1. Marcas de Prestigio

O regime juridico das marcas de prestigio'* foi introduzido no nosso ordenamento
juridico pelo CPI de 1995. Apesar do CPI nao definir as marcas de prestigio enquanto conceito,
a sua designacdo permite-nos deduzir que se tratam de marcas facilmente reconhecidas pelos
consumidores, pois possuem uma alta visibilidade no mercado.

Por norma, as marcas de prestigio comercializam “(...) produtos exclusivos, bastante

134 que apenas serdo acessiveis

dispendiosos e [que] envolvem um grau elevado de técnica (...)
a um pequeno e especifico grupo de pessoas. E este o motivo pelo qual as marcas de prestigio
sdo atrativas — pelo status associado a marca, elevada qualidade dos seu produtos e, ainda, pela
sua exclusividade!*.

Este seu selling power e o facto de serem simbolos de exceléncia, torna as marcas de
prestigio, porventura, bons alvos para a realizacdo de parddias. No entanto, quando
aproveitadas de modo ilicito por terceiros, ocorre a dilui¢do do caracter distintivo da marca de
prestigio. Pois, estes, aproveitam-se da reputacdo que a marca de prestigio adquiriu, para a
comercializacdo dos seus produtos. Por esta razdo, ¢ que no ambito da prote¢do deste tipo de

marcas, se afasta a aplicagdo do principio da especialidade!3®.

133 Hoje designadas por “marcas de prestigio”, no art.235.°, do CPI atual. No entanto, no CPI de 1995 (em
concreto, no seu art.191.°) o atual conceito de marca de prestigio era antes conhecido como “marca de grande
prestigio”.

133 OLIVEIRA, TIADO DE, 4 Protecdo Juridica das Criagées de Moda: Entre o Direito de Autor e o Desenho
ou Modelo, Almedina, Coimbra, 2019, p. 26.

135 A categorizagdo de determinado produto ou servico enquanto luxuoso esta fortemente ligada a raridade e
exclusividade do mesmo.

136 O regime das marcas de prestigio ¢ um regime excecional, uma vez que ultrapassa o principio da especialidade.
Quer isto dizer que a protegdo das marcas de prestigio ndo se encontra sujeita a este principio, uma vez que estao
protegidas “(...) face a marcas que sejam iguais ou semelhantes a marca de prestigio, ainda que ndo estejam em
causa os mesmos produtos ou servigos”. In Acordao do Tribunal da Relacdo de Lisboa, de 18 de margo de 2014,
processo n.° 1288/05.6TYLSB.L1-7. Adicionalmente, realga-se o facto do art.16.°, n.° 3, do Acordo
TRIPS/ADPIC prevér (através da transposicao do art.6.° bis, da Convengdo de Paris (1967)) esta protecdo
relativamente aos “(...) produtos ou servicos que ndo sejam semelhantes aqueles relativamente aos quais uma

marca foi registada, desde que a utilizagdo dessa marca para esses produtos ou servigos indique a existéncia de
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Por tudo isto, a protecao das marcas de prestigio ¢ bastante exigente, sendo-lhes exigido
o preenchimento de dois requisitos — um requisito quantitativo e um requisito qualitativo!®’.
O critério quantitativo, consiste na notoriedade excecional'3® que as marcas de prestigio

devem possuir junto do publico consumidor em geral'°

e ndo apenas no universo dos seus
proprios consumidores. A jurispruéncia ndo fixou um critério neste sentido, no entanto, LUIS
COUTO GONCALVES entende que as marcas de prestigio devem ser reconhecidas por, pelo
menos, dois tergos dos seus consumidores'#’. Deste modo, (para estar preenchido o critério
quantitativo) a reputacdo da marca de prestigio deve ser de tal modo excecional que deve ser
conhecida pelo amplo mercado consumidor, relativamente a um determinado tipo de produtos
e servigos em concreto — ou seja, deve transcender o universo dos seus consumidores.

Quanto ao segundo requisito, de natureza qualitativa, as marcas de prestigio devem ter
uma boa imagem de qualidade perante os seus consumidores, isto ¢, devem possuir um
“elevado valor simbdlico evocativo”. Por outras palavras, os consumidores devem possuir uma
certa estima pela marca de prestigio. Esta, pode ser adquirida pela elevada qualidade dos
produtos e servigos que a marca disponibiliza aos seus consumidores e, ainda, pela sua
capacidade de satisfazer as necessidades comerciais dos mesmos. Contudo, este elevado valor

simbdlico ndo tem de ser necessariamente adquirido pela elevada qualidade dos produtos

disponibilizados pela marca, mas antes pela imagem que esta criou perante os consumidores!'#!.

uma relagdo entre esses produtos ou servigos e o titular da marca registada, e na condic¢do de essa utilizagcdo ser
suscetivel de prejudicar os interesses do titular da marca registada”.

