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RESUMO:

O Acérdao do Tribunal de Justica no caso
Cofemel aparentemente clarificou duas
questoes em aberto. Em primeiro lugar,
deixou patente que na Unido Europeia foi
adotada a solucao do cimulo parcial. Nem
todas as obras de arte aplicada, desenhos
ou modelos, ou obras de design podem ser
protegidos simultanecamente pelo direito
de autor. Apenas os bens imateriais que se
possam qualificar como “obras” merecem
protecao cumulativa. Em segundo lugar,
o Tribunal de Justica considerou que o
conceito de “obra” ja esta harmonizado,
constituindo um conceito auténomo e
uniforme na Unido Europeia. A protecao
pelo direito de autor requer “originalida-
de”, no sentido de o bem imaterial em
causa ser uma criagao intelectual do au-
tor, ndo sendo aceitavel exigir requisitos
mais exigentes no caso das obras de arte
aplicada, desenhos ou modelos, ou obras
de design. Para ser “obra”, a criagao
intelectual deve ser expressa num obje-
to identificavel com suficiente precisao e
objetividade. Todavia, a fundamentacao
da decisdao do Tribunal de Justica do caso

ABSTRACT:

The preliminary ruling of the Court of Justice
in Cofemel case apparently clarified two
open questions. First, the solution of partial
cumulation was unequivocally  established
in the European Union. Not all works of
applied art, designs, or works of design may be
protected by copyright. Only those that qualify
as “works” deserve cumulation of protections.
Secondly, the Court of Justice considered that the
concept of “work” is already harmonized, being
an autonomous and uniform concept of the
European Union. Copyright protection requires
“originality”, in the sense that the subject matter
at issue is an intellectual creation of its author,
no other requirements are acceptable in case of
works of applied art, designs, or works of design.
To be a “work” the subject matter must be
expressed in an identifiable object with sufficient
precision and objectivity. Nevertheless, the ruling
of the Court of Justice in Cofemel case is too
vague and ambiguous, not providing guidelines
capable of leading to a coherent and predicable
case law, expressing a uniform understanding of
what is a “creative creation” regarding works of
applied art, designs, and works of design. The
lack of consensus about the concept in Portugal
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Cofemel ¢ demasiado vaga e ambigua, nao
dando indicagdes que permitam conduzir

and the other countries of the European Union
has been responsible for the divergent national

a uma jurisprudéncia coerente e previsivel, case law that continues.
expressao de uma compreensao uniforme

sobre o que seja uma “criacdo artistica” no

caso das obras de arte aplicada, dos dese-

nhos ou modelos, ou das obras de design.

A falta de falta de consenso acerca do

conceito em Portugal e noutros paises da

Uniao Europeia tem sido responsavel pelas

diversas solucdes nacionais que se conti-

nuam a adotar.
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1 INTRODUCAO

Na Uniao Europeia (doravante UE), os desenhos ou modelos, obras
de arte aplicada e obras de design podem ser cumulativamente protegidos
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pelo direito de autor e pelo direito da propriedade industrial. A aparéncia
exterior de um produto pode ser protegida como obra e como desenho ou
modelo. Este é um aspeto fundamental do sistema previsto no Artigo 96,
n°2, do Regulamento (CE) n° 6/2002 do Conselho de 12 de dezembro de
2001 relativo aos desenhos ou modelos comunitarios (doravante RDM)? e
do Artigo 17 da Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
de 13 de outubro de 1998 relativa a protecao legal de desenhos e modelos
(doravante DHDM).?

De acordo com o Artigo 3, al. a), do RDM, o desenho ou modelo
designa a aparéncia da totalidade ou de uma parte de um produto re-
sultante das suas caracteristicas, nomeadamente das linhas, contornos,
cores, forma, textura e/ou materiais do proprio produto e/ou da sua orna-
mentacao. Nao tem aqui relevo qualquer consideracao de gosto estético,
no sentido de a aparéncia do produto ser considerada bonita ou feia, nem
releva a distingao entre desenhos ou modelos puramente ornamentais ou
com uma funcao. A funcionalidade nao é apreciada em sede de desenhos
ou modelos, mas sim em matéria de patentes e modelos de utilidade. O
importante para que haja protecao é que sejam cumpridos 0s requisitos
de novidade e singularidade, tal como previstos no RDM. O Regulamento
em causa também nao nega tutela as criacdes que ja sejam protegidas
pelo Direito de Autor, embora a protegao por direitos de autor, em si mes-
ma, nao seja a finalidade da protecao como desenhos ou modelos, sendo
instrumental em relacao as finalidades decorativas e de valorizagao do
produto em que a criagao se plasma. O legislador comunitéario nao quis
privar as obras de arte da tutela através dos desenhos ou modelos. Pelo
contrario, resulta do Artigo 96 do RDM e do Artigo 17 da DHDM um sis-
tema tutela cumulativa.*

2 JOL 003 de 05/01/2002 p. 0001- 0024
> JOL 289 de 28.10.1998, p. 28-35

4+ O RDM prevé a protecao para qualquer desenho ou modelo, seja registado ou néo (os
desenhos modelos comunitdrios nao registados estao previstos no Artigo 11 do RDM).
Em Portugal, a protecdo cumulativa de desenhos ou modelos comunitdrios nao regis-
tados ¢ inevitavel por forca do RDM. O Artigo 194° do C6digo da Propriedade Indus-
trial (CPI) de 2018 ndo pode ser entendido em sentido literal. As recentes propostas de
alteracdo do RDM da Diretiva 98/71/CE refletem esta ideia. O Artigo 96, n°2, proposto
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2 CUMULACAO DE PROTECAO DOS DESENHOS OU MODELOS E
DOS DIREITOS DE AUTOR

Pretendemos desenvolver neste estudo as questoes que levanta a
cumulagao da protecao dos desenhos ou modelos com os direitos de au-
tor, quer a nivel da UE, quer a nivel dos Estados-Membros.

J& referimos que a cumulacao esta prevista no Artigo 96, n°2, do
RDM e no Artigo 17 da DHDM, entretanto transposta para o direito na-
cional dos Estados-Membros.

A cumulagao esta justificada no Considerando 8 da DHDM. Ai
se pode ler que (...) “na falta de harmonizagao dos direitos de autor, ¢é
importante estabelecer o principio da cumulacao da protecao ao abrigo
da legislacao em matéria de protecao especifica dos desenhos e modelos
registados com a protecao do direito de autor, deixando simultanea-
mente aos Estados-membros a liberdade de fixarem o alcance da pro-
tecao ao abrigo dos direitos de autor e as condigoes em que ¢é conferida
essa protecao”.

O Artigo 17 da DHDM dispoe o seguinte: “Qualquer desenho ou
modelo protegido por um registo num Estado-Membro de acordo com
a presente diretiva beneficia igualmente da protecao conferida pelos Es-
tados-Membros em matéria de direitos de autor, a partir da data em que
esse desenho ou modelo tenha sido criado ou definido sob qualquer for-
ma. Cada Estado-Membro determinara o ambito dessa protecao e as con-
di¢des em que é conferida, incluindo o grau de originalidade requerido”.

O Artigo 96, n°2, do RDM prescreve tutela cumulativa idéntica para
os desenhos ou modelos Comunitéarios.

determina que qualquer desenho ou modelo protegido como desenho ou modelo da
UE também beneficia da protegao garantida pelo direito de autor, a partir do momento
em que o desenho ou modelo foi criado ou definido de qualquer forma, desde que os
requisitos de protecao pelo direito de autor da UE estejam preenchidos (cf. Propostas
de alteracdo do RDM e da Diretiva 98/71/CE, COM (2022) 666 final, COM (2022) 667
final, de 28.11.2022. Sobre os desenhos ou modelos nao registados leia-se LOUREDO
CASADO, Sara. El Diseno Industrial no Registrado, Aranzadi-Thomson Reuters,
Madrid, 2019, 237 ss.
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Uma vez que o Artigo 17, segunda parte, da DHDM deixa uma
grande liberdade aos Estados-Membros, foram-se estabelecendo varios
regimes de cumulacao a nivel nacional.

2.1 Possiveis posi¢des quanto a cumulacao

O Artigo 96°, n°2, do RDM e o Artigo 17 da DHDM apontam no
sentido de uma cumulacao parcial de protecoes.

Em teoria, seriam concebiveis trés possiveis regimes que, na pra-
tica, nao existem em estado puro, aparecendo antes mesclados uns com
0s outros’:

a) Nao cumulacao

Se for este o regime, a tutela dos direitos de autor e dos desenhos
ou modelos excluem-se mutuamente. A solugao pode decorrer da lei (por
exemplo, acima de um determinado niimero de exemplares nao pode ha-
ver protecao autoral) ou ser uma opc¢ao do autor (por exemplo, pedindo o
registo como desenho ou modelo quando a legislacao exclui o ciimulo de
protecoes, ou produzindo um nimero de exemplares que excede o limite
delimitado na legislacao de direito autoral).

b) Cumulacao total

Se for este o regime, quando a aparéncia estética de um produto
for protegida como desenho ou modelo beneficiara simultaneamente da
tutela autoral. A protegao pelo direito de autor ¢ atribuida automaética e
indiscriminadamente a todas as criacoes intelectuais do dominio da esté-
tica que sejam protegidas como desenhos ou modelos.

¢) Cumulacao parcial

Neste regime, a tutela cumulativa autoral nao abrange todas e
quaisquer criacoes que preencham os requisitos de protecao como dese-

> Desenvolvidamente, SILVA, Pedro Sousa e, Direito Industrial. No¢oes Fundamen-
tais, Almedina, Coimbra, 2019, pp. 174-183; GONCALVES, Luis Manuel Couto, Ma-
nual de Direito Industrial, 92 ed., Almedina, Coimbra, 2022, pp. 163-168.
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nhos ou modelos, mas apenas as que satisfacam determinados requisi-
tos adicionais, como sejam caracter artistico ou mesmo um mais elevado
grau de originalidade. Pode haver diversas variantes de cumulagao par-
cial, dependendo dos requisitos adicionais exigidos e também dos efeitos
decorrentes de cumulagao de protecoes.

2.2 0 sistema francés

As origens da cumulacao de protegdes encontram-se no direito
francés, nos finais do século XIX, com a consagragao da “doutrina da
unidade da arte”, introduzida por Eugene Pouillet®. Este autor considerou
impossivel distinguir direito industrial de desenho artistico, criticando a
separacao do regime de duas realidades feitas para se aliarem e se uni-
rem - a arte e a industria- e o estabelecimento entre elas de uma linha de
demarcagao. O principio da unidade da arte foi fortemente acolhido pelos
tribunais franceses, mas de forma exagerada e distorcida, a ponto de se
banalizarem de forma quase grotesca as obras de arte. A jurisprudéncia
francesa reconheceu protecao autoral a todo o tipo de criagoes utilitarias,
sem qualquer cardter artistico, distorcendo os fundamentos invocados
por Eugene Pouillet. O principio da unidade da arte, erroneamente in-
terpretado, implicou uma intromissao excessiva do direito de autor na
vida comercial, conduzindo a que o produto mais banal fosse suscetivel
de protecao autoral. Esta visao implicou restricdes da concorréncia nao
justificadas pelo incentivo a estética industrial, ja protegida pelo regime
dos desenhos ou modelos, com dano para a economia. Eugene Pouillet
nunca defendeu que o direito de autor tinha de abranger de forma auto-
matica os desenhos ou modelos. O autor apenas quis evitar que as obras
de arte aplicada ficassem, a partida, excluidas da protecao autoral, por
serem, precisamente, obras de arte aplicada. A doutrina do autor tradu-
z-se na ideia de que a finalidade industrial ndo muda a natureza da uma
obra, a aplicagdo industrial de uma obra de arte nao pode fazer a mesma

¢ POUILLET, Eugene, Traité Théorique et Pratique de la Propriété Littéraire et
Artistique et du Droit de Représentation, 12 ed., 1879 ¢ Traité Théorique et
Pratique des Dessins et Modeles, 12 ed. 1868.
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perder o seu carater de obra protegida por direitos de autor. Mas, para ser
protegida pelo direito de autor, tem de ser uma obra de arte. Se nunca foi
uma obra de arte, nao o passa a ser por estar tutelada como desenho ou
modelo. A unidade da arte a que Eugene Pouillet se referia era a unidade
da arte pura e da arte aplicada’. A sua doutrina visou evitar a “desquali-
ficacao” das obras de arte, nao promover a “qualificacao” das obras que
nunca foram obras de arte.®

2.3 O sistema alemao

A solugao tradicional no direito alemao ¢ a da cumulacao e deve-
-se a Eugen Ulmer®, que adotou a “Stufentheorie”, nos termos da qual,
as obras de arte aplicada apenas podiam gozar de direitos de autor se
atingissem uma determinada altura criativa (“Gestaltungshdhe”), uma
criatividade reforcada, superior a exigida para a protecao das obras de
arte pura por direitos de autor. A posicao impds-se na doutrina e jurispru-
déncia alemaes muito antes da Lei de Desenhos e Modelos de 2004, que
transpds a DHDM',

Num dos casos mais conhecidos representativos desta posigao, o
caso da joia Silberdistel'!, o BGH decidiu que um objeto utilitario, para
ser protegido como desenho ou modelo, deve destacar-se da média dos
desenhos ou modelos, ir para além do que é meramente bem feito e quo-
tidiano. Além disso, para alcancar protegao autoral, é necessaria uma di-

7 Sobre o principio da unidade da arte, veja-se SILVA, Pedro, SOUSA e, Direito Indus-
trial... cit., pp. 171-173 e bibliografia ai citada.

