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CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
apresentadas em 6 de fevereiro de 2020(1)

Processo C-833/18

SI,
Brompton Bicycle Ltd.
contra
Chedech / Get2Get

[pedido de decisdo prejudicial apresentado pelo Tribunal de 1’entreprise de Liege (Tribunal das
Empresas de Liege, Bélgica)]

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual e industrial — Direito das patentes — Desenhos ou
modelos — Regulamento (CE) n.° 6/2002 — Harmonizacdo de determinados aspetos do direito de
autor e direitos conexos — Diretiva 2001/29/CE — Ambito de aplicagio — Cumulagdo de direitos —
Objeto utilitario e funcional — Conceito de “obra” — Aparéncia imposta pela fun¢do técnica do objeto
— Critérios de apreciagdo do juiz nacional — Ponderacao de interesses — Proporcionalidade —
Bicicleta dobravel»

1. O litigio submetido ao tribunal de reenvio opde o criador de um sistema de dobragem de
bicicletas (e a empresa que as fabrica) e uma empresa coreana que produz bicicletas similares, que
aquele acusa de violar os seus direitos de autor.

2. O o6rgao jurisdicional a quo deve determinar se uma bicicleta cujo sistema de dobragem esteve
protegido por uma patente, ja caducada, pode ser considerada uma obra suscetivel de ser protegida pelo
direito de autor. Em concreto, pretende saber se essa protecdo fica excluida quando a forma do objeto
«for necessaria para obter um resultado técnico» e que critérios devem ser utilizados nessa apreciagao.

3. O reenvio prejudicial, ainda que focado nas normas da Unido Europeia relativas aos direitos de
autor, incide numa questao (a compatibilidade entre a prote¢ao caracteristica do direito de autor e a que
deriva da propriedade industrial) sobre a qual o Tribunal de Justi¢a se pronunciou recentemente (2).

I. Quadro juridico

A.  Direito internacional

1.  Convencao de Berna (3)

4. Segundo o artigo 2.°, pontos 1 e 7:
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«1) Os termos “obras literdrias e artisticas” compreendem todas as producdes do dominio literario,
cientifico e artistico, qualquer que seja o seu modo ou forma de expressao, tais como [...] as
obras de artes aplicadas [...]

]

7) Fica reservada as legislagdes dos paises da Unido a regulamentagdo do campo de aplicagdo das
leis relativas as obras de arte aplicadas e aos desenhos e modelos industriais, assim como as
condigdes de protecao dessas obras, desenhos e modelos, tendo em conta as disposi¢des do artigo
7.4), da presente Convencao. Para as obras protegidas unicamente como desenhos € modelos no
pais de origem, s6 pode ser reclamada num outro pais da Unido a prote¢do especial concedida
nesse pais aos desenhos e modelos; todavia, se uma prote¢ao especial ndo for concedida nesse
pais, essas obras serdo protegidas como obras artisticas.»

2.  Acordo relativo aos ADPIC
5. Segundo o artigo 7.°:

«A protecao e a aplicagdo de normas de protecdo dos direitos de propriedade intelectual devem
contribuir para a promog¢ao da inovagao tecnoldgica e para a transferéncia e difusdo de tecnologia, em
beneficio mutuo de produtores e usudrios de conhecimento tecnoldgico e de uma forma conducente ao
bem-estar social e econdmico e a um equilibrio entre direitos e obrigagdes.»

6. Nos termos do artigo 26.°:

«1. O titular de um desenho ou modelo industrial protegido terd o direito de impedir terceiros, sem a
sua autorizacdo, de fazer, vender ou importar artigos que ostentem ou incorporem um desenho que
constitua uma copia, ou seja substancialmente uma cépia, do desenho protegido, quando esses atos
sejam realizados com fins comerciais.

[...]»
7. O artigo 27.° estipula:

«l. [...] as patentes serdo disponiveis e os direitos patentarios serdo usufruiveis sem discriminagao
quanto ao local de invengdo, quanto ao seu setor tecnoldgico e quanto ao facto de os bens serem
importados ou produzidos localmente. [...]

[...]»
8. O artigo 29.° dispde:

«1. Os Membros exigirdo que um requerente de uma patente divulgue a invengdo de modo
suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizéd-la e podem
exigir que o requerente indique o melhor método de realizar a invengdo que seja do seu conhecimento
no dia do pedido ou, quando for requerida prioridade, na data prioritaria do pedido [...]

[...]»

B.  Direito da Unido

1.  Diretiva 2001/29/CE (4)

9. O considerando sessenta salienta:

«A protecdo prevista na presente diretiva ndo prejudica as disposi¢des legais nacionais ou comunitarias
em outras areas, tais como a propriedade industrial, a protecdo dos dados, o acesso condicionado, o
acesso aos documentos publicos e a regra da cronologia da exploragdo dos meios de comunicacao
social, que pode afetar a protecdo dos direitos de autor ou direitos conexos.»
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10. Os artigos 2.° a 4.° obrigam, nomeadamente, os Estados-Membros a garantir aos autores os
direitos exclusivos de autorizagdo ou proibicdo de reproducdes das suas obras [artigo 2.°, alinea a)], de
autorizar ou proibir a sua comunicagdo ao publico (artigo 3.°, n.° 1) e de autorizar ou proibir a sua
distribuicao (artigo 4.°, n.° 1).