137 Cfr. GONCALVES, LUIS COUTO, op.cit., p.293.

138 Esta notoriedadade adquirida, é resultante do investimento das marcas em publicidade intensiva e prolongada.
139 A este proposito, ha quem considere que a notoriedade excecional que € exigida as marcas de prestigio apenas
deva dizer respeito ao publico consumidor dos produtos e servi¢os da propria marca, € ndo ao publico consumidor
em geral. No entanto, caso tal fosse o caso a protec¢ao especial que ¢ conferida as marcas de prestigio deixaria de
ser necessaria, pois deixaria de fazer sentido protegé-la perante produtos afins. Neste sentido veja-se o Acordao
do Supremo Tribunal de Justi¢a, de 13 de junho de 2010, processo 3/05.9TYLSB.P1.S1, no qual se considerou
que “A marca de prestigio é mais que uma marca notoria, gozando de maior prote¢do legal, ndo valendo quanto
a ela o principio da especialidade e, por isso, deve ser conhecida ndo so do publico interessado nos produtos
marcados, mas também do publico em geral, que antes o nome da marca a associa, sem hesitarm a elevados
padrées de qualidade dos produtos ou dos servigos que se distinguem dos seus competidores; a simples alusdo a
marca implica a intuig¢do fulgurante da sua identificagdo e inquestionavel qualidade, mesmo que sob ela sejam
comercializados diversos produtos”.

140 Cfr. GONCALVES, LUIS COUTO, op.cit., p.293.

141 Cfr. GONCALVES, LUIS COUTO, op.cit., pp.293-295.
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Nao importa de onde proveio este valor evocativo, apenas importa que a marca de prestigio o
possua. Este requisito, ¢ fundamental para a compreensdo por detrds do aproveitamento
parasitario da notariedade excecional destas marcas, por terceiros e, ainda, nos permite
compreender porque ¢ que as marcas de prestigio sdo bons alvos para a realizacdo de parddias
— isto ¢, porque sdo bastante conhecidas numa grande extensdo do publico consumidor.

Alinhado pelas mesmas exigéncias, PEDRO SOUSA E SILVA acrescenta, ainda, um
terceiro requisito. Assim, as marcas de prestigio, para além de precisarem de possuir uma
notoriedade excecional perante o publico e um valor simbdlico evocativo, estas, precisam,
ainda, de possuir uma certa individualidade, isto ¢, devem ser marcas originais e,
consequentemente, fortes'#2. Quanto a isto, LUIS COUTO GONCALVES discorda da
necessidade deste critério, uma vez que a invididualidade de determinada marca ndo a
caracteriza enquanto marca de prestigio, apenas torna mais facil o seu surgimento.

Em sintese, considera-se que as marcas de prestigio sdo bons alvos para a realizac¢ao de
parddias (de desenhos ou modelos, registados por estas) devido a sua alta visibilidade no
mercado, reputacdo, elevada qualidade, status, entre outras qualidades. Deste modo, os
parodistas ao realizarem parodias de desenhos ou modelos protegidos por marcas de prestigio,
aproveitam-se do reconhecimento e das demais “vantagens” que estas marcas adquiriram ao
longo dos anos para captar a aten¢do do seu publico-alvo e a0 mesmo tempo criticar a cultura

consumista.

4.1.2. Conclusdes quanto as parodias de marcas de prestigio

Devido a sua elevada notoriedade, as marcas de prestigio sdo conhecidas fora do seu
leque normal de consumidores. Tal notoriedade, como se viu, € tentadora para os criadores das
parodias, na medida em que se aproveitam do investimento publicitario da marca de prestigio
para promover a parddia ao publico, de modo quase parasitario. Por estas razdes, quando as
marcas de prestigio sdo escolhidas enquanto alvos de parddias, as marcas de prestigio podem
sofrer prejuizos.

Contudo, dado que as marcas de prestigio ndo estdo sujeitas ao principio da
especialidade, acreditamos que estas se encontram mais aptas para reagir contra as parodias,

uma vez que a sua protecdo nio se encontra restringida a produtos ou servicos idénticos ou

142 Na medida em que possuem uma capacidade distintiva elevada.
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afins aqueles para os quais foi registada'®*. Assim, estas podem reagir contra eventuais
parddias, quando estas afetem o seu selling power ou de algum modo contribuam para a
dilui¢do do caracter distintivo da marca — mesmo que a parodia surja no ambito de produtos de

natureza diferente.

4.2. Admissibilidade da Parodia no ambito do regime juridico dos desenhos

ou modelos

Importa agora analisar a admissibilidade da realiza¢do de parddias, no ambito do regime
dos desenhos ou modelos.