8 Esta € a Unica interpretacdo aceitavel do principio da unidade da arte de Eugene
Pouillet. No mesmo sentido, entre outros, SILVA, Pedro, Sousa e, Direito Industrial
...cit., pp.172-173.

° ULMER, E. Urheber und Verlagsrecht, Springer, Heidelberg/Berlim,1960, p. 111 ss. So-
bre o regime alemao antes da transposicao da DHMD, leiam-se, entre outros, SCHRICK-
ER, G., Farewell to the “Level of Creativity” in German Copyright Law?”, International
Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC), 1995, pp. 41-48.

19 Gesetz iiber den rechtlichen Shutz von Design (DesignGesetz-DesignG), de 12 de
marco de 2004.

" Ac. do BGH de 22.06.1995 (I ZR 119/93. O caso pode ser consultado em Wayback Ma-
chine (archive.org). Acesso em 30 set. 2023.
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ferenca ainda maior, a obra deve ultrapassar claramente as obras de design
médio, é necessario um grau de individualidade criativa superior.

Ap6s a entrada em vigor da DesignsGesetz de 2004 a doutrina e a juris-
prudéncia afastaram-se da “Stufentheorie”. No caso Geburistagszug'?, o BGH,
em 2013, decidiu que ja nao fazia sentido exigir as obras de arte aplicada um
grau de criatividade mais elevado do que o exigido para as obras de arte pura.
A protegao dos desenhos ou modelos e dos direitos de autor nao se excluem,
podem-se cumular. Mas os regimes em causa tém objetivos, requisitos e con-
sequéncias juridicas diversas. A protecao autoral nao pode ser concedida as
formas cujo efeito estético se deva a finalidade do objeto, mas apenas aque-
las que se devam a uma realizacao artistica. O direito alemao consagra uma
cumulacao parcial, no sentido de que sé reconhece protecao autoral aos dese-
nhos ou modelos que sejam simultaneamente uma realizagao artistica, ainda
que tenha abandonado a exigéncia de um nivel de criatividade superior ao
requerido para a generalidade das obras de arte®.

2.4 Asituacdao em Portugal antes do Acordao Cofemel

Portugal, quer no C6digo da Propriedade Industrial de 2003 (Artigo
200°), quer no Cédigo da Propriedade Industrial de 2018 (CPI) em vigor
(Artigo 194°), cumpriu as exigéncias comunitdrias. O Artigo 194° deter-
mina que “qualquer desenho ou modelo registado beneficia, igualmente,
da protegao conferida pela legislagao conferida em matéria de direito de
autor, a partir da data em que o desenho ou modelo foi criado, ou defini-
do, sob qualquer forma”. Por sua vez, o Artigo 2°, n°l, al.i), do Codigo do
Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC) determina que

as criagoes intelectuais do dominio literario, cientifico e artistico,
quaisquer que sejam o género, a forma de expressao, o mérito, o
modo de comunicacao e o objetivo, compreendem nomeadamente:

12 Ac. do BGH de 13.01.2013, T ZR 143/12, consultado em Urteil des I. Zivilsenats
vom 13.11.2013 - I ZR 143/12 - (bundesgerichtshof.de). Acesso em: 30 mar. 2023.

3 Neste sentido vejam-se, entre outros, OBERGFELL, Eva Inés, “Abshied von der “Sil-
berdistel”: Zum urheberrechtlichen Schutz von Werken der angewandten Kunst”,
GRUR, 2014, pp.612-627.
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(...) 1) Obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e
obras de design que constituam criacao artistica, independentemen-
te da protecao relativa a propriedade industrial(...).

Antes do Acérdao Cofernel, a jurisprudéncia nacional era erratica e
imprevisivel. A doutrina tinha, e ainda tem, posicoes divergentes relativa-
mente ao conceito previsto no Artigo 2, n°l, al. i), do CDADC, que inclui
entre as obras suscetiveis de protecao as obras de arte aplicada, ou desenhos
ou modelos e as obras de design que constituam uma “criagao artistica”.

Quanto a relagao entre o Artigo 194° do CPI de 2018 (correspondente
ao anterior Artigo 200 do CPI de 2003) e o Artigo 2, n°l, al. i), do CDADC,
embora a doutrina considere que em Portugal vigora uma cumulacao par-
cial de protecoes, varios autores exigem um maior valor artistico, do ponto
de vista estético, para que a cumulacao de protecoes seja possivel. Barbara
Quintela Ribeiro sempre considerou que a expressao “criacao artistica” sig-
nificava que se exigia maior mérito para as obras de arte aplicada poderem
ser protegidas por direitos de autor'*. Esta visao ainda ¢ partilhada por Me-
nezes Leitao, que afirma que a cumulagao de protecoes so serd possivel se
houver uma criacao artistica qualificada, no sentido de que o desenho ou
modelo, ou a criagao de design, para além da sua aplicagao funcional, impli-
que uma apreciacao estética do mérito sujeita a reconhecimento externo®.
Oliveira Ascensao considerava que as obras de arte aplicada apenas pode-
riam ser protegidas pelo direito de autor quando o seu caracter artistico
claramente prevalecesse sobre o destino industrial (quando os desenhou
ou modelos ainda tinham como requisito a aplicabilidade industrial, o que
ja nao acontecia no CPI de 2003 e no CPI atual).'®

Embora sempre tenhamos defendido uma cumulacao de protecoes,
sempre fomos contra a ideia ter em conta o mérito artistico das obras

4 RIBEIRO, Barbara Quintela, “A tutela juridica da moda pelos regimes dos desenhos
ou modelos”, Direito Industrial, Vol. V, Almedina, Coimbra, 2008, pp.477-528, em
especial, pp.501-506.

15 LEITAO, L. M. Teles de Menezes, Direito de Autor, 5% ed., Almedina, Coimbra, 2023, p.93.

1o ASCENSAO, J. de Oliveira, Direito de Autor e Direitos Conexos (Reimpressio),
Coimbra Editora, Coimbra, 2012, p. 92 ss, em especial p. 94.
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de arte aplicada, uma vez que o direito de autor é independente do méri-
to (como, alias, esta expresso na clausula geral constante do Artigo 2° do
CDADC). Os desenhos ou modelos, as obras de arte aplicada e as obras de
design deverao ser protegidas pelo direito de autor se, como acontece com
qualquer tipo de obra, os requisitos gerais de protecao estiverem preenchi-
dos. Se estamos perante obras do dominio artistico, reconhecidas como
tal pelos circulos especializados, o bem imaterial em questao devera ser
protegido como obra'’. Pedro Sousa e Silva sempre considerou que nem
todos os desenhos ou modelos podem ser protegidos pelo direito de autor,
mas apenas 0s que constituam uma “obra artistica”, aspeto que nao tem
nada que ver com mérito, mas tem que ver com o reconhecimento como tal
pelos circulos especializados, o que constitui matéria de facto que devera
ser provada.'® José Alberto Vieira critica, justamente, a forma como os de-
senhos ou modelos, obras de arte aplicada e obras de design estao previstas
no Artigo 2°, n°l, al. i), do CDADC, considerando que a razao porque ai
aparece a referéncia a “criacao artistica” em vez da expressao usual “cria-
¢ao intelectual”, que aparece no corpo do Artigo 2° e no Artigo 1° CDADC,
resulta apenas do facto de a criatividade, neste tipo de obras, ter a ver com o
seu aspeto estético. A expressao nao significa que haja requisitos extra para
efeitos de protecao, o legislador apenas expressa de outra forma o requisito
geral da “criagao intelectual” que tem de existir para que o bem imaterial
em causa seja protegido por direitos de autor."

A falta de clareza do Artigo 2°, n°l, al. i), do CDADC conduziu a
falta de consenso na doutrina portuguesa. A inexisténcia de uma nocao
por todos aceite de “obra” e de “originalidade” a nivel da UE em matéria
de obras de arte aplicada também contribuiu para uma jurisprudéncia
nacional muito erratica e dividida sobre este tema.

7 ROCHA, Maria Victéria, “Protecao autoral para modelos de vestuario? [Ac. do Tribu-
nal de Justica da Unido Europeia no caso Cofernel/G-Star (C-683/17) de 12.09.2019],
Revista de Direito Intelectual 1, 2021, pp.221-239, em especial pp. 228-231.

18 SILVA, Pedro Sousa e, “Desenhos ou modelos no novo CPI. O que muda e 0 que nao
com o Ac. Cofemel”, Revista de Direito Intelectual, 2, 2019, pp. 189-204, em espe-
cial pp. 196-197.

19 VIEIRA, José Alberto, Direito de Autor, Almedina, Coimbra, 2020, pp.93-95, em
especial p.95.

RRDDIS - Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade, Curitiba, v. 3, n. 6, p. 71-121, 2023.



Protecdo autoral das obras de design na Unido Europeia apds o Acorddo Cofemel | 81

Durante algum tempo a orientagao predominante, influenciada as-
sumidamente por Oliveira Ascensao, foi no sentido de reservar a protecao
pelo direito de autor para as obras que tivessem uma “criagao artistica”
reforcada. Com este fundamento, um Acérdao da Relacao de Coimbra,
de 2002%, recusou protecao autoral a certos bordados de Castelo Branco.
Um Aco6rdao da Relacao do Porto, de 2003%, na mesma linha, negou tu-
tela autoral a quatro padroes de tecidos. Um Acérdao do STJ, de 2003%,
condenou a imitagao de um modelo de sacos térmicos, com fundamento
apenas na pratica de atos de concorréncia desleal, embora tenha admiti-
do, em tese, que o modelo pudesse beneficiar de protecao autoral.”

Ja na vigéncia do CPI de 2003, um Acérdao da Relagao de Guima-
raes, de 2012*, recusou protecao pelo direito de autor a uma linha de
torneiras para cozinha e casa de banho, criadas em 2000 pelo arquiteto
Carvalho Aratjo e registadas como modelo no INPI em 2001, por um
licenciado do autor, embora o registo tenha caducado em 2004, por falta
de pagamento de taxas. O tribunal considerou que torneiras, mesmo de
design, nao podiam ser protegidas pelo direito de autor, o que nos parece
excessivamente redutor, afastando a tutela apenas por terem uma fun-
¢ao, mesmo que tivessem uma estética marcada.

O Acérdao da Relagao do Porto, de 2004%, recusou protecao autoral
a uma escultura em poliuretano que representava um cora¢gao humano
encomendado para ser exposto num congresso de cardiologia. Na linha
na decisao restritiva acima referida em relagao as torneiras, o tribunal
considerou que nao havia qualquer originalidade, ou qualquer forma
nova, uma vez que estdvamos perante a mera reproducao de um coracao.

20 Ac. de 22.01.2002 (Proc. 2236/01, Maria Marques v. Délia Brandao, rel. Jaime Ferreira,
CJ 1, 2002, 21).

2l Ac. de 31.03.2003 (Proc. 1258/03, Boussac v. Criabel, rel. Fonseca Ramos, CJ 1I, 2003,
183).

2 Ac. de 11.02.2003 (Proc. 4599/02, Application des Gaz e Camping Gaz v. Olivio Berar-
do, Lda., rel. Azevedo Ramos, CJ- STJ, 1 2003, 93).

# Para uma referéncia e critica a esta jurisprudéncia na vigéncia do CPI de 1995, leia-se
SILVA, Pedro Sousa e, Direito Industrial cit., p. 186.

2 Ac. de 27.02.2012 (Proc. 1607/103TBBRG, J. M. Carvalho Aratjo v. Bruma, rel. Manso
Rainho).
»  Ac. de 08.07.2004 (Proc. 0442253, rel. Dias Cabral).

RRDDIS - Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade, Curitiba, v. 3, n. 6, p. 71-121, 2023.



82 | MARIA VICTORIA ROCHA

O Acdrdao da Relacao do Porto, de 2006%, reconheceu direitos de
autor a um designer de mobiliario, relativamente a um modelo de cadei-
rao, tendo condenado o réu ao pagamento de uma indemnizagao ao autor
por violacao desses direitos.

O Acérdao da Relagao de Lisboa, de 20177, considerou que design de
calgas, t-shirts e sweatshirts podia ser tutelado por direitos de autor.

O Acordao da Relagao de Lisboa, de 2018%, reconheceu tutela pelo
direito de autor a modelos de armaduras de iluminacao, criadas pelo ar-
quiteto Souto Moura, por terem um valor estético que excedia a sua fun-
cionalidade, gerando emocgéao estética.

O Acoérdao da Relacao de Lisboa, também de 2018%°, voltou a adotar
uma posigao restritiva, recusando a protecao autoral a papeleiras, bancos
e floreiras em betao por os ter considerado mobilidrio urbano, industrial,
com um design meramente funcional, insuscetivel de constituir uma cria-
cao artistica. A decisao foi confirmada pelo STJ, em 2018, por razoes
semelhantes.

26 Ac. de 23.11.2006 (Proc. 0633334, rel. José Ferraz).

27 Ac.de 21.02.2017 (Proc.268/13.2YHLSB, rel. Luis Espirito Santo). A decisao foi objeto
de recurso para o STJ que fez o reenvio prejudicial para o TJ, em 06.12.2017, dando
origem ao Acérdao Cofermel, que analisaremos a frente. Para uma analise mais pro-
funda da jurisprudéncia anterior ao caso Cofemel, e sobre a relagao entre desenhos ou
modelos e direito de autor, leia-se SILVA, Pedro Sousa e, A Protecao Juridica do
Design, Almedina, Coimbra, 2017, p. 243; SILVA, Pedro Sousa e, Direito Industrial.
Nocoes Fundamentais, Almedina, Coimbra, 2019, pp.164-206; SILVA, Pedro Sousa
¢ “Desenhos ou modelos no novo CPI...,” p. 189 ss; SILVA, Pedro Sousa e, Cédigo
da Propriedade Industrial Anotado, anotacao ao Artigo 194° , Coord. GONCAL-
VES, L.M. Couto, Almedina, Coimbra, 2021, p.783 ss; SILVA, Pedro Sousa e, “Tutela
Jusautoral de Obras de Design na esteira do Acérdao Cofemel: Nada de Novo Debaixo
do Céu” Revista de Direito Intelectual 1, 2023,pp. 171-196;, GONCALVES, L. M.
Couto, Manual de Direito Industrial, 92 ed., Almedina, Coimbra, 2022, pp.163-
168; MENDES, M. Ochen, “A obra enquanto objecto do direito de autor” Revista de
Direito Intelectual 1, 2021, pp. 41-73; ROCHA, Maria Victéria, “Proteccao autoral
para modelos de vestuario?...,” pp. 221-239.