11. O artigo 9.° («Continuacgao da aplicacdo de outras disposicdes legais») prevé:

«O disposto na presente diretiva ndo prejudica as disposi¢des relativas nomeadamente as patentes,
marcas registadas, modelos de utilidade [...]»

2. Regulamento (CE) n.° 6/2002 (5)
12. O considerando dez tem o seguinte teor:

«A inovagao tecnoldgica ndo pode ser entravada pela concessdao de protecdo de desenhos ou modelos,
com caracteristicas ditadas unicamente por uma func¢ao técnica [...].»

13. O considerando trinta e dois enuncia:

«Na falta de uma harmonizacdo total da legislagdo em matéria de direitos de autor, ¢ importante
consagrar o principio da cumulacdo da protegdo especifica dos desenhos ou modelos comunitarios e da
protecao pelo direito de autor, deixando simultaneamente aos Estados-Membros toda a liberdade para
determinar o alcance da protecdo pelo direito de autor e as condigdes em que essa protecdo ¢
conferida.»

14. O artigo 3.°, alinea a), define o conceito de «desenho ou modelo» como:

«A aparéncia da totalidade ou de uma parte de um produto resultante das suas caracteristicas,
nomeadamente, das linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do proprio produto e/ou da
sua ornamentacgao.»

15. O artigo 8.° dispoe:

«1. As caracteristicas da aparéncia de um produto determinadas exclusivamente pela sua funcdo
técnica nao sao suscetiveis de protecdo como desenhos ou modelos comunitarios.

[...]»

16. O artigo 96.° («Relagdo com outras formas de protecao ao abrigo do direito nacional») precisa,
no seun.® 2:

«Qualquer desenho ou modelo protegido como desenho ou modelo comunitario beneficia igualmente
da protecdo conferida pela legislacdo dos Estados-Membros em matéria de direitos de autor, a partir da
data em que esse desenho ou modelo tenha sido criado ou definido sob qualquer forma. Cada
Estado-Membro determinard o ambito dessa protecao e as condigdes em que ¢ conferida, incluindo o
grau de originalidade exigido.»

3. Diretiva 2006/116CE (6)
17.  Oartigo 1.°, n.° 1 («Duragdo do direito de autor»), dispde:

«O prazo de protecao do direito de autor sobre obras literarias e artisticas, na ace¢cdo do artigo 2.° da
Convengdo de Berna, decorre durante a vida do autor e setenta anos apds a sua morte,
independentemente do momento em que a obra tenha sido licitamente tornada acessivel ao publico.»

II. Factos do litigio e questao prejudicial

18.  Em 1975, SI criou um modelo de bicicleta dobravel, a que chamou Brompton.
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19. No ano seguinte, constituiu a sociedade Brompton Ltd com o objetivo de comercializar a sua
bicicleta dobravel em colaboragdo com outra empresa de maior dimensdo que garantisse o seu fabrico
e distribui¢do. Nao tendo encontrado nenhuma empresa interessada, continuou a trabalhar sozinho.

20. Em 1981, recebeu uma primeira encomenda de 30 bicicletas Brompton, que fabricou com uma
aparéncia ligeiramente diferente da do modelo original.

21. A partir de entdo, desenvolveu a atividade da sua sociedade para dar a conhecer a sua bicicleta
dobravel que, desde 1987, comercializou com esta forma:

22. A Brompton Lda. foi titular de uma patente sobre o mecanismo de dobragem da bicicleta
(caracterizado por adotar trés posi¢des: desdobrada, «stand by» e dobrada), patente que, mais tarde,
caiu no dominio publico (7).

23. SI afirma que ainda ¢ titular dos direitos patrimoniais provenientes do direito de autor sobre a
aparéncia da bicicleta Brompton.

24, A sociedade coreana GET2GET, especializada na produ¢do de equipamentos desportivos,
produz e comercializa uma bicicleta dobravel (Chedech) que também tem trés posi¢des, de aparéncia
similar a bicicleta Brompton:

25. A Brompton Lda. e SI, tendo considerado que a GET2GET tinha violado o seu direito de autor
sobre a bicicleta Brompton, propuseram uma ag¢do no orgado jurisdicional de reenvio, pedindo, em
sintese: a) que declare que as bicicletas Chedech, independentemente dos sinais distintivos que nelas
figurem, violam o direito de autor da Brompton Lda. e os direitos ndo patrimoniais de SI sobre a
bicicleta Brompton, e b) que ordene a cessacdo das atividades de violagdo dos seus direitos e retire o
produto do mercado (8).
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26. A GET2GET alegou que a aparéncia da sua bicicleta foi determinada pela solucao técnica
pretendida e que adotou voluntariamente a técnica de dobragem (anteriormente protegida pela patente
da Brompton Lda. que, entretanto, caducou), por ser o método mais funcional. Sustenta que ¢ esta
restri¢ao técnica que determina a aparéncia da bicicleta Chedech.