Como visto anteriormente!'#*

, 0s desenhos ou modelos tém como fun¢do incentivar a
inovacdo ¢ o desenvolvimento de novos produtos!#’. Para tal, o direito dos desenhos ou
modelos, apos o registo, confere ao seu titular “(...) direito exclusivo de o utilizar e de proibir
a sua utilizagcdo por terceiros sem o seu consentimento.” (art.197.°, n.° 1, do CPI e art.19.°, n.°
1, do RDM). Devido a falta de uma regra semelhante a do principio da especialidade previsto
no direito das marcas, o titular de um DM pode proibir a sua utilizagdo relativamente a qualquer
produto ou situagdo, independentemente do setor de atividade em que ocorre!“®. A este nivel,
voltando a recorrer ao exemplo que foi exposto no ponto 3.5, a Louis Vuitton poderia impedir
que um terceiro utilizasse os seus padrdes registados para, por exemplo, aplicar num papel de
parede, com o intuito de o comercializar. Sendo assim, esta utiliza¢do exclusiva permite que o
titular de um DM seja o Unico que possa realizar o “(...) fabrico, oferta, a colocagdo no
mercado, a importagdo, a exportagdo ou a utilizagdo de um produto em que esse desenho ou
modelo foi incorporado (...)"1*.

A este nivel, tratando-se de monopdlios de exploragao estes direitos, normalmente, ndo
sofrem limitagdes na sua utilizagdo!*®, pelo que, o titular de um DM estaria, em teoria,

protegido contra a realizagdo de parddias, podendo impedir a sua realiza¢do. No entanto, isso

nem sempre se verifica.

143 Art.222.° n. ° 1, alinea b), do CPL.

144 No ponto 3.2. desta dissertagao.

145 Considerando 7, do RDM.

146 Cfr. SILVA, PEDRO SOUSA E, Direito Industrial: Nogées Fundamentais, Almedina, op.cit., pp.156-161.
47 A1t.197.°, n.° 2, do CPL

148 Cfr. ASCENSAO, JOSE DE OLIVEIRA, Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade, op.cit., p.1196.
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O caso Nadia Plesner Joensen contra Louis Vuitton Malletier, S.A, submetido ao
Tribunal de Haia'*° por Nadia Plesner, apds a oposi¢do da LV a artista plastica. A reagdo da LV,
deve-se a utilizagcdo, de Plesner, do seu monograma multicolorido e da sua mala “Audra”
(Figura 5), numa parddia designada por “Simple Living” (Figura 6). Nesta parodia, Nadia
Plesner cria a ilustrag@o na qual consta uma crianga de etnia africana a segurar num chihuahua

num braco e a mala da LV no outro.

Figura 6 - Parodia "Simple Living" de Nadia Plesner

149 Acérddo do Tribunal de Haia, de 27 de janeiro de 2011, no 4mbito do processo 389526 / KG ZA 11-294.
Tradugao nao oficial disponivel em: http://www.nadiaplesner.com/upl/website/simple-living--

darfurnical/VerdictEnglish.pdf (consultado pela ultima vez a: 30/06/2024).
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Esta parddia foi inspirada na socialite Paris Hilton!>°, que era frequentemente
fotografada com estes elementos. O objetivo da artista passou por captar a atencao dos media
para as injusti¢as em Darfur na altura. No entanto, tal feito era dificil, pois Plesner considerava
existir um interesse superior em seguir a vida de pessoas como Paris Hilton, que possuem um
estilo de vida excessivo. Deste modo, Plesner criou a parddia “Simple Living, a titulo de critica
aos media — a seu ver, se colocasse o chihuahua e a mala da LV nas maos de “quem merece”
verdadeiramente essa atencdo (neste caso, as vitimas em Darfur), conseguiria chamar captar a
atencao dos media para a situagdo em Darfur. Adicionalmente, de modo a angariar fundos para
ajudar as vitimas em Darfur, Plesner disponibilizou para compra t-shirts com a ilustracdo da

sua parddia.

Figura 7 - T-shirts comercializadas por Nadia Plesner

No caso em apreco, a utilizagdo por parte de Plesner, da mala da LV na sua parddia,
seguida da comercializagdo da mesma no formato de t-shirts, constitui, a primeira vista, uma
violacao do direito de exclusivo da LV. No entanto, o Tribunal de Haia entendeu que a utilizagao
que a artista deu ao DM da LV foi utilizado para fins de critica de modo funcional e
proporcional, pelo que a restricdo do direito exclusivo da LV era justificado.

Deste modo, cumpre-nos agora analisar esta situacgao.