2 Ac.de 10.04.2018 (Proc. 225/13.9YHLSB.L1-7, rel. M. Amélia Ribeiro). O Acérdao foi
confirmado, pelos mesmo motivos, pelo Acérdao do STJ, de 14.03.2019 (rel. Oliveira
Abreu), sem que o STJ considerasse relevante esperar pela decisao do reenvio prejudi-
cial no caso Cofemel.

2 Ac. de 09.01.2018 (Proc. 76/14.3YHLSB, rel. Carla Camara).
3 Ac. de 27.09.2018 (Proc. 76/14.3YHLSB, rel. Olindo Geraldes).
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Se analisarmos a nossa jurisprudéncia, antes do Acérdao Cofernel,
verificamos que é erratica e incoerente, nao sendo possivel prever o des-
fecho do caso concreto.

3 AJURISPRUDENCIA DA UNIAO EUROPEIA EM MATERIA DE
CUMULACAO DE PROTECOES

A jurisprudéncia mais relevante nesta matéria é constituida pelos
Acordaos Flos, Cofernel e Brompton.

3.1 Acordao Flos®

O poder que a UE (anterior CE) concede aos Estados-Membros
para definirem as condi¢des da protecao cumulativa como “obra” pro-
tegida por direitos de autor e como desenhos ou modelos (nacionais ou
comunitarios) nao permite a exclusao dessa cumulacdo. O Tribunal de
Justica (doravante TJ) sublinhou este aspeto em 2011, no Caso Flos*%.
No reenvio prejudicial efetuado pelo Tribunal de Milao, estava em causa
avaliar a admissibilidade de uma lei italiana que tinha por efeito privar
de direitos de autor os desenhos ou modelos que se encontrassem ou
tivessem caido no dominio ptblico antes de determinada data. Por forca
de uma norma transitéria da legislacao italiana, apenas os desenhos ou
modelos criados a partir da data em causa poderiam beneficiar cumula-
tivamente da protegdo conferida pelos direitos de autor. O TJ declarou
que a segunda parte do Artigo 17 da DHDM nao pode ser interpretada no
sentido de os Estados-Membros terem ou nao a faculdade de conceder
a protecao de direitos de autor a um desenho ou modelo que tenha sido
objeto de registo num Estado-Membro ou com efeitos num Estado-Mem-
bro, uma vez que a vontade do legislador comunitéario foi a de consagrar o
principio da cumulacao da protegao especifica dos desenhos ou modelos
pelo registo com a protecao a titulo de direitos de autor (cf. paragrafos 36

1 Sobre o caso Flos, destacamos SILVA, Pedro Sousa e, Direito Industrial. .. cit, pp.166-171.
2 C-168/09 Acérdao de 27.01.2011, C-168/09, Flos SpA v. Semeraro Casa e Famiglia SpA,
paragrafos 36 a 38.
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a 38 do Acérdao). Ou seja, os Estados-Membros podem adotar o regime
de protecao cumulativa que consideram mais adequado, mas nao podem
deixar de admitir essa cumulagao, em maior ou menor grau.

O TJ distinguiu os desenhos ou modelos registados caidos no domi-
nio publico pelo facto de a protecao resultante do registo ter deixado de
produzir efeitos e os desenhos ou modelos que nunca foram alvo de regis-
to, sempre tendo estado no dominio publico. S6 em relacao aos primeiros
é que o TJ impOs a cumulacao, uma vez que nao estavam abrangidos pelo
Artigo 17 da DHDM, que apenas se referia a desenhos ou modelos regis-
tados (paragrafo 32, 33 e 35). Quanto os segundos, aplicar-se-ia a solugao
que a legislagao nacional entendesse consagrar. Ainda assim, o TJ advertiu
que nao se pode excluir que a protecao por direitos de autor relativamente
a obras que possam constituir desenhos ou modelos nao registados possa
resultar de outras diretivas em matéria de direito de autor, nomeadamente
da Diretiva 2001/29, na medida em que as condicoes a que esta Diretiva se
aplica estejam preenchidas, aspeto que cabe ao tribunal de reenvio verificar
(paragrafo 34). O TJ também declarou que a liberdade que os Estados-
-Membros tém para determinar o alcance e as condicoes da protecao atra-
vés dos direitos de autor também nao podera afetar os prazos de protecao,
ja harmonizados, ao tempo, pela Diretiva 93/98 (paragrafo 39).

O despacho do TJ (Sexta Secgao) de 09.09.2011, C-198/10, Cassina
S.p.A. vAlivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl, reafirmou a jurisprudéncia
do caso Flos™.

A partir destes dois Acérdaos ficou patente que o TJ nao admitida
a exclusao, a partida, do camulo de protegdes, pelo menos quanto aos
desenhos ou modelos registados a nivel nacional, embora tenham ficado
varias questdes em aberto e o TJ tenha deixado aos Estados-Membros
ampla liberdade quanto ao tipo de cimulo de protecdes.

»* Despacho do TJ de 09.09.2011, C- 198-10, Cassina S.p.A./Alivar Srl, Galliani Host Arreda-
menti Srl, proferido num outro reenvio prejudicial da jurisprudéncia italiana, num caso
em que estava em causa a reproducao de cadeirdes criados por Le Corbusier, anterior-
mente a 2001, quando ainda estava em vigor a Lei n® 633, de 22 de abril de 1941, que
nao admitia a cumulacdo da protegao dos desenhos ou modelos com os direitos de
autor.
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3.2 Acordao CofemeF*

Esq: Jeans ARC da G-Star; Dta: Esq.:Sweatshit e T-shirt ROWDY da G-Star;
copias da Cofemel Dta: copias da Cofemel

% Sobre o caso Cofemnel, sugerimos leitura de CARBAJO CASCON, Fernando, “Objetos
Industriales, Derecho de Autor y Libre Competencia, Consideraciones a partir de las
SSTJEU de 12 de Septiembre de 2019 (“Cofemel”) y 11 de Junio de 2020 (Brompton)”
(Octubre 2020)” Cuadernos de Derecho Transnacional, Octobre 2020, Vol. 12, N°
2, pp. 913—942, ¢ “La proteccién de los disefios de moda en la Unién Europea (entre
el diseno industrial y el derecho de autor)”, Febrero 2020, Cuadernos del Centro
de Estudios de Disefio y Comunicacién, 106, pp. 139—162; ENDRICH-LAIMBO-
CK, Tobias, “Litle Guidance for the Application of Copyright Law to designs in Cofe-
mel”, GRUR-International, 2020, 69 (3), pp. 264—269; GUVEN, Koray, “Eliminating
“Aesthetics” from Copyright Law: The Aftermath of Cofernel”, GRUR International,
2022, 71 (3), pp. 213—225; KUR, Annette “Unité de l'art is here to stay — Cofemel
and its Consequences” Max Planck Institute for Innovation and Competition
Research Paper Series, 12 Dec. 2019, No. 19—16, pp. 1—22; LEISTNER, Mathias,
“Einheitlicher europdischer Werkbegriff auch im Bereich der angewandten Kunst —
Warum sich fiir die deutsche Praxis dennoch nicht viel dndern sollte” GRUR, 2019, n°
11, pp. 1114—1120; ROSATI, Eleonora, “CJEU rules that copyright protection for de-
signs only requires sufficient originality”, JIPLP — Journal of Intellectual Proper-
ty Law & Practice, 2019, Vol. 14, No. 12, pp. 931—-932; RENDAS, Tito, “Copyright
protection of designs in the EU: how many originality standards is too many?” JIPLP
— Journal of Intellectual Law & Practice, 2018, Vol. 13, No. 6, pp. 439—441; RO-
CHA, Maria Victéria, “Proteccao autoral para modelos de vestudario?...,” pp. 221-239;
SILVA, Pedro, Sousa e, “Desenhos ou modelos no novo CPI...,” p.189 ss; SILVA, Pedro
Sousa e, “Tutela Jusautoral de Obras de Design na esteira do Acérdao Cofemel: Nada
de Novo Debaixo do Céu”, Revista de Direito Intelectual 1, 2023, pp. 171-196.
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O Acordao Flos deixou varias em questdoes em aberto, em espe-
cial quanto requisitos e tipo de cumulacao admitida em cada Estado-
-Membro.

O conceito de “obra” ao longo dos anos foi sendo harmonizado por
diversas diretivas e pela jurisprudéncia da UE.

Para que uma obra seja protegida deve ser uma criacao intelectual
exteriorizada dotada de originalidade dos dominios literario e/ou artistico
(cf. Artigos 1°, 2° ¢ 3° do CDADC).

O conceito de “originalidade” ¢ um conceito de geometria varia-
vel, com diversas interpretacoes nas legislacoes nacionais, muitas vezes
nao referido pelo legislador. A “originalidade” foi sendo harmonizada a
medida que a UE intensificou a harmonizagao do Direito de Autor.

Ha quatro diretivas que definem o conceito relativamente a deter-
minadas matérias: o Artigo 1, n © 3, das duas Diretivas sobre programas
de computador®’; o Artigo 3, n° 1, da Diretiva sobre Bases de Dados; em
relacao as fotografias, o Artigo 6 das Diretivas sobre o prazo de protecao;
em relacao as obras de arte visual no dominio publico, o Artigo 14 da Di-
retiva sobre o mercado unico digital. Todos os Artigos referidos determi-
nam que os bens imateriais em causa - programas de computador, bases
de dados, fotografias, obras de arte visual no dominio publico - s6 podem
ser protegidos como obras se forem originais, no sentido de serem o re-
sultado da criagao intelectual do autor. Nao sao considerados quaisquer
outros critérios para determinar a sua suscetibilidade de protecao.

A protegao cumulativa justifica-se em face do Artigo 17 da DHDM,
que contem uma obrigagao inequivoca nesse sentido. De acordo com a
norma, qualquer desenho ou modelo protegido por um registo num Esta-
do-Membro de acordo com esta Diretiva beneficia igualmente da protecao
conferida pelo direito de autor desse Estado-Membro. Do Considerando 8
da DHDM também se enfatiza que, na falta de harmonizacao dos direitos
de autor, é importante estabelecer o principio da cumulacao.

*>  Diretiva 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009
relativa a protecdo juridica dos programas de computador, JO L 111 de 5.5.2009, p.
16—22.
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Uma solucao nacional que excluisse completamente a cumulacao
seria contraria a DHDM. Aos Estados-Membros, todavia, deixou-se liber-
dade para determinar o ambito e as condi¢des da protecao cumulativa®.

Relativamente as restantes obras, o TJ tem vindo a harmonizar o
conceito de “originalidade” em diversos Acérdaos. Desde 2009, no Acoér-
dao Infopac, que o TJ comegou uma harmonizacao de facto sobre o requi-
sito da “originalidade” para efeitos de aplicacao da Diretiva InfoSoc,
2001/29. No Acérdao Infopac, o TJ decidiu que o requisito da “originali-
dade” apenas estd preenchido quando, através da escolha, sequéncia e
combinacgao de elementos como palavras, nimeros, ou conceitos mate-
maticos, o autor expressa a sua criatividade de forma original®’. No caso
Bezpecnostni softwarovd associasse, o TJ ligou a “originalidade” a criativida-
de, decidindo que a mesma implica que o autor tenha expressado a sua
criatividade de forma original.’® No caso Football Association Premier League,
o TJ decidiu que a “originalidade” implica liberdade criativa.” Em ge-
ral, como decidido no caso Painer, o TJ considerou que é necessario que
o autor tenha expressado a sua capacidade criativa na obra através da
realizacao de escolhas livres e criativas, que imprimam na mesma o seu
toque pessoal.*’A “originalidade” implica um aspeto criativo, nao sendo
suficiente que a criacao da obra tenha implicado esforco, trabalho e ca-
pacidade (effort, labour and skill), a denominanda “sweat of the brow”.*!
Acrescente-se que a “originalidade” nao pode existir quando a criagcao da
obra foi ditada por consideracoes técnicas, regras ou constrangimentos
que nao deixam espaco para liberdade criativa (Spielraum).*

¢ Neste sentido, entre outros, SILVA, Pedro Sousa e, Direito Industrial cit., p.168.

37 Infopac, C-5/08, EU:C:2009:465 (45). No mesmo sentido, veja-se SAS Institute,
C-406/10, EU:C:2012:259 (67).

% Bezpecnostni softwarova associasse, C-393/09, EU:C:210:815 (50).
*  Football Association Premier League, C-403/08 e C-429/08, EU:C:2011:631 (98).
% Ppainer, C-145/10, EU:C:2011:798 (89) (92).

41 QOpinidao do Advogado Geral no caso Mengozzi no caso Football Dataco, C-604/10,
EU:C:2011:848 (35). Funke Medien, C-469/17, EU:C:2019:623 (19) (23).