27. A Brompton Lda. e SI replicaram que existem no mercado outras bicicletas dobraveis em trés
posicdes com uma aparéncia diferente da sua, pelo que dispdem do direito de autor sobre esta ultima.
A aparéncia da sua bicicleta demonstra a existéncia de opgdes criativas e, portanto, de originalidade.

28. Neste contexto, o tribunal de reenvio submeteu ao Tribunal de Justica as seguintes questoes
prejudiciais:
«1) Deve o direito da Unido, em especial a Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do

Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa a harmonizagao de certos aspetos do direito de autor e
dos direitos conexos na sociedade da informacao, que estabelece, nomeadamente, os diferentes
direitos exclusivos reconhecidos aos titulares do direito de autor nos seus artigos 2.° a 5.°, ser
interpretado no sentido de que exclui da protecdo do direito de autor as obras cuja forma ¢
necessaria para obter um resultado técnico?

2) A fim de apreciar o carater necessdrio de uma forma para obter um resultado técnico, ha que
atender aos critérios seguintes:

— A existéncia de outras formas possiveis que permitam obter o mesmo resultado técnico,
— A eficécia da forma para obter o referido resultado,
— A vontade do alegado contrafator de obter esse resultado,
— A existéncia de uma patente anterior, entretanto caducada, respeitante ao processo que
permite obter o resultado técnico pretendido?»
II1. Processo no Tribunal de Justica
29. O despacho de reenvio prejudicial deu entrada no Tribunal de Justica em 14 de junho de 2018.

30.  Apresentaram observagoes escritas SI e a Brompton Lda., a GET2GET, os Governos da Bélgica
e da Polonia, bem como a Comissdo. Esta ultima e as partes no processo principal compareceram na
audiéncia de julgamento realizada em 14 de novembro de 2019.

IV. Apreciacio
A.  Observagoes preliminares

31. O tribunal a quo formula as suas questdes relativamente a prote¢do do direito de autor a respeito
de uma obra «cuja forma ¢é necessaria para obter um resultado técnico». Releva, apenas, a interpretagdo
do Tribunal de Justica sobre a Diretiva 2001/29.

32. A «obra» sobre que versa o litigio €, como ja se explicou, uma bicicleta cujo mecanismo de
dobragem esteve, em tempos, protegido por um direito de patente.

33.  Da leitura das observagdes de SI e da Brompton Lda. (9) depreende-se que a aparéncia original
dessa bicicleta e a da que agora aspira a protecdo a titulo de direito de autor, diferem, ainda que ambas
utilizem o sistema de dobragem (10).

34, No despacho de reenvio ndo consta nenhuma indicagdo de que a bicicleta Brompton tivesse
estado protegida como modelo, para aplicacdo industrial. O 6rgdo jurisdicional de reenvio também nao
alude as normas, nacionais ou da Unido, que regulam os desenhos e os modelos (nacionais ou
comunitarios).
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35. Ainda que em 1987 apenas pudesse aspirar a uma prote¢ao como modelo nacional, nada
impedia que a bicicleta Brompton tivesse usufruido posteriormente do regime juridico proprio dos
modelos (11), fosse em virtude da Diretiva 98/71/CE (12), fosse do Regulamento n.° 6/2002. Este
ultimo contempla, inclusivamente, «uma protecao a curto prazo do desenho ou modelo [comunitério]
nao registado» (13).

36. A resposta ao reenvio prejudicial ndo pode omitir os problemas ligados a cumulacdo de
protegdes (a titulo de propriedade intelectual, por um lado, e de propriedade industrial, por outro), aos
quais farei referéncia de seguida. Julgo, por isso, preferivel, abordéa-los tanto para a hipotese em que o
sistema de dobragem apenas tivesse estado protegido por uma patente, como para a de que a aparéncia
da bicicleta tivesse correspondido a um modelo industrial.

37. Nao obstante terem objetos diferentes (14), ambas as figuras (patentes e modelos) tém
caracteristicas comuns que convém reter:

— Ambas prosseguem uma aplicagdo pratica: a protecdo do modelo industrial estd associada a
realizacdo de atos com fins comerciais, enquanto a da atividade inventiva inerente a patente esta
ligada a aptidao para a sua aplicacao industrial.

— A publicidade ¢ inerente quer as patentes, que devem ser registadas, quer aos desenhos e modelos.
No entanto, estes ultimos apenas gozam de protecdo se forem novos, o que deve ser feito através
do seu registo formal ou, se ndo tiverem sido registados, quando tenham sido divulgados ao
publico pela primeira vez (artigo 5.° do Regulamento n.° 6/2002).

— O objetivo de promover a inovacao tecnoldgica ¢ comum a ambas as figuras (15), como destacam
o Regulamento n