Por sua vez, os direitos de exclusivo atribuidos a LV, pelo direito dos desenhos ou

151

modelos, correspondem a direitos de propriedade ', pelo que gozam de protecdo constitucional

150 Paris Hilton é uma personalidade famosa nos Estados Unidos da América, herdeira da cadeia de hotéis Hilton.
Participou num reality show designado “The Simple Life”, cujo titulo foi parodiado por Nadia Plesner no caso em
apreco.

151 Cfr. ASCENSAO, JOSE DE OLIVEIRA, Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade, op.cit., p.1196.
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ao abrigo do art.62.°, da CRP!*2. Tal, é expressamente confirmado pelo Acorddo n.° 491/02 do
Tribunal Constitucional, no 4mbito do processo n.° 310/99'53, do seguinte modo: “Resulta,
assim, claro que o direito de propriedade a que se refere aquele artigo da Constitui¢do ndo
abrange apenas (...) os direitos reais menores, a propriedade intelectual e a propriedade
industrial, mas também outros direitos que normalmente ndo sdo incluidos sob a designa¢do
de “propriedade”, (...)".

Quanto a parodia realizada por Plesner, como j4 foi abordado no ponto 2.1 da presente
dissertagdo, as parddias correspondem a uma forma de critica social que ¢ divulgada enquanto
imitagdo burlesca — veiculo através do qual o parodista realiza a sua critica, quer seja ela social,
politica ou cultural'>*. A critica subjacente a parddia constitui uma forma de liberdade de
expressdo'*, ao abrigo do art.37.°, n.° 1, da CRP, pelo que se encontra constitucionalmente
protegida. Como visto, os proprios Tribunais portugueses ja reforgaram esta ideia’?%. No que
diz respeito ao caso em apreco, a exteriorizagdo do pensamento da nossa parodista foi realizado
através de um quadro, no qual esta real¢a o contraste entre a vida luxuosa de Paris Hilton e a
vida das vitimas de Darfur.

Sendo assim, deparamo-nos com um caso onde existe um conflito de interesses,
nomeadamente, entre o direito fundamental a liberdade de expressdo de Plesner e o direito de
exclusivo da LV. Deste modo, a parddia torna-se juridicamente relevante.

Tanto a parddia, como os direitos de exclusivo desempenham fungdes sociais, pelo que
ndo constituem direitos absolutos, pois possuem limitagdes. A este nivel, JOSE DE OLIVEIRA
ASCENSAO entende que devido ao facto destes direitos terem sido criados com uma fungio

social subjacente, apenas sdo admissiveis quando estdo assentes num interesse social'®’.

152 RIBEIRO, JOAQUIM DE SOUSA, O Direito de Propriedade na Jurisprudéncia do Tribunal Constitucional,
in Conferéncia Trilateral Espanha/Italia/Portugal, 2009, pp.4-5.

Disponivel em: https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/conteudo/files/textos/textos0202 _trilateral2009.pdf
(consultado pela ultima vez a: 29/06/2024).

153 Acordao n.° 491/02 do Tribunal Constitucional, no ambito do processo 310/99. Disponivel em:

https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/2002049 1 .html (consultado pela tltima vez a: 29/06/2024).
158 “TA] parédia constitui um meio adequado para exprimir uma opinido”. In paragrafo 25, do Acorddo do
Tribunal de Primeira Instancia de Bruxelas, de 3 de setembro 2014, processo C-201/13.

155 Cfr. JACQUES, SABINE, op.cit., p.16

156 Neste sentido, veja-se 0 Acordio do Tribunal da Relagdo de Lisboa, de 21 de maio de 2015, no ambito do
processo 142/09.7TCFUN.L1-2.

157 Cfr. ASCENSAO, JOSE DE OLIVEIRA, Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade, op.cit., pp.1212-1214.
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Desta forma, os direitos fundamentais em conflito aparentam estar em pé de igualdade.
A este proposito, com base na decisdo do Tribunal de Haia, entendemos que em situagdes de
conflito entre parddias e desenhos ou modelos, deve tentar-se encontrar um justo equilibrio

orientado pelo principio da proporcionalidade!®

. Deste principio resulta, “(...) que se deve
procurar obter a harmonizag¢do ou concordancia pratica dos bens em colisdo e a sua
otimiza¢do, traduzida numa mutua compressdo por forma a atribuir a cada uma maxima
eficacia possivel ’1°.