4 Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721 (31), Football Dataco, C-604/10, EU:C:2012:115
(39), Brompton Bicycle, C:833/18, EU:C:2020:461 (24).
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Em matéria de obras de arte aplicada, todavia, antes do Acérdao
Cofemel, nao havia indicagoes especificas, nem na legislacao, nem da ju-
risprudéncia da UE.

3.2.1 Pedido de decisao prejudicial no caso Cofemel

Perante a divergéncia de solucdes jurisprudenciais em Portugal, no
caso G-Star v. Cofernel, o STJ decidiu fazer o reenvio prejudicial para o TJ.

O processo principal tinha por objeto a eventual violacao de direitos
de autor da G-Star pela Cofermel. As duas sociedades dedicam-se ao design,
produgao e venda de roupa. A G-Star ¢ uma conhecida empresa holande-
sa (criada em 1989), especializada em ganga (raw denim). A Cofemnel ¢é
uma empresa portuguesa (criada em 1982), titular da conhecida marca
“Tiffosi”. Desde os anos 90 que a G-Star é dona ou titular de licencas das
marca “G-STAR”, “G-STAR RAW”, “G-STAR DENIM RAW”, “GS-RAW”
e “RAW”. As pecgas de roupa desenhadas, produzidas e colocadas a venda
com estas marcas incluem calcas de ganga com um design conhecido por
“ARC”, bem como t-shirts e sweatshirts com um design conhecido por “ROW-
DY”. Em 2013, a G-STAR prop0s uma no Tribunal da Propriedade Intelec-
tual portugués uma acgao contra a Cofemel pedindo que esta fosse conde-
nada por violacao dos direitos de autor da Autora, alegando também a
existéncia de concorréncia desleal. Fundamentou o seu pedido alegando
que alguns modelos de calgas de ganga, f-shirts e sweatshirts produzidos e
vendidos pela Cofernel eram comparaveis aos seus designs “ARC” e “ROW-
DY”. As pecas de roupa em causa eram criagoes intelectuais originais e
deviam ser consideradas obras protegidas por direito de autor. Na sua
defesa, a Cofernel alegou que os elementos que havia copiado representa-
vam apenas tendéncias da industria. O Tribunal de 12 Instancia, Tribunal
de Propriedade Intelectual, deu razao em parte a G-STAR e considerou
que tinha havido violacao de direitos de autor. No recurso para a Relagao
de Lisboa, a Cofernel alegou que, de acordo com o Artigo 2°, n°l, al. i), do
CDADC, os designs em causa apenas poderiam ser protegidos pelo direito
de autor ser fossem considerados criacoes artisticas pelos setores cultu-
rais e institucionais relevantes, o que nao era o caso. A Cofemel estava ape-
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nas a copiar tendéncias da industria. O Tribunal da Relagao, como vimos
supra, confirmou a decisao da 12 Instancia. A Relagao de Lisboa entendeu
que o Artigo 29, n°l1, al i), devia ser interpretado de acordo com a Diretiva
2001/29, tal como interpretada pelo TJ nos julgamentos de 16.07.2009,
Infopac International,® e de 01.12.2011, Painer**. Tal interpretacao implica-
va que o direito de autor abrangia a protecao das obras de arte aplicada,
dos desenhos ou modelos e das obras de design, desde que o objeto em
questao fosse “original” no sentido de ser o resultado da criacao propria
do autor, nao sendo de exigir requisitos adicionais, como um particular
grau estético ou um especial degrau e valor artistico ou estético. Os designs
das calcas de ganga “ARC” e das t-shirts e sweatshirts “ROWDY”, que nao
estavam registados em Portugal como direitos da propriedade industrial,
foram considerados obras protegidas por direitos de autor. O Tribunal da
Relagao confirmou a decisao da 12 Instancia, considerando que a produ-
¢ao e venda de algumas pecas de roupa produzidas pela Cofernel violava os
direitos de autor da G-STAR.

A Cofemel interpds recurso de revista para o STJ, 6rgao jurisdicional
de recurso. O STJ considerou provado que os modelos em causa foram cria-
dos por designers que trabalhavam para a G-Star e por designers ao servigo
desta que lhe transmitiram por acordo os seus direitos de autor. Considerou
ainda provado que os modelos de vestudrio em causa eram fruto de con-
ceitos e de processos de fabrico reconhecidos como inovadores no mundo
da moda. Por fim, deu como provado que os mesmos modelos comporta-
vam varios elementos especificos (efeito de trés dimensdes, esquema de
montagem das pecas, local de colocacao de certos componentes, etc.) que a
Cofemel usou parcialmente na confecao do vestuario da sua marca.

O STJ salientou que o Artigo. 2.°, n.°1, al. i), do CDADC inclui ex-
pressamente as obras de arte aplicada, desenhos ou modelos e obras de
design no elenco das obras que beneficiam da protegao autoral, mas nao
especifica qual é o grau de originalidade exigido para que determinados
objetos sejam qualificados como obras desse tipo. Esta é a questao que

$C-5/08, EU:C:2009:465.
4 C-145/10, EU:C:2011:798.
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esta no cerne do litigio que op0s a G-Star e a Cofermel e que nunca foi con-
sensual na jurisprudéncia e doutrina portuguesas. Por este motivo, o STJ
considerou pertinente saber se a luz da interpretagao da Diretiva InfoSoc*
consagrada pelo TJUE no Acs. de 16 de julho de 2009, Infopag (C-5/08), e
de 1 de dezembro de 2011, Painer (C-145/10), a protecao garantida pelo
direito de autor conferida a estas obras de design, de arte aplicada e de-
senhos ou modelos se basta com o mesmo critério de originalidade que
se exige a qualquer obra literaria e artistica, ou seja, serem originais, no
sentido de serem o resultado da criacao intelectual do préprio autor, ou se
¢é possivel condicionar esta protecao a existéncia de um grau particular de
valor estético ou artistico.

Nestas circunstancias, o STJ decidiu suspender a instancia e sub-
meter ao TJ as seguintes questdes prejudiciais:

1) [...] [A] interpretacao dada pelo TJUE ao [artigo] 2.°, [alinea] a),
da Diretiva [2001/29] [op0e-se] a uma legislacao nacional — no
caso, a norma constante do [artigo] 2.°, n.°1, [alinea] i), do Codigo
de Direitos de Autor e Direitos Conexos (CDADC) — que confira
protecao jusautoral a obras de artes aplicadas, desenho ou modelo
industriais ou obra de design que, extravasando o fim utilitario que
servem, gerem um efeito visual préprio e marcante do ponto de vis-
ta estético, sendo a sua originalidade o critério central da atribuicao
da protegao, no ambito dos direitos de autor[?]

2) [...] [A] interpretacao dada pelo TJUE ao [artigo] 2.°, [alinea] a),
da Diretiva [2001/29] [opde-se] a uma legislacdo nacional — no
caso, a norma constante do [artigo] 2.°, n.°1, [alinea] i), do CDADC
— que confira protecao jusautoral a obras de artes aplicadas, dese-
nho ou modelo industriais ou obra de design se, a luz de uma apre-
ciagao particularmente exigente quanto ao seu cardter artistico, e
tendo em conta as concegdes dominantes nos circulos culturais e
institucionais, merecerem ser qualificadas como “criagao artistica”
ou “obra de arte”[?]

4 Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001,
relativa a harmonizagdo de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade
da informagdo, JO L 167 de 22.06.2001 p. 0010 — 0019, que designaremos no texto por
Diretiva InfoSoc.
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O TJ respondeu a primeira questao, decidindo que o Artigo 2, al. a),
da Diretiva InfoSoc deve ser interpretado no sentido de que se opoe a que
uma legislagdo nacional confira protecao ao abrigo do direito de autor a
modelos, no caso os modelos de vestudrio do processo principal, pelo fac-
to de os mesmos, extravasando o fim utilitario que servem, gerarem um
efeito visual préprio e marcante do ponto de vista estético.

Atendendo a resposta dada a esta primeira questao, o TJ considerou
que nao havia que responder a segunda questao.

A forma como o STJ colocou as questdes nao foi a melhor. A tnica
resposta que o STJ procurava era a de saber se, dada a forma divergente
como a expressao “criacao artistica” referida no Artigo 2°, n°l, al. i), do
CDADC tem sido interpretada em Portugal pela doutrina e pela jurispru-
déncia, se justificava exigir um maior nivel, ou mesmo um tipo diferente
de “originalidade” no caso de obras de arte aplicada, desenhos ou mode-
los e obras de design. Mas em vez de colocar a questao de forma direta,
ou seja em vez de perguntar se todos os tipos de obras estavam sujeitos
aos mesmos critérios de “originalidade”, independentemente de serem
ou nao obras de arte aplicada, o STJ usou dois critérios diferentes: um
referindo-se a um “efeito visual marcante”, no sentido de ir para além
da funcao utilitaria do objeto; outro referindo-se a uma estrita aprecia-
cao do caracter artistico de acordo com a opiniao prevalente nos circulos
culturais e institucionais. A forma como o STJ colocou a primeira questao
criou ao TJ um dilema. O Tribunal queria usar os critérios enunciados no
caso Infopac e nos casos subsequentes acima referidos, mas o TJ, sobre-
tudo o Advogado Geral (doravante AG), nao queriam garantir protecao
autoral aos modelos de vestudrio em causa. Dai que o Acérdao do TJ no
caso Cofemel s6 possa ser entendido se compreendermos o que se encontra
subentendido, mas nao € dito expressamente*®,

4 Em pormenor, KUR, Annete, “Unité de l’art...cit., pp.5-6; ROCHA, Maria Victoria,
“Protecao autoral...cit., p.234. Consulte-se C-683/17, Cofemel, paragrafo 52; ve-
ja-se o raciocinio do Advogado Geral Spuznar, acerca das consequéncias nefastas de
uma protecao excessiva das obras de arte aplicada ou dos desenhos ou modelos pelo
direito de autor (C-687/17, Cofemel, EU:C:2019:363, opinido do Advogado Geral, pa-
ragrafos 50 a 66).
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3.2.2 Decisao do Tribunal de Justica

A decisao do TJ nao foi clara em muitos aspetos, mas estabeleceu
sem margem para duavidas a solugdo do ciimulo parcial de protecdes na
UE. O TJ deixou claro que nem todos os desenhos ou modelos podem ter
protecao autoral. Apenas os que se possam qualificar como “obras”, no
sentido da Diretiva InfoSoc, merecem o cimulo de prote¢des. Um de-
senho ou modelo protegido, como regra, nao tem de ser uma “obra” no
sentido da Diretiva InfoSoc (cf. paragrafos 39 a 42).

Quanto a protecao como desenhos ou modelos, o Artigo 17 da
DHDM determina que os desenhos ou modelos registados também sao
suscetiveis de ser protegidos como obras, mas a segunda parte do artigo
deixa liberdade total aos Estados-Membros quanto aos requisitos neces-
sarios para haver cimulo de protecao com direitos de autor. Quantos aos
desenhos ou modelos Comunitarios, o Artigo 96, n° 2, do RDM consagra
solugao semelhante a prevista no Artigo 17 da DHDM (cf. paragrafos 41
a 48). Ha que ter em conta que a protecao como desenhos ou modelos e
a protecao autoral tém diferentes objetivos e estao sujeitas a regras dis-
tintas. Os desenhos ou modelos visam proteger a estética de bens novos
e com cardacter singular que tém uma funcao e podem ser produzidos em
massa. A protecao enquanto direitos de exclusivo ¢ curta, podendo ir até
25 anos a contar do pedido, no caso dos desenhos ou modelos registados
(se todas as renovacgoes de 5 anos permitidas ocorrerem), ou até 3 anos,
no caso dos desenhos ou modelos nao registados. Todavia, sendo curta,
¢é suficiente para assegurar o retorno do investimento que foi necessario
para criar e produzir o bem em causa, sem haver restricao excessiva da
concorréncia. Os direitos de autor tém uma duracao consideravelmente
maior (na UE, como regra, os direitos patrimoniais de autor duram a vida
do autor mais 70 anos a contar da sua morte, embora haja outras normas
em casos especiais) e s6 se devem aplicar a “obras” (cf. paragrafos 50, 51
e 52 do Acérdao do TJ). O tipo de protecao concedida ¢ diferente. Os direi-
tos de autor permitem ao seu titular proibir copias e outros usos nao auto-
rizados, mas o autor nao pode impedir terceiros de criar e explorar obras
que resultem de criacoes independentes. A protecao de um desenho ou
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modelo registado é mais ampla, no sentido de que abrange qualquer de-
senho ou modelo que nao cause no utilizador informado uma impressao
global diferente. E garantida uma protecao objetiva que pode ser oposta a
terceiros, mesmo que estes atuem de boa-fé (no entanto, os desenhos ou
modelos nao registados tém apenas uma tutela contra a cdpia, proxima
da que resulta do direito de autor).

A cumulacao parcial implica uma interpretagao restritiva do Artigo
194° do CPI, porque nem todos os desenhos ou modelos registados podem
ser cumulativamente protegidos como obras. Todavia, apesar da letra do
Artigo 194° (bem como da letra do Artigo 17 DHDM e do Artigo 96, 2,
do RDM) o cimulo de protecoes também pode abranger os desenhos ou
modelos Comunitarios nao registados, bem como os desenhos ou modelos
cujo prazo de protecao ja terminou (cf. pardgrafos 8, 11, 44, 46 ¢ 47).

A segunda conclusao que podemos retirar da decisao do TJ tem que
ver com o conceito de “obra” para efeitos da Diretiva InfoSoc (cf. paréa-
grafos 26, 27 e 28).

O TJ considerou ser jurisprudéncia assente que em todas normas
da Diretiva InfoSoc o conceito de “obra” é um conceito autbnomo da UE
que deve ser interpretado e aplicado uniformemente e que requer duas
condicoes para estar preenchido.