No entanto, o Tribunal de Haia atribuiu preferéncia ao direito de Plesner. A este respeito,
verificamos que Nadia Plesner, através da sua parddia pretende alertar o publico e captar a
aten¢do dos media para a situagdo e vitimas em Darfur. J4 a LV, visa proteger o seu direito de
exclusivo, uma vez que considera que a venda das #-shirts com o desenho do quadro Simple
Living (por incorporar o desenho da sua mala Audra) constitui uma violagao do seu direito de
exclusivo. Perante isto, consideramos que a LV prossegue fins maioritariamente econémicos,
na medida em que apenas pretende garantir que a sua atividade comercial e direito de exclusivo
ndo sdo perturbados pela parddia de Plesner. A este nivel, consideramos que ndo existe nenhum
interesse publico que seja adequado a reagir contra a fungdo publica da parddia de Plesner!®°,

Dado que a artista plastica ndo prossegue fins comerciais e apenas pretende alertar para a

situacdo em Darfur, consequentemente, da-se prevaléncia ao direito a liberdade de expressao

158 “4 lei 56 pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constitui¢do,
devendo as restrigbes limitar-se ao necessario para salvaguardar outros direitos ou interesses
constitucionalmente protegidos”, nos termos do n.° 2, do art.18.°, da CRP.

159 AGUIAR-BRANCO, JOSE PEDRO, A Liberdade de Expressio — Uma “Super Liberdade” de Prote¢do

Maxima e de Restrigdo Minima, p. 3. Disponivel em: https://www.parlamento.pt/sites/PARXVIL/Documents/a-
liberdade-de-expressao-uma-super-liberdade-de-protecao-maxima-e-de-restricao-minima.pdf (Consultado pela

ultima vez a: 29/06/2024).

160 No entanto, concordamos com TIAGO DE OLIVEIRA quanto & possivel conclusdo diferente do Tribunal de
Haia, caso a LV tivesse reagido contra a violagdo de um direito de marca. Isto porque, como os DMs apenas se
“preocupam” com a prote¢do da aparéncia dos produtos, eventuais problemas associados ao direito das marcas
(no caso em concreto, no ambito das marcas de prestigio) como o risco de confusdo ou a possivel dilui¢ao da
marca ndo podem ser aqui avaliados. No entanto, caso estivessemos a tratar de direitos das marcas, o risco de
confusdo e a possivel diluigdo da marca de prestigio, talvez constituissem limites aptos para defender a LV da
parddia de Nadia Plesner. /n Cfr. OLIVEIRA, TIAGO DE, op.cit.,, p.74 ¢ LOURO, MARIA CATARINA
VIDEIRA, A Parddia e os Direitos de Propriedade Intelectual, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa,
junho de 2018, pp.143-144.

Disponivel em: https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/37496/1/ulfd137149 tese.pdf (consultado pela ultima
vez a: 29/06/2024).
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de Plesner, devido ao facto da liberdade de expressdo constituir um direito fundamental

161

indispensavel ao desenvolvimento do homem e progresso da sociedade'®’, pelo que se admitem

7162 _ desde que ndo

“(...) as informagoes ou ideias que melindra, chocam ou inquietam
ofendam direitos pessoais ou de personalidade.

Apos a andlise deste caso, devido a falta de regulamentag@o legal no ambito desta
questao, e tratando-se da colisdo entre dois direitos fundamentais em paridade, compreende-se
que por vezes se decida a favor do direito a parddia e outras vezes a favor do direito de
exclusivo. Tal, leva-nos a concordar com a posi¢cado de DIRK VOORHOOF segundo a qual, do
ponto de vista do direito da propriedade industrial, a parddia enquanto forma de liberdade de

expressdo apenas poderia ser utilizada a titulo de excegdo!'®?

. Em concreto, nas situagdes em
que o interesse publico que a parddia desempenha seja superior a fungdo social que compete
ao direito do exclusivo. Isto porque, a parddia enquanto exce¢do do direito dos desenhos ou
modelos equilibra a protecdo entre ambos, impedido que os direitos de exclusivo se tornem

64 que travam criticas sociais e culturais essenciais para a evolugdo

“indesejaveis monopolios”
cultural.

Portanto, deve tentar-se encontrar um equilibrio proporcional entre o direito a parddia
e o direito de exclusivo de como a compreender-se em cada caso concreto qual dos direitos

deve prevalecer sobre o outro.

4.3. Protecao da Parodia enquanto Desenho ou Modelo

Muitos consumidores valorizam a aparéncia dos produtos, em detrimento dos restantes
fatores, por diversas razdes: ou porque sdo as ultimas tendéncias de moda, ou apenas porque
gostam do design do produto. Tal, demonstra que a aparéncia de um produto € um fator crucial
na decisdo de compra dos consumidores. Por outras palavras, um bom design pode tornar
qualquer produto num objeto desejado pelos consumidores.

Este fator, tem influenciado as marcas a investirem na inovagao da aparéncia dos seus

produtos, como modo de captar a atengcdo dos seus consumidores. A este nivel, o regime

161 Art.10.°, do CEDH

162 Cfr. AGUIAR-BRANCO, JOSE PEDRO, op.cit., p. 4.

163 Isto porque a parddia ndo consta no elenco das limitagdes dos direitos conferidos pelo registo de um DM
(art.198.°, do CPI).