Primeiro, o conceito implica a existéncia de um bem imaterial origi-
nal, no sentido de ser uma criacao intelectual do préprio autor. Segundo,
a classificagao de obra esta reservada aos elementos que sejam expressao
dessa criacao (cf. paragrafo 29, onde ha uma remissao para os casos I7fo-
pac International”’, paragrafos 37 e 39, e Levola Hengelo, paragrafos 33 e 35 a
37). Para ter protecao jusautoral, a criacao tem de ser original, no sentido
de ser necessario, mas suficiente, que reflita a personalidade do seu autor,
no sentido de ser expressao das suas escolhas livres e criativas (paragrafo
30, onde hd uma remissao para os casos Painer, paragrafos 88, 89 e 94, e
Renckhoff, paragrafo 14)*. Quando nao ha liberdade de escolha, porque a

47 Caso Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465; caso Levola Hengelo,
C-310/17, EU:C:2011:798.
4 Caso Painer, C-145/10, EU:C:2011:798; caso Renckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634.
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criagao foi ditada por constrangimentos técnicos, ou de outro tipo, nao
havendo espaco de jogo (Spielraum), nao podera estar preenchido o requi-
sito da “originalidade” (cf. paragrafo 31, onde ha uma remissao para o
caso Football Dataco and Others, paragrafo 39)*.

Destas consideracoes ¢é legitimo concluir que o TJ entendeu que o
conceito de “originalidade” devia ser entendido da mesma forma para
todo o tipo de obras, nao sendo de aceitar que os tribunais nacionais con-
tinuassem a distinguir obras de arte pura de obras de arte aplicada, de-
signadamente exigindo um grau mais elevado, ou um diverso tipo de
“originalidade” para estas.

Mas o Tribunal foi mais longe e também analisou a nogao de “obra”
a luz da Diretiva InfoSoc. A existéncia de uma “obra” pressupoe a exis-
téncia de um bem “identificavel com suficiente precisao e objetividade”
(cf. pardgrafos 32 e 33, onde hd uma remissao para o caso Levola Hengelo,
paragrafos 40 ¢ 41)°°. A “obra” ¢ expressao da criacao individual do autor.
Nao existem precisao e objetividade quando a identificacao do bem se
baseia essencialmente nas sensagoes dos individuos que o percecionam.
Tais sensagdes sao necessariamente subjetivas (cf. paragrafo 34, onde ha
uma remissao para o caso Levola Hengelo, paragrafo 42)°'.

No caso Cofemel, pela primeira vez o TJ assumiu inequivocamente
que os conceitos de “obra” e “originalidade” estdao harmonizados na UE*?.
Todavia, limitou-se a repetir férmulas padronizadas ja usadas em véarios
casos anteriores, em vez de aprofundar os conceitos em matéria de obras
de arte aplicada, de desenhos ou modelos e de obras de design.

Deste o caso Infopac que o TJ tem vindo a decidir que se uma obra
estiver no ambito de aplicacao da Diretiva InfoSoc, a protecao apenas
existira se a obra for uma criacao intelectual do proprio autor, resultado
das suas escolhas livres e criativas (cf. casos Football Association Premier

4 Caso Football Dataco and Others, C-604/10, EU:C:2012:115.
>0 Caso Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2011:798.
1 Caso Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2011:798.

°2 O Tribunal de Justica foi além do disposto no caso Levola Hengelo, C-310/17,
EU:C:2011:798, paragrafo 33, que nao era tao assertivo.
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League>e Karen Murphy’*) e o resultado tenha o toque pessoal do autor (cf.
caso Painer ja referido)®.

Caso o TJ tivesse aprofundado os dois conceitos em matéria de
obras de arte aplicada, desenhos ou modelos e obras de design, dando
nocoes substantivas que substituiriam as nocoes nacionais divergentes, o
Acérdao Cofemel teria desempenhado um papel fundamental para clarifi-
car esta matéria.>®

Todavia, a mensagem do TJ é ambigua. Apesar de decidir que as
condigOes para garantir da tutela autoral as obras de arte aplicada, dese-
nhos ou modelos e obras de design sao alvo de interpretacao uniforme na
UE, apenas foram repetidas férmulas padrao, referidos principios gerais,
mas nao encontramos no Acérdao linhas orientadoras claras e coerentes.

A decisao merece-nos vdrias criticas por ser confusa e algo con-
traditéria®’. Em vez de clarificar a questao, complica a solucao de um
problema que se torna cada vez mais agudo no mercado devido a tendén-
cia crescente dos designers e da indastria da moda para procurar protecao
através da tutela autoral, assegurando um maior reconhecimento do
design enquanto criacao e obtendo direitos de exclusivo por um periodo
muito mais longo. O TJ nao forneceu uma base hermenéutica objetiva e
coerente para resolver o problema de saber qual o ambito da protecao que
deve ser concedida aos bens hibridos intangiveis, tais como as criacoes de
design, afetando, com a incerteza, a concorréncia num setor de mercado
cada vez mais relevante.

O TJ nao se afastou do conceito de “originalidade” construido no
Acordao Infopac e jurisprudéncia subsequente acima referida, ou seja, o
Tribunal confirmou que o requisito esta preenchido se a obra for uma
criagao do proprio autor, resultante das suas escolhas livres e criativas,

> Caso Football Association Premier League, C-403/08, EU:C:2011:631.
>+ Caso Karen Murphy, C-429/08, EU:C:2011:631

>> Ver ROSATI, Eleonora, “CJEU rules” ..., pp.931-932.

¢ Neste sentido, SILVA, Pedro Sousa e, “Tutela Jusautoral...”, pp.183-184.

7 Neste sentido KUR, Annette, “Unité de I’art...”, pp.5-14, em especial p.5; CARBAJO
CASCON, “La proteccién...”, p.153.
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nao havendo que fazer distingdes entre criacdbes puramente estéticas e
criagoes funcionais, para este efeito. Todavia o TJ e, em especial o AG
Spuznar, tendo consciéncia de que este conceito amplo de “originalida-
de” podia levar a um ctimulo excessivo da tutela via direito de autor e
desenhos ou modelos, sentiram a necessidade de esclarecer que o cimulo
nao ¢ uma regra geral, mas sim uma excecao, aplicavel apenas em certos
casos, havendo um claro subtexto implicito, no sentido que nao estarem
abrangidos casos como este’®.

O AG considerou que esta solugao se podia inferir da dicotomia
ideia/expressao existente no direito de autor. No paragrafo 60, o AG con-
siderou que a classificagao dos concretos bens em causa como obras sus-
cetiveis de protecao e a apreciagao da existéncia de violagao de direitos
de autor competia aos tribunais nacionais. Todavia, o AG considerou que
caracteristicas tais como a “especifica composicao baseada em formas,
cores, palavras e nimeros”, a “combinacao de cores”, a “colocacao do
bolso no estdbmago”, ou a forma como as calcas de ganga eram feitas,
montando trés pegas, elementos que a Cofernel alegadamente havia copia-
do, deviam ser analisados como como ideias, que podiam ser expressas
de diferentes formas, ou podiam mesmo ser encaradas como solugoes
praticas, e nao podiam ser protegidas pelo direito de autor (cf. paragrafo
60 da opiniao do AG). Mais, ao confiar no cardcter inovador e Gnico, ao
tempo, do seu design “G-Star Elwood”, introduzido em 1996, o AG consi-
derou que parecia que a G-Star estava a procurar prote¢ao autoral para a
sua reputacao e carater distintivo, que normalmente sao protegidas como
marcas (como se pode ler no paradgrafo 61 da opiniao do AG). Embora
possa haver violacao de direitos de autor mesmo que apenas se reprodu-
zam partes da obra, estas terao de conter elementos que sejam expressao
da criacao intelectual do autor. Tal ndo acontece quando os elementos
copiados apenas sao inspirados pelas ideias expressas na obra. Embora a
decisao de saber se estamos perante meras ideias ou partes retiradas de
uma obra pertenga ao tribunal nacional e deva ser uma decisao tomada
caso a caso, esse tribunal devera assegurar-se que a matéria para a qual

8 Neste sentido KUR, Annette, “Unité de l’art...”, pp.5-14, em especial p.6.
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se procura a protecao ¢ suficientemente identificavel (cf. pardgrafo 61
da opiniao do AG). A tutela autoral e a tutela através de desenhos ou
modelos sao diferentes. Existe violagao de um desenho ou modelo, nos
termos do Artigo 10 do RDM, se o desenho ou modelo nao produzir no
utilizador informado uma impressao geral (visual) diferente, ou que é
completamente estranha ao direito de autor (paragrafo 63 da opiniao do
AG). O direito de autor protege uma especifica obra, ndo uma obra que
cujo efeito visual cause uma impressao geral (visual) diferente. O direito
de autor nao requer novidade em sentido objetivo. As criacoes paralelas,
desde que sejam originais, sao licitas e merecem protecao autoral como
obras separadas. O mesmo acontece com uma criagao inspirada por obras
anteriores. Desde que nao constitua uma reprodugao nao autorizada de
elementos originais de outra obra, nao ha violacao de direitos de autor,
independentemente de estarmos perante uma impressao geral (visual)
diferente ou nao (cf. paragrafos 64 e 65 da opinidao do AG). O tribunal
deve distinguir o que é abrangido pela tutela como desenhos ou mode-
los do que ¢ abrangido pela tutela autoral. Os requisitos e objetivos da
protecao sao diferentes, nao havendo confusao entre os dois regimes (cf.
paragrafo 66 da opiniao do AG).

As propostas do AG Spuznar quanto as respostas que o TJ deveria
dar ao STJ foram as seguintes: 1) O Artigo 2, al. a), da Diretiva InfoSoc,
tal como interpretado pelo Tribunal, impede que os desenhos industriais
possam ser protegidos pelo direito de autor apenas se tiverem um caracter
artistico aumentado, excedendo o que é normalmente requerido para ou-
tras categorias de obras; 2) Ao avaliar a aplicagao do direito de autor a um
desenho industrial, o tribunal nacional tem de ter em conta os objetivos
e mecanismos especificos do direito de autor, tal como a nao protecao das
ideias, mas sim a expressao dessas ideias e outros critérios para apurar a
violacao dos direitos de exclusivo. Em contrapartida, o tribunal nacional
nao pode aplicar a protecao pelo direito de autor os critérios especificos
dos desenhos ou modelos.

Na sua decisao, o TJ enfatizou que a criacao abrangida pelo direito
de autor tem de se expressar de forma a ser identificavel com “suficiente
precisao e objetividade” (paragrafos 33 e 34, com remissao para o caso
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Levola Hengelo, paragrafo 40). O Tribunal considerou que a aparéncia es-
tética de um objeto é necessariamente subjetiva. A presenca de um efeito
visual estético significativo de um design, sé por si, nao pode justificar a
protecao do mesmo pelo direito de autor (paragrafo 50 do Ac. do TJ).

No caso Cofemnel, tanto o TJ como o AG manifestaram sinais claros
de discrepancia entre as palavras usadas e os critérios que o Tribunal que-
ria aplicar. O AG, ao enumerar as caracteristicas especiais do design das
pecas de roupa da G-Star, incluiu-as no ambito das ideias nao suscetiveis
de protecao. Entendemos que o AG confundiu tal descricao, que pode
significar uma ideia com varias opgdes para a sua expressao, com as pecas
de vestuario da G-Star, que representavam uma manifestacao especifica e
identificavel dessas ideias.*

A referéncia a funcionalidade, efetuada pelo AG, poderia ser en-
tendida no sentido de se estar a estabelecer a regra, nos termos da qual,
quanto mais um item tem uma aparéncia préxima de um género (calcas
de ganga, t-shirts, sweatshirts, etc.), menos parece resultar de escolhas cria-
tivas. Mas se este raciocinio fosse de aceitar, no tocante as obras de arte
aplicada, desenhos ou modelos, ou obras de design, teriamos de ser mais
exigentes para demonstrar que estamos perante uma criagao pessoal, ou
seja, estariamos a reestabelecer exigéncias em fungao das categorias de
obras em questao, sendo certo que o TJ afastou essa diferenciacao ao
analisar o critério da “originalidade”.®® As escolhas criativas nao tém que
ver com o motivo que pode ser “prototipico” (como no caso Renckhoff),
mas encontrar a sua expressao nos detalhes. No caso Cofemel, os designs
em causa tinham resultado das escolhas livres dos designers da G-Star rela-
tivamente aos detalhes das pecas de roupa por eles criadas. Também nao
se pode retirar qualquer orientacao clara das afirmacoes do TJ no senti-
do de que para avaliarmos estarmos perante uma obra teremos de nos
basear em critérios objetivos e nao na apreciacao subjetiva da qualidade
estética. “Estética” no sentido de “beleza”, “caracter apelativo” de um

** No mesmo sentido, KUR, Annette, “Unité de l’art...” cit., p.7.

0 Veja-se, em matéria de fotografias, o caso Land Nordhein-Westfalen v. Dirk Ren-
ckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634.
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objeto, naturalmente sao questoes de gosto pessoal, totalmente obsoletas
e inapropriadas no contexto do direito de autor, que é esteticamente neu-
tro. Mas o TJ nao se refere a matéria neste sentido. O termo “estética”,
no caso Cofemel, parece representar o oposto de “funcional”, o termo tem
um significado muito préximo do que o TJ considera ser o resultado das
escolhas criativas efetuadas pelos autores das obras.!

O TJ deixou bem patente que a Ginica nocao valida de “originalida-
de” no Direito de Autor da UE ¢ o critério subjetivo, de acordo com o qual,
estamos perante uma criacao intelectual do proprio autor, que reflete a
sua personalidade e é o resultado das suas decisoes criativas livres, no
sentido de que nao foi ditada por consideracdes técnicas. Foi claramente
afastado o critério da originalidade criativa, ou da altura criativa, duran-
te muito tempo aplicado pelos tribunais de varios Estados-Membros. O
acesso do design a protecao autoral ja nao pode ser justificado pela apre-
ciacao da existéncia de maior criatividade expressa em elementos visuais
estético-artisticos mais reconheciveis. Ao mesmo tempo, no entanto, o
TJ determina que a cumulacao de protecdes s6 pode existir em deter-
minadas situacoes. Nem todo o design merece ser protegido como obra
pelo direito de autor. Mas se todas as criacoes intelectuais do autor, que
refletem as escolhas livres do autor, sao suscetiveis de ser obras protegi-
das pelo direito de autor, incluindo as obras de arte aplicada, os desenhos
ou modelos, ou as obras de design, como ¢é que é possivel diferenciar as
que merecem protecao autoral daquelas que apenas podem ser protegidas
como desenhos ou modelos?

O TJ entende que o elemento de diferenciagao nao esta no conceito
de “originalidade”, mas no conceito de “obra” e ao mesmo tempo deter-
mina que a existéncia de uma obra nao pode resultar apenas da presenga
de efeito estético visual num objeto criativo.

Perante esta aparente contradi¢ao, sob pena de nao conseguirmos
descortinar quando ¢ que estamos perante um design utilitario suscetivel
de ser abrangido pelo direito de autor, somo for¢cados a concluir que o TJ
disse menos do que o queria dizer. Existe um subtexto no Acérdao Cofe-

°l Neste sentido, KUR, Annete, “Unité de l’art...” cit., pp.7-9.
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mel. Parece existir um “plus” necessario para distinguir o design da obra
artistica. O TJ recusa-se a recorrer ao elemento estético para identificar a
presenca de uma obra original, mas no ambito do design o elemento esté-
tico estd sempre presente, porque o que se protege através dos desenhos
ou modelos ¢ a forma ou ornamentagao do produto, quando seja nova e
tenha caracter singular. O “plus” de criatividade que nos permite afirmar
que o design ¢ ao mesmo tempo uma obra reside na identificagao dos ele-
mentos estético-artisticos do objeto, especialmente quando o tipo de obra
(obra de arte aplicada) é ao mesmo tempo um subtipo de obra artistica,
isto é, que tem um carater artistico intrinseco.®

E um facto que depois do Acérdao Cofemnel as normas nacionais e a
jurisprudéncia dos Estados-Membros da UE tém de ser interpretadas em
conformidade com a jurisprudéncia do TJ. No entanto, a forma como as
normas sao aplicadas resulta da pratica dos tribunais. Havendo um subtex-
to escondido no Acérdao Cofernel, os tribunais podem simplesmente adap-
tar o regime linguistico do TJ, tendo em conta o subtexto implicito de que a
protecao das obras de arte aplicada nao deve ser concedida com demasiada
facilidade. Ou podem ter em conta apenas o texto expresso no Acordao.

Enquanto nao surgirem as mudancas legislativas no sistema da
protecao dos desenhos ou modelos que esta em curso na UE,® isto signi-
fica que, na prética, os tribunais nacionais vao poder continuar a inter-
pretar a cumulacao de protegoes de diversas formas. O Acérdao Cofernel
nao conduziu a qualquer harmonizagao neste ambito.

Ha ainda um outro aspeto a criticar no Acérdao Cofernel. O TJ (cf.
paragrafos 49 e 53 a 55) deu indicacOes concretas ao STJ portugués sobre
a forma como este devia decidir no processo principal, o que excede ma-
nifestamente as competéncias do TJ. O TJ considerou que o STJ deveria
examinar se os designs das roupas em causa podiam ser classificados como
“obras” para efeitos de protecao autoral. O TJ insistiu que o efeito estético
que pode ser produzido por um design resulta da experiéncia subjetiva de

62 Com mais detalhes, leia-se CARBAJO CASCON, “La Proteccién...”, pp. 153-156.
®  Veja-se EUIPO - Revised Regulation and Directive on d (europa.cu). Acesso em: 06
jun. 2023.
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cada um. Esse efeito subjetivo nao permite que a matéria em causa seja
considerada como existente e identificavel com suficiente precisao e objeti-
vidade, de modo a poder ser considerada uma obra suscetivel de ser prote-
gida pelo Direito de Autor. As consideracoes estéticas sao parte da atividade
criativa. No entanto, o facto de um design poder gerar um efeito estético nao
torna possivel determinar se 0 mesmo ¢ uma criacao intelectual reflexo da
liberdade de escolha e da personalidade do seu autor, preenchendo dessa
forma os requisitos da “originalidade”. O TJ referiu, nos paragrafos 55 e
56 do Acordao, que a circunstancia de os designs das pecas de vestuario em
causa no processo principal gerarem acima e para além do seu objetivo pra-
tico, um efeito estético visual especifico e significativo, nao era suficiente
para os qualificar como “obras” no sentido da Diretiva InfoSoc.

3.2.3 Consequéncias do Acorddo Cofemel

Lendo o Acordao Cofernel e analisando os factos provados no processo
principal, esta longe de ficar clara a razao, pela qual, os designs da G-Star
nao podiam ser protegidos como criacoes individuais dos seus autores, re-
fletindo a sua personalidade e liberdade de escolha, ficando também por
esclarecer porque ¢é que as criagdoes em causa nao foram reconhecidas como
suscetiveis de ser identificadas com suficiente precisao e objetividade. As
razoes para a ambiguidade da decisao resultam do subtexto veiculado pelo
TJ que, de certa forma, desafia os padroes invocados no préprio Acérdao.

Se é verdade que no Acérdao Cofernel o TJ declarou, pela primeira
vez e de forma inequivoca que o conceito de obra estd harmonizado, a
verdade ¢é que na pratica tal harmonizagao nao aconteceu, uma vez que o
TJ, ao limitar-se a repetir férmulas padrao decorrentes da jurisprudéncia
ja existente, nao aproveitou a ocasiao para aprofundar o conceito de “ori-
ginalidade” em matéria de obras de arte aplicada.

Mas o TJ ainda aumentou as dividas quando, excedendo a sua
competéncia num processo de reenvio, analisou o caso concreto e deu
indicacgdes precisas quanto a forma como o STJ, tribunal nacional de re-
curso, devia decidir.
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Ficou por ainda por entender, com base no texto do Acérdao, por-
que € que os designs das pegas de vestudrio da G-Star, que, excedendo o seu
fim utilitario, geravam um efeito visual marcante do ponto de vista esté-
tico, nao foram considerados criacoes intelectuais dos seus autores, 0s de-
signers G-Star indicados nos Autos, que fizeram escolhas livres e criativas.
O TJ entendeu que nao podiam constituir “obras” por falta de precisao e
objetividade.

Como referimos, a posicao do TJ s6 se compreende por haver um
subtexto implicito no sentido de que nem todos os designs podem ser
obras com tutela jusautoral. O TJ parece exigir um “plus” que permita
considerar que a obra de arte aplicada possa ser um subtipo de uma obra
artistica.

4  JURISPRUDENCIA POSTERIOR AO CASO COFEMEL

A jurisprudéncia posterior ao Acérdao Cofemnel reflete a incerteza ge-
rada e é demonstrativa da falta de harmonizacao atingida neste ambito.

4.1 Caso Brompton

No Acoérdao Brompton, de 11.06.2020, em que estava em causa saber
se desenho ou modelo de uma bicicleta dobravel poderia ou nao benefi-
ciar cumulativamente de tutela autoral, o TJ reafirmou os critérios enun-
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ciados no caso Cofernel, Salientou que um objeto que tenha originalidade
também pode beneficiar da tutela autoral, mesmo que a sua realizacao
tenha sido determinada por consideragdes técnicas, desde que havido li-
berdade criativa, isto é, desde que as questoes técnicas nao tenham impe-
dido o autor de refletir a sua personalidade no objeto em causa, fazendo
escolhas livres e criativas. Se a realizacao do objeto foi determinada por
consideragoes técnicas, regras ou outras limitacdes que nao deixaram
margem para a liberdade criativa, ou deixaram uma margem tao limitada
que a ideia e a sua expressao se confundem, nao pode haver tutela auto-
ral. Se a forma do produto ¢ determinada apenas pela sua funcao técnica,
nao pode haver, haver protecao por direitos de autor. O TJ considerou que
o carater técnico de um produto nao o priva de protecao autoral. Esta pro-
tecao depende apenas da possibilidade de o produto poder ser qualificado
como obra, no sentido de ser uma criagao individual do autor, que refli-
ta a sua personalidade, manifestando as suas escolhas livres e criativas
(isto é, tenha “originalidade”) e corresponda a um objeto identificavel
com suficiente precisao e objetividade (isto ¢, possa ser considerado como
“obra”) 4,

“ TJ de 11.06.2020, SI, Brompton Bicycle Ltd v. Chedech/Get2Get,
ECLL:EU:C:2020:461 (paragrafos 26, 31 e 33) cuja decisao foi a seguinte” Os arti-
gos 2.° a 5.° da Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de
maio de 2001, relativa a harmonizacao de certos aspetos do direito de autor e dos
direitos conexos na sociedade da informagao, devem ser interpretados no sentido de
que a protecao que preveem ao abrigo do direito de autor se aplica a um produto cuja
forma €, pelo menos em parte, necessaria a obtencao de um resultado técnico quando
esse produto constitua uma obra original resultante de uma criacdo intelectual, na
medida em que, através dessa forma, o seu autor exprime a sua capacidade criativa de
modo original, efetuando escolhas livres e criativas que refletem na referida forma a
sua personalidade, o que cabe ao 6rgao jurisdicional nacional verificar tendo em conta
o conjunto dos elementos pertinentes do litigio no processo principal.” Sobre o caso
Brompton, entre outros, veja-se BROMPTON CASE- Intellectual property and techni-
cal function: protection after patent expiration? - ABG IP (abg-ip.com), acesso em:
30 set. 2023; SILVA, Pedro Sousa e, “Tutela Jusautoral...”, pp. 184-185.
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4.2 Decisdes divergentes dos tribunais nacionais dos Estados-
Membros da UE

Ha varias decisoes dos tribunais nacionais dos Estados-Membros
da UE com referéncias ao Acérdao Cofemel.

4.2.1 Caso Response Clothing

No Reino Unido, a sentenca do Intellectual Property Enterprise
Court, de 21.01.2020, no caso Response Clothing, considerou que um pa-
drao de tecido de blusas de senhora podia ser considerado “obra”, tendo
em conta os critérios enunciados pelo TJ no caso Cofernel. O tribunal bri-
tanico recordou que o TJ decidiu que o direito nacional nao pode tratar
de forma diferente as obras de arte pura e as obras de arte aplicada. Em
termos de “originalidade”, os tribunais nao podem pretender requisitos
mais exigentes, nomeadamente, um requisito adicional de valor estético
ou artistico. Se o padrao de tecido em causa for original, por o seu dese-
nho ter sido uma criacao intelectual do préprio autor, estamos perante
uma obra no sentido do Artigo 2 da Diretiva InfoSoc. Se nao existia um
desenho suficientemente similar anterior, a sua criagao ¢ expressao das
escolhas livres e criativas do seu autor®.

% Proc. IP-2017-000174 [2020] EWHC 148 (IPEC) caso Response Clothing Ltd. v The
Edinburgh Woollen Mill Ltd. O processo pode ser consultado em Fabric textures

RRDDIS — Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade, Curitiba, v. 3, n. 6, p. 71-121, 2023.


https://eip.com/uk/insights/article/fabric_textures_can_be_artistic_work_response_clothing_v_edinburgh_woollen_mill

Protecdo autoral das obras de design na Unido Europeia apds o Acorddo Cofemel | 105

4.2.2 Caso KIKO

Kiko store layout Wycon store layout

Referindo o Acérdao Cofemmel, a Corte Suprema di Cassazione, no
caso KIKO, em Acérdao de 08.02.2020, qualificou como obra de arquitetu-
ra, abrangida pelo Artigo 5°, n°2 da “Legge sul diritto d’autore”, o design
do interior de uma loja de cosmeéticos, por o projeto de interiores em causa
refletir uma concecao unitéaria, com a adogao de um esquema definido
e visualmente relevante, revelador de uma “chave estilistica” clara, de
componentes organizados e coordenados para criar um ambiente funcio-
nal e harmoénico, ou seja, por manifestar o cunho pessoal do autor®.

can be “artistic work”: Response Clothing v Edinburgh Woollen Mill (eip.com), acesso
em: 30 set. 2023. Mesmo ap6s o fim do periodo de transicao do Brexit, a jurisprudén-
cia Cofermel ainda vinculava o Reino Unido por ai se ter mantido o direito da UE. Sobre
0 caso leia-se The Bird and Bird IP Team, “Fashion-related IP decisions round-up
2020, The Bird and Bird IP Team, JIPLP, Volume 16, Issue 6, June 2021, pp. 595-625
e SILVA, Pedro Sousa e, “Tutela Jusautoral...” cit., p. 185.