164 Cfr. ASCENSAOQ, JOSE DE OLIVEIRA, Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade, op.cit,, p.1214.
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juridico dos desenhos ou modelos, através da protecdo que confere aos titulares de DMs,
incentiva o investimento na inovagdo, desenvolvimento e produ¢io de novos produtos'®>.
Para finalizar este estudo, cumpre-nos, agora, responder a segunda questdo que foi
levantada na introducdo desta dissertacdo: serd possivel proteger uma parddia enquanto um
desenho ou modelo? Para tal, opta-se por recorrer a um exemplo pratico inspirado no caso

Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag, Inc.'®, mencionado anteriormente.

4.3.1. Estudo de um caso concreto

O caso Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag, Inc., incide, maioritariamente,
sobre o direito das marcas. No entanto, este caso insere-se na indistria da moda, que, por sua
vez, corresponde a um setor que investe bastante na aparéncia dos produtos. Deste modo,
pretendemos adaptar este caso real e direciona-lo para o direito dos desenhos e modelos, uma
vez que reconhecemos o papel que os DMs tém na protecao das criagdes de moda.

Neste caso, a MOB criou, a titulo de parddia, uma fote bag com o modelo Speedy
Bandouliere 30, da LV, com um aspeto “cartoon-like”, trocando as iniciais “LV” do padrio
Toile da Louis Vuitton, pelas suas iniciais “MOB” (como consta nas Figuras 3 e 4). O problema
que aqui se pretende colocar, ¢ o seguinte: caso a MOB pretendesse registar a sua parodia, no
ambito do nosso regime juridico de desenhos ou modelos, poderia fazé-1o?

Primeiramente, os desenhos ou modelos protegem o exterior dos produtos (na
totalidade ou apenas parte), nos termos do art.173.°, do CPIL. Ou seja, como entende TIAGO
DE OLIVEIRA!'®", “o produto é o mero suporte material onde os desenhos vio ser
incorporados”.

Para que a tote bag, em questdo, goze de protecdo € necessario que preencha dois
requisitos (art.175.%, n.° 1; 176.° e 177.°, do CPI): (i) novidade e; (ii) caracter singular. Por sua
vez, estes requisitos estdo intrinsecamente ligados, uma vez que um DM apenas tem caracter
individual quando € novo; e sendo novo tera, necessariamente, caracter individual'%®,

Segue-se, entdo, a andlise dos requisitos.

165 Considerando 7, do RDM.

166 Acorddo do US District Court, Southern District of New York, de 6 de janeiro de 2016, no ambito do processo
14-CV-3419, «Louis Vuitton Malletier, SA. v. My Other Bag, Inc. ».

167 Cfr. OLIVEIRA, TIAGO DE, op.cit., p.74.

168 Cfr. SILVA, PEDRO SOUSA, Direito Industrial, Nogbes Fundamentais, op.cit., p.135.
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No que concerne ao requisito da novidade, um DM ¢ considerado “novo” quando, antes
do pedido do seu registo, “nenhum desenho ou modelo idéntico foi divulgado ao publico dentro
ou fora do Pais”'%. Quer isto dizer, que a fote bag da MOB néo pode corresponder a uma
simples reproducio de algo que ja existe no mercado. E necessario comparar a fote bag, com
todos os DMs anteriores e, caso haja conflito, “(...) hd que apreciar a existéncia de diferengas
que ndo sejam insignificantes entre os desenhos ou modelos em conflito (...)"""". Esta
comparagdo, deve ser objetiva e deve focar-se apenas nas diferengas entre os produtos (e ndo
nas semelhancgas). Deste modo, ndo sabendo ao certo o ano em que foi divulgada, pela primeira
vez, a tote bag da MOB, sabe-se que esta foi fundada em 2011. Porém, a LV possui o registo
do seu padrao Toille ha mais de 120 anos, o que nos permite concluir que este padrdo antecede,
por varias décadas, o padrao parodiado da MOB. Nao restam quaisquer davidas que a MOB
utilizou o padrdo da LV como inspiragdo para a sua parddia. A propria natureza da parddia
exige a esta que o faca, uma vez que o seu conteudo humoristico e critico sustenta-se na
comparagdo entre a parddia e o tema ou motivo que lhe deu origem. No entanto, fazendo uma
comparagdo objetiva, apesar da tofe bag nos relembrar a mala da LV, estas malas ndo sdo
idénticas'”!. Por um lado, a mala da LV é uma mala de pele de alta qualidade, cujo padrdo
possui as iniciais da marca reconheciveis globalmente, por se tratar de uma marca de prestigio.
Por outro lado, a mala da MOB corresponde a um saco de pano no qual consta uma caricatura
da mala da LV, com um padrdo adaptado. A nosso ver, a dificuldade que a MOB pode enfrentar
quanto ao preenchimento do requisito da novidade deve-se ao padrao que a MOB utiliza, pois
as malas em si sdo diferentes. Por sua vez, o padrdo que a MOB utiliza ndo ¢ idéntico ao da
LV, mas ¢ muito semelhante. Apesar de alterados e adaptados, os simbolos que a MOB utiliza
e a propria disposicdo dos mesmos relembram fortemente o padrdo da LV, pelo que
consideramos dificil o preenchimento do requisito da novidade. A este nivel, dado que o
requisito do caracter singular exige que o DM seja novo, e, uma vez que o requisito da novidade
ndo foi preenchido, consideramos pouco provavel que a MOB possa proteger a sua parddia