% Proc. 17223/2018, Wycon, S.p. .a. v. Kiko S.p. a.. Sobre o caso leia-se Caso KikoWycon:
la tutela del concept store tra diritto d’autore e concorrenza sleale | Italy Intellectual
Property Blog (ipinitalia.com), acesso em: 20 set. 2023; ROSATI, Eleonora, “Italian
Supreme Court applies CJEU Cofemel decision to make up store layout”, JIPLP, Vol.
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O tribunal aplicou o principio reafirmado pelo TJ no acérdao Cofemel
(C-683/17), segundo o qual a protegao reservada aos desenhos e modelos e
a concedida pelo direito de autor podem ser cumuladas se a obra registada
como desenho ou modelo refletir a personalidade e a criatividade do seu
autor e a sua criacao nao tiver resultado de consideracoes técnicas, regras
ou outros condicionalismos que nao deixem margem para a liberdade cria-
tiva. Um projeto ou obra de design de interiores, de concecao unitéria, que
adote um esquema definido e visualmente apreciavel, que revele uma clara
“chave estilistica”, de componentes individuais organizados e coordenados
para tornar o ambiente funcional e harmonioso, ou que manifeste a marca
pessoal do autor, pode ser protegido como obra de arquitetura nos termos
do Art. 2, n.° 5, da lei italiana sobre o direito de autor (“desenhos e obras de
arquitetura”). Isto é assim independentemente da exigéncia de incorpora-
cao inseparavel dos elementos de mobilidrio com o edificio ou do facto de
os elementos individuais de mobilidrio que o compoem serem simples ou
comuns e ja utilizados no setor, desde que o resultado seja uma combina-
¢ao original, nao imposta por um problema técnico ou funcional. Para ser
passivel de protecao, a obra de design de interiores deve ser sempre identi-
ficavel e reconhecivel como uma obra unitaria do autor, devido a escolhas
precisas na composicao dos seus elementos.

4.2.3 Caso botas de borracha de llse Jacobsen

RUB I (L) and VRS (R)

Em sentido oposto, o Supremo Tribunal Dinamarqués (IJH) decidiu,
em 10.06.2020, que um rmodelo de botas de borracha nao podia ser protegido

15, 7, 2020, p. 501; The Bird and Bird IP Team, JIPLP, Volume 16, Issue 6, June 2021,
pp. 595-625; SILVA, Pedro Sousa e, “Tutela Jusautoral...”, pp. 185-186.
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por direitos de autor, por nao preencher o requisito da “originalidade”,
nao tendo considerado suficiente o facto de o desgin em causa gerar um
efeito visual especifico e esteticamente significativo®”. O longo processo em torno
das botas de couro de cores vivas e fashionable, da iconica designer dina-
marquesa Ilse Jacobsen, terminou com a industria da moda dinamarquesa
e europeia na ponta da bota legal. O Supremo Tribunal dinamarqués nao
atribuiu direitos de autor a Ilse Jacobsen como recompensa pelo seu “esfor-
¢o criativo livre e independente” no que diz respeito ao design das iconicas
botas de borracha “RUB 1”7, que juntavam elementos das tradicionais bo-
tas de couro com atacadores longos com elementos das botas de borracha
com atacadores. O Tribunal também nao aceitou a alegacao de Ilse Jaco-
bsen de que os produtos importados pela Morse Sko Import apresentavam
um grau de semelhanga tal que violavam a proibicao de imitagao prevista
na lei dinamarquesa relativa as praticas de concorréncia.

4.2.4 Caso Krakatau

LINEH PARKA

Esquerda, Parka infratora; Direita infringida (fonte: ECLI: NL:GHARL: 2020:4773,
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id. ECLI:NL:GHARL:2020:4773)

7 Decision of the Supreme Court of Denmark 10 June 2020 — Case No. BS-7741/2019-H-
JR IJH A/S v. Morse Sko Import A/S Danish Consolidated Act on Copyright No. 1144
of 23 October 2014, Sec. 1(1), acesso em: 30 set. 2023. Sobre este Acérdao, leia-se
KIANZAD, BEHRANG, “Did die Danish Supreme Court Give the Fashion Industry a
Kantian Boot?”, GRUR International, 70, 2, 2021, pp. 159-163; The Bird and Bird
IP Team, JIPLP, Volume 16, Issue 6, June 2021, pp. 595-625; SILVA, Pedro Sousa e,
“Tutela Jusautoral...”, p. 186.
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Um tribunal de recurso dos Paises Baixos, no caso Krakatau, con-
siderou que uma parka de duas pegas (uma parte interna e outra exter-
na) estava protegida pelo direito de autor, por preencher as condigdes do
Acoérdao Cofernel, uma vez que resultava de escolhas criativas e era clara-
mente reconhecivel como sendo uma criagao do proprio autor®. A decisao
conduziu, todavia, a resultados opostos aos ocorridos no caso Cofemel.

4.2.5 Caso Laureano

O Supremo Tribunal Espanhol, em Acérdao de 16.02.2021, Laure-
ano, negou protecao a uma lide tauromdaquica, tendo invocado os casos
Levola Engelo e Cofemmel, decidindo que nao estava preenchido o requisito de
0 objeto ser identificavel com suficiente precisao e objetividade, ou seja,
de ser uma “obra”®.

4.2.6 Acordao do STJ no caso Cofemel

Em Portugal ja existe jurisprudéncia posterior a decisao prejudicial
do TJ no caso Cofemel, a comecar pelo acérdao do Supremo Tribunal de
Justica (STJ) no processo que deu origem ao pedido de decisao prejudi-
cial™.

Neste acérdao, a questao essencial consistia em decidir se o design
das calgas de ganga “ARC” e o design grafico incorporados na sweatshirt e
T-shirt “ROWDY”, ambos pertencentes a G-Star e imitados pela Cofemel,
sob a marca “Tiffosi”, podiam ser protegidos pelo direito de autor. Para
responder a esta questao era fundamental que o STJ determinasse o sen-

% Decisao do Tribunal de Segunda Instancia de Anhem-Leewarden, Proc. 2020:4773,
The Sting v. Krakatau. referido por SILVA, Pedro Sousa e, “Tutela Jusautoral...”,
p-186.

%  Proc. 82/2021, Laureano v. Registrador Territorial de la Propiedad Intelectual
de Extremadura. Sobre o caso, leia-se ALTABA, Marc Simon, “Is bullfight a work of
art? Not in Spain, apparently, IIC, 52, 2021, pp. 807-819; SILVA, Pedro Sousa ¢, “Tutela
Jusautoral...”, p.186.

7 Acérdao de 15.01.2020, G-Star Raw C.V. v Cofemel- Sociedade de Vestuario,
Proc. S.A268/13.2YHLSB.LI.SI.
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tido exato da redacao do Artigo 2.°, n.° 1, i), do CDADC. Com o titulo
“Obras originais”, o n.° 1 do CDADC determina que “as criagdes intelec-
tuais do dominio literario, cientifico e artistico, qualquer que seja o seu
género, forma de expressao, mérito, modo de comunicacao e finalidade,
incluem, nomeadamente: (...) i) as obras de arte aplicada, os desenhos
industriais e as obras de design que constituam criacao artistica, indepen-
dentemente da protegao relativa a propriedade industrial”. O Artigo 2°,
1, 1), do CDADC esta em consonancia com o Artigo 2°, n°s 1 e 7 da Con-
vengao de Berna (Ato de Paris de 24.07.1971, alterado em 28. 09.1979),
que permite que as obras de arte aplicada sejam protegidas por direitos
de autor, e em consonancia com o Tratado da OMPI sobre o Direito de
Autor de 1996, que faz parte do direito comunitério (Decisao 2000/278/
CE do Conselho, de 16 de marco de 2000), que determina, no seu Artigo
1, n%4, que as Partes Contratantes devem cumprir as disposigdes dos Arti-
gos 1°a 21° da Convencao de Berna e seus anexos. O Artigo 2° do CDADC
nao determina o grau de originalidade necessario para que este tipo de
obras seja protegido pelo direito de autor, existindo posicoes divergentes
na jurisprudéncia e na doutrina (cf. n.° 11 do acérdao do STJ, pp. 59- 61).
Para verificar se a matéria em causa podia ser abrangida no ambito das
“obras” protegidas pelo direito de autor, o STJ seguiu integralmente as
consideragoes e 0 Acordao do TJ (n.° 11 do acérdao do STJ, pp. 62-67).

Ficou provado que o design “ARC” se caracteriza por um design com
efeito 3D e pelo corte de perna com efeito de parafuso, resultante da po-
sicao dos trés modulos montados, da posigao vertical das costuras (pro-
duzindo o efeito de um parafuso rodado por uma chave de fendas) e das
costuras na parte de tras dos joelhos em forma de dardos. No entanto, o
STJ entendeu que o design “ARC” das calcas de ganga em causa, criado
pelos designers Rixt van der Trol e Pierre Morriset, que trabalham para a
G-Star, nao pode ser protegido por direitos de autor, porque nao ¢ apropri-
avel. Tal como referido no Artigo 1°, n.° 2, do CDADC, as ideias, processos,
sistemas, métodos operacionais, conceitos, principios ou descobertas, por
si s6 e enquanto tais, nao podem ser protegidos por direitos de autor. Esta
disposicao consagra o principio fundamental de que o direito de autor
nao protege o tema ou a ideia, mas a expressao dada ao tema ou a ideia
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pelo autor. Sao as proprias obras que sao protegidas, na sua forma e modo
de expressao, e nao as ideias, sistemas, principios e métodos do autor,
uma vez que estes sao de livre acesso.

No que diz respeito ao vestuario de moda, as ideias e os conceitos
sao muitas vezes expressos em tendéncias de moda, ou num fundo de
moda comum, parte do dominio publico, pelo que nao podem ser pro-
tegidos por direitos de autor. O mesmo se aplica ao design das f-shirts e
sweatshirts com capuz “ROWDY” da G-Star, criado pelo designer Ruud de
Bruin, que também trabalha no departamento de design da empresa, que
inclui varios elementos na sua composicao, nomeadamente a imagem es-
tampada na parte da frente das t-shirts e sweatshirts com capuz, o esquema
de cores, o local de colocacao dos bolsos no estdbmago, e as inser¢des nos
bolsos. Embora a G-Star invista num design Ginico e inovador, com novos
materiais, cortes e estilos, isso nao significa que os desenhos concebidos
pelos designers da empresa possam ser protegidos como “obras” pelo di-
reito de autor. Mesmo que sejam novos e tenham singularidade, isso nao
¢é suficiente para a protecao do direito de autor. O efeito visual marcante
de um ponto de vista estético, nomeadamente alcancado pelas calgas de
ganga ARC ou pelas t-shirts e sweatshirts com capuz ROWDY, também nao
¢é suficiente para estarmos perante “obras” (ntmero 11 do acérdao do
STJ, pp.67-72).

O STJ declarou que nao ha confusao entre os requisitos de novidade
e singularidade, necessarios para o registo do desenho ou modelo, e o re-
quisito de “originalidade”, necessario para a protecao das “obras” pelo di-
reito de autor. O conceito de “originalidade” esta a ser harmonizado pela
jurisprudéncia do TJ. Apenas design original, ainda que protegido como
desenho ou modelo pela propriedade industrial, pode ser protegido como
“obra”. Embora o vestuério de design da G-Star tenha um efeito visual e
estético, devido a sua forma, cores, palavras e nimeros, os factos prova-
dos sao claramente insuficientes para concluir que o design desse vestua-
rio seja “original” e “obra”, no sentido de ser uma criacao intelectual do
seu autor, refletindo a sua liberdade de escolha, personalidade e percegao
particular do mundo e das coisas, expressas, de forma clara e objetiva,
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através do ato criativo, ultrapassando a visao utilitaria e funcional que
implicam (nimero 11 do ac6rdao do STJ, pp. 75-76).

O STJ decidiu que, face ao exposto, uma vez que os desenhos em
causa nao podem ser qualificados como “obras” nos termos do artigo 2.°,
n.° 1, i), do CDADC, numa interpretacao conforme com o direito comu-
nitario, maxime com a Diretiva 2001/29, o acérdao do TRL, deve ser re-
vogado (n.° 12 do acérdao do STJ, p. 76-77). Assim, a Cofermel ganhou o
processo no STJ portugués.

Nao podemos deixar de criticar o acérdao prejudicial do TJ, que foi
longe demais, dando esta orientacao ao STJ em matéria de facto. O STJ fi-
cou, de alguma forma, vinculado as indicagdes dadas no caso concreto pelo
TJ no seu acérdao prejudicial, apontando claramente no sentido de que o
design do vestuario em causa nao poderia ser qualificado como “obra”. O
STJ, no entanto, nao decidiu que o design de vestuario nao pode ser prote-
gido por direitos de autor. A possibilidade de protecao por direitos de autor
foi deixada em aberto. O Tribunal deixou claro que em casos futuros a de-
cisao poderia ser diferente. Apenas declarou que os factos provados eram
claramente insuficientes para concluir que o vestuério de design da G-Star
era “original” (ver namero 11 do acérdao do STJ, p. 76).

Tal como dissemos acima, o STJ seguiu as indicacoes erradamente
dadas pelo TJ no reenvio prejudicial no caso concreto, no sentido claro que
que as pelas de vestuario em causa nao deveriam ser qualificadas como
“obras”. Mas o CJ usou férmulas vagas e imprecisas. Qualificar como obra
algo que seja criacao propria do autor, expressao da personalidade do autor,
resultado das escolhas livres e criativas do autor, pode-se aplicar a quase
tudo. Se estes foram os critérios seguidos pelo TJ, ndo havia qualquer mo-
tivo para nao considerar que os designs “ARC” e “ROWDY” nao refletiam
a personalidade dos seus autores. Porque ¢ que o STJ nao considerou os
designs das pegas de vestudrio em causa merecedores de protecao, embo-
ra tenha ficado provado que haviam sido criados por estilistas a trabalhar
para a G-STAR, e tenha também sido provado que iam para além do fim uti-
litario das pegas de vestudrio, gerando um marcante efeito visual do ponto
de vista estético? Porque ¢é que os designs de vestudrio em causa nao foram
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considerados identificaveis com suficiente precisao e objetividade? Porque
é que foram considerados meras tendéncias?

Como vimos, o STJ seguiu as instrucoes to TJ. Mas nao fica claro
saber onde colocar a fasquia. O que separa as criacoes individuais do au-
tor, dotadas de “originalidade”, das simples criacdes do autor com o seu
efeito estético visual marcante? A resposta a estas questoes nao pode ser
encontrada em conceitos vagos e férmulas vazias que apenas prolongam a
incerteza juridica, permitindo uma larga variedade de interpretacoes pelos
tribunais nacionais, que pode conduzir a sérias distor¢des da concorréncia
no mercado tnico da UE, como aconteceu na esteira do Acérdao Cofernel”,
e de que o Acérdao do STJ em referéncia constitui apenas mais um caso.

A posicao restritiva manifestada no Acérdao do STJ na sequéncia
do Acérdao do TJ no caso Cofernel, tem-se mantido em Portugal.

4.2.7 Caso Stabilo Pen 68

Stabilo PEN 68

No Acordao do TRL de 21.04.2020, no caso STABILLO?, estava em
causa uma alegada imitagao do design das canetas ““Stabilo Pen 68”. O TRL

7l Neste sentido veja-se a andalise aprofundada de CARBAJO CASCON, “La protec-
cién...”, pp. 151-156; SILVA, Pedro Sousa e, “Tutela Jusautoral...”, p. 184.

72 Proc. 279/18.18.1YHLSB.L1-PICRS (Rel. Ana Pessoa). Neste caso a Schwan-STABILO
Schwanhdufer GmbH ¢ Co. KG intentou uma agao contra a Branco e Negro Lda. e Clave De-
nia S.A, entre outros motivos por estas Ultimas sociedades produzirem, distribuirem e
comercializarem em Portugal, em lojas fisicas com o logétipo “Ale-Hop”, e na Internet,
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considerou que a protecao desse design pelo direito de autor apenas ¢ possi-
vel se estivermos perante “obras”. O TRL enfatizou que em Portugal existe
um cimulo parcial de protecoes. Apenas uma criacao intelectual do domi-
nio artistico, nomeadamente uma obra de arte aplicada, ou um desenho ou
modelo, que a0 mesmo tempo seja uma obra artistica, pode receber pro-
tecao autoral, independentemente da protecao garantida pelo direito da
propriedade industrial. Referindo o Acordao Cofernel, entre outros, mas indo
além do disposto pelo TJ neste Acérdao, o TRL deu indicacoes concretas
sobre o que considera ser uma “obra” merecedora de tutela pelo direito
de autor. Para proteger uma obra artistica nao basta saber que se trata de
uma criacao do intelecto de alguém, ou seja, que seja um resultado da sua
mente. Além de ser “original” é preciso que a criacao intelectual va além
do banal, enriquecendo o quadro cultural existente, e é necessario que a
mesma criagao seja reconhecida como arte pelos especialistas da area”.

4.2.8 Caso abrigo de passageiros Larus

Abrigo de passageiros Larus

O TRL, em 18.05.2021, num Acérdao que estava em causa um abrigo
de passageiros para uma paragem de transportes publicos, que alegada-
mente copiava o design do abrigo de passageiros da sociedade Larus, deci-

canetas que copiam o design da “Stabilo Pen 68", alegadamente protegida por direitos
de autor (entre outros direitos de propriedade intelectual).

7 Cf. pp. 30-34 da decisao. O TRL cita SILVA, Pedro Sousa e, “Desenhos e Modelos no
novo CPI...”, pp. 198 e 202.
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diu da mesma forma’. Sem negar a possibilidade de equipamento de rua
poder beneficiar de tutela autoral, o TRL considerou que os factos provados
eram insuficientes para poder concluir que o design em causa era “original”
de forma a poder ser protegido pelo direito de autor. Para um abrigo de pas-
sageiros merecer tutela autoral, seria necessario provar que o mesmo esta-
va incluido num projeto criativo de expressao e que constituia uma inter-
pretacao pessoal do objeto em causa, transcendendo a sua visao funcional.
O efeito estético que o TRL reconheceu ao abrigo de passageiros em causa
nao foi suficiente para preencher estes requisitos. Nao basta que o design
satisfaga os requisitos que permitem que seja protegido como modelo, ou
seja, que haja uma aparéncia estética de um produto dotada de novidade e
carater singular, para que possa haver cimulo de protecao com direito de
autor. A protegao autoral exige que o objeto seja o resultado de uma criagao
individual do autor, em que ele reflete a sua personalidade, fazendo esco-
Ihas livres e criativas. Citando o Acérdao Cofernel e o Acérdao Stabilo, o TRL
negou a protecao autoral ao abrigo de passageiros em causa.

4.2.9 Caso Cavalinho

Cavalin .

ho
%!_%h%qnhuwn

Marcas, logotipos e desenhos Cavalinho (para mais informacdo: www.cavalinho.com)

*  Proc. 146/20.9YHLSB.LI (Rel. Isoleta de Almeida Costa), Larus-Artigos para Cons-
trucao e Equipamento, Lda. v Bricantel - Comércio de material elétrico de
Braganca, S. A. e outros.
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O TRL, em 18.05.2022, num julgamento que envolvia a marca
“CAVALINHO”, em que a autora pretendia proteger como “obra” o de-
senho de um cavalo que faz parte dos seus sinais distintivos de comér-
cio (marca e log6tipo), o tribunal negou a protecao autoral ao referido
desenho™. Referindo-se ao Acérdao Cofemnel, o Tribunal considerou que
a protecao cumulativa € possivel se estivermos perante uma “obra” pro-
tegida por direitos de autor. Isso implica que o bem em causa reflita a
personalidade do seu autor, as suas escolhas livres, arbitrarias e criati-
vas, que que seja identificavel com suficiente precisao e objetividade.
No caso concreto nao foi provada e relagao entre a autoria e o bem em
causa. O Tribunal nao teve hipétese de saber se o autor era um artista,
um designer, um artesao, um trabalhador da sociedade, uma equipa, ou
um autor anénimo. Nao sabendo que havia sido o autor, o Tribunal nao
podia concluir se desenho refletia ou nao a sua personalidade. O pri-
meiro requisito da “originalidade” nao estava preenchido’. Quanto ao
segundo requisito, o efeito estético de um design ou de um sinal distinti-
vo do comércio ¢é subjetivo, experimentado por todos os que olham para
ele. Nao estamos perante um bem identificdvel com suficiente precisao
e objetividade, de forma a poder ser qualificado como “obra” de acordo
com a Diretiva InfoSoc”. O TRL decidiu que, por ambas as razoes, o de-
senho de um cavalo usado nos sinais distintivos da Apelante nao podia
ser protegido pelo direito de autor.

O Tribunal acrescentou que mesmo que o desenho do cavalo pre-
enchesse os dois requisitos acima referidos, os desenhos do cavalo usa-
do nos sinais distintivos da Apelante nao preenchiam o grau de “ori-
ginalidade” exigido pelo Artigo 2° do CDADC.”® Esta questao nao foi
analisada no texto do Acoérdao Cofernel to TJ, nem no Acoérdao Cofemel
do STJ. O TRL aprofundou o conceito de “criagao artistica” e entendeu
que para determinar o grau de “originalidade” exigido pelo CDADC, a
“obra” tem de ser criada por um artista e apenas ¢ artistica se a socie-

> Proc. 286/21.7YHLSB.L1-PICRS (Rel. Paula Pott).
76 Paragrafo 103 do Acérdao.

77 Paragrafos 101 a 104 do Acérdao.

78 Paragrafos 103 a 105 do Acérdao.
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dade a reconhecer como tal”. Para determinar se a “obra” ¢ “artistica”
de acordo com a perspetiva dos do meio envolvente, o tribunal nao deve
partir da sua concecao de arte, porque esse critério seria controverso e
arbitrario. Fatores como a opiniao de especialistas e de artistas da mes-
ma darea, de comerciantes de arte, bem como publicagdes em livros de
arte, presenca em colecoes de museus, ou pericias, sao decisivos para
apreciar se a “obra” ¢ considerada “artistica” pelo meio envolvente.**No
caso concreto, na falta de alegacao e prova destes elementos, o Tribunal
nao pode concluir se o grau de originalidade requerido pelo Artigo 2° do
CDADC existiu ou nao.

CONCLUSOES

Na jurisprudéncia posterior ao Acérdao Cofernel do TJ, ha diversas
decisoes relevantes, do préprio TJ (Caso Brompton) e dos diversos tribu-
nais nacionais dos Estados-Membros da UE.

Ao contrério do proclamado pelo TJ no Acérdao Cofemnel, podemos
constatar que o conceito de “obra” esta longe de estar harmonizado e de
ser uniformes em todos os Estados-Membros da UE.

Um tribunal inglés qualificou como “obra” um padrao de tecido de
blusa de senhora; um tribunal italiano qualificou como “obra” o design
do interior de uma loja de cosméticos; um tribunal dinamarqués recusou
qualificar como “obra” um modelo de botas de borracha; um tribunal
holandés qualificou como “obra” uma parka de duas pegas; um tribunal
espanhol recusou a qualificacdo como “obra” a uma lide tauromdaquica;
quatro tribunais portugueses foram particularmente exigentes, recusan-
do a qualificagao como “obra” ao design de pecas de vestudrio, canetas de
ponta de feltro, um abrigo de passageiros e ao desenho de um cavalo.

Em face do exposto, ¢ dificil sustentar que o Acérdao Cofernel do TJ
tenha contribuido para diminuir a disparidade das decisdes dos tribunais
nacionais dos Estados-Membros da UE. Utilizando as férmulas padrao do

7 Paragrafo 106 do Acérdao, citando SILVA, Pedro Sousa e, Direito Industrial. . .cit., p. 191.
8 Paragrafos 107 a 110 do Acérdao.
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TJ, os tribunais nacionais continuam a decidir em fung¢ao da sua propria
interpretacao dos conceitos de “obra” e de “originalidade”.

A disparidade de posicoes, em nosso entender, deve-se ao facto de
0 Acérdao poder ter duas leituras. De acordo com a interpretacao do seu
texto, o conceito de “originalidade” deve ser idéntico para todo o tipo de
obras de arte, sejam obras de arte pura, obras de arte aplicada, desenhos ou
modelos, ou obras de design. A existéncia de uma “obra” implica que haja
uma exteriorizacao de algo dotado de suficiente precisao e objetividade.

Mas implicito no texto do Acérdao existe um subtexto que tem sido
interpretado por grande parte da doutrina e jurisprudéncia no sentido de
pressupor que s6 estaremos perante uma “obra” protegida por direito de
autor, no dominio da arte aplicada, quando a obra for reconhecida pela
sociedade como “obra de arte”. Esta orientagao institucional, que tem
sido adotada pelos tribunais portugueses e pela doutrina mais significa-
tiva neste dominio, implica uma abordagem ampla, que tenha em conta
uma multiplicidade de fatores, entre os quais se encontram as opinioes
de especialistas e de artistas da mesma area, de comerciantes de arte, re-
sultados de pericias, publicacoes em livros de arte, bem como cole¢oes de
museus. A arte é questao de facto, sujeita a prova. Nao existe um critério
normativo Util para este efeito. Para o design poder ser cumulativamente
protegido pelo direito de autor, devera ter um carater artistico, facto que
terd de ser provado®'.

Mas nada disto resulta do Acérdao Cofermel. Embora tenha clarifi-
cado que existe um conceito unitario de “obra” e de “originalidade” em
matéria de obras de arte pura e de arte aplicada, o TJ deixou aos tribunais
nacionais dos Estados-Membros as dificuldades de lidar com os proble-
mas concretos de delimitacao que existem no ambito da arte aplicada.
O TJ é demasiado vago, nao garantindo um sistema coerente quanto ao
cumulo de protecoes por via interpretativa.

81 Neste sentido, plasmado, as vezes de forma exagerada, na jurisprudéncia pds Cofernel
do TRL (em particular quando se trata de apurar a autoria), vejam-se SILVA, Pedro
Sousa e,” Tutela Jusautoral...” cit. pp.192-194; Ochen Mendes, “A obra enquanto
objeto do direito de autor” cit., pp. 41-73, em especial p. 45.
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A decisao do TJ é ambigua e parece de alguma forma contraditéria,
tendo um subtexto que exige um “plus” para a protecao cumulativa das
obras de arte aplicada pelos direitos de autor. Isto explica por que razao o
TJ considerou que o design de vestuario no processo principal nao mere-
cia ser qualificado como obra. Sem que o CJ o reconheca liminarmente,
trata-se de algo mais exigente, algo semelhante, no contexto das obras
visuais, a nogao de caracter artistico, utilizada por vérios ordenamentos
juridicos para proteger as obras de design®.

Se o TJ tivesse assumido claramente a sua escolha, adotando um
critério de elegibilidade mais especifico, poderia ser interpretado de forma
auténoma e uniforme pelos 6rgaos jurisdicionais nacionais. O TJ deixou
a questao por resolver e sujeita a interpretagao dos tribunais nacionais. A
uniformizacao continua a parecer ser uma tarefa para o potencial legisla-
dor. Esperamos, todavia, que algum esclarecimento sobre estas matérias
possa resultar do Processo Mio e 0., C-580/23%, ainda pendente, referen-
te a um reenvio prejudicial efetuado pelo Supremo Tribunal Sueco em
relacao a possivel tutela cumulativa por direitos de autor e desenhos ou
modelos em matéria de mesas de design. As varias questoes colocadas tém
direta relacdao com o esclarecimento das duavidas deixadas no Acérdao
Cofemel.
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