enquanto DM. Nao obstante, continuaremos com a nossa analise.

169 Art.176.°,1n.° 1, do CPI e art.5.°, RDM.

170 Acérdao do Tribunal Geral, de 13 de maio de 2015, no 4mbito do processo T-15/13, «Group Nivelles contra
Easy Sanitary Solutions BV», considerando 41.

17! No que diz respeito a produtos idénticos, o n.° 2, do art.176.°, do CPI, diz-nos que sdo idénticos os produtos

que forem diferentes apenas quanto a pormenores sem importancia.
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No que diz respeito ao caracter singular. Nos termos do art.177.°, n.° 1, do CPI, para
que este requisito seja preenchido € necessario que o DM suscite no utilizador informado uma
impressdo global diferente da que se pode retirar da arte prévia!’?. Este corresponde a um dos
quatro requisitos que a doutrina'’? ¢ os Tribunais!”* tém vindo a adotar para a verificagdo do
cumprimento do requisito da singularidade — os quatro critérios sdo: (i) determinagao do setor
industrial que o DM pretende integrar; (ii) definicdo do utilizador informado para os produtos
em questdo; (iii) avaliacdo do grau de liberdade do criador; e (iv) comparagdo do DM mais
recente com os pré-existentes de modo a verificar se suscitam uma impressao global diferente
no utilizador informado. Quanto ao setor industrial em que as fote bags se inserem, como visto
anteriormente, trata-se do setor da industria da moda. Relativamente ao utilizador informado,
como ja tivemos a oportunidade de ver, este “(...) conhece diferentes desenhos e modelos
existentes no setor em causa, dispoe de um certo grau de conhecimentos quanto aos elementos
que estes desenhos ou modelos normalmente incluem e, devido ao seu interesse nos produtos
em causa, presta um grau de atencdo relativamente elevado quando os utiliza. ”.'’> Trata-se,
portanto, de alguém “(...) comhecedor, atento e experimentado no ramo de atividade em
causa”!’%, Para o caso em concreto, o utilizador informado deve ser alguém com um certo
conhecimento sobre malas e os seus respetivos designs, capaz de identificar as caracteristicas
essenciais para o design de uma mala (ou seja, conhecer as suas caracteristicas normais) e
conhecer as suas respetivas limitacdes. Ou seja, ndo pode ser um designer e também ndo pode
ser um consumidor normal. No que diz respeito ao grau de liberdade do criador das tote bags,
em teoria este seria considerado elevado, uma vez que a unica limitacdo seria o formato da fote
bag e, possivelmente, os materiais ecologicos que a constituem!”’. De resto, o criador seria
livre de escolher o material, a cor, os padrdes e os elementos decorativos. No entanto, estamos
perante um caso de parddia de um DM, pelo que o grau de liberdade do criador da parddia nao

¢ elevado, pois € necessario que este faga referéncia a mala e design da LV. Por tltimo, o DM

172 Ou seja, para verificarmos que este requisito se encontra preenchido ¢ necessério avaliar a diferenga entre a
impressao global que o DM suscita no utilizador informado e a impressao que este possui da arte prévia.

173 Cfr. BENTLY, LIONEL ¢ SHERMAN, BRAD, op.cit., p.633.

174 Acérddo do Tribunal Geral, de 8 de maio de 2024, no ambito do processo T-758/22, «Puma contra EUIPO»,
paragrafo 16.

175 Acordao do Tribunal de Justiga, de 20 de outubro de 2011, no Ambito do processo C-281/10, «PepsiCO, Inc.
contra Promer Mon Graphic SA», ECLI:EU:C:2011:679, paragrafo 59.

176 Cfr. GONCALVES, LUIS COUTO, op.cit., p.150.

177 Dado que se trata de uma mala sustentavel.
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em questdo tem de suscitar no utilizador informado uma impressdo global distinta. Esta
impressao global deve ser objetiva, ndo podendo ser influenciada por fatores como o prego dos
produtos, respetivas marcas ou o eventual risco de confusao entre elas, pois tal diz respeito ao
direito das marcas, e ao direito dos desenhos ou modelos apenas compete a aparéncia dos
produtos!’®. Deste modo, ainda que se trate de uma caricatura de uma mala da LV, a tote bag
da MOB, utiliza um padrdo de monograma muito semelhante ao monograma Toile registado
pela LV, o que nos leva a crer que ¢ muito pouco provavel que este DM crie uma impressao
global diferente do DM registado pela LV.

Assim, a luz destes principios, consideramos que o respetivo DM ndo cumpre com os
requisitos necessarios para que lhe seja conferida protecdo enquanto DM.

Contudo, o registo dos DM consiste num exame sem fundo'”®

, pelo que, € necessario a
reclamagdo de terceiros, para que o INPI verifique se os requisitos substanciais de prote¢ao
estdo, de facto, preenchidos (art.192.°, n.° 4, do CPI). Isto porque, no momento em que ¢
realizado o pedido de registo, de um DM, apenas ¢ realizado um exame no ambito da sua forma
(art.187.°, do CPI). Deste modo, o parodista até poderia registar a sua parddia, no entanto apos
a reclamagdo de terceiros e caso se confirme a falta de preenchimento dos requisitos essenciais,
tal registo perderia o seu efeito.

Portanto, através da analise deste caso, considera-se o registo de uma parodia enquanto
DM uma realidade pouco provavel. Isto, ¢ uma consequéncia natural dos elementos que a
compdem, pois a necessidade de utilizar as caracteristicas ornamentais de um DM anterior

impede a parddia de suscitar no utilizador informado uma impressao global diferente. Nao

obstante, deve-se avaliar cada caso concreto individualmente e de forma meticulosa.

178 Cfr. OLIVEIRA, TIAGO DE, op.cit., p.90.
179 Cfr. SILVA, PEDRO SOUSA, Direito Industrial, Nogbes Fundamentais, op.cit., p.144.
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5. Conclusao

A parddia constitui um direito fundamental a liberdade da pessoa humana. Para a sua
constituicdo ¢ necessario o preenchimento de dois requisitos apontados pelo TJUE no caso
Deckmyn: (1) evocar a aparéncia um desenho ou modelo existente; e (ii) constituir uma
manifestagdo humoristica.

Deste modo, o tema desta dissertagcdo recaiu sobre duas questoes: (i) a colisdo entre o
direito fundamental a parddia e um direito de propriedade industrial, que beneficia de protecao
constitucional enquanto direito fundamental a propriedade; e (ii) sobre a possibilidade registo
da parddia enquanto desenho ou modelo.

A este nivel, reconhece-se que nem todas as parddias sdo juridicamente relevantes,
destacando-se apenas as que recorrem a desenhos ou modelos enquanto fonte de inspiracao.

Por um lado, quanto a colisdo dos direitos fundamentais da parddia e do direito de
exclusivo verificamos que ndo se tem impedido a infiltracdo das parddias no ambito do direito
da propriedade industrial. Tal, deve-se a funcdo social que a parddia desempenha enquanto
direito indispensavel ao desenvolvimento e progresso da sociedade e dos seus cidaddos. Deste
modo, em situagdes como esta, deve-se tentar encontrar um justo equilibrio, orientado pelo
principio da proporcionalidade, de modo a entender em cada caso concreto qual dos direitos
deve ter prioridade sobre o outro.

Por outro lado, a possibilidade de uma parddia inspirada num DM ser registada, ela
propria, enquanto DM ¢ muito limitada ou até mesmo nula. Tal, deve-se, essencialmente, a
natureza da parddia, pois a necessidade que a parddia apresenta em utilizar “algo” ja existente
enquanto inspirac¢do dificulta o preenchimento dos requisitos necessarios para que possa ser
protegida enquanto DM. Esta possibilidade de registo, torna-se ainda mais limitada quando a
inspiragdo da parddia consiste num DM registado por uma marca de prestigio. Pois, devido a
sua elevada notoriedade, este tipo de marcas sdo conhecidas fora do seu leque normal de
consumidores o que complica a capacidade das parddias em serem consideradas novas, e de
suscitarem no utilizador informado uma impressao global distinta.

Portanto, apods a andlise destas duas questdes, no contexto do direito dos desenhos ou
modelos, dado que a paroddia utiliza elementos de DM registado, a inica possibilidade para a
admissibilidade da parddia neste ambito serd enquanto limite a este direito exclusivo, em

situacdes cujo interesse social prevalega sobre o direito de exclusivo do titular.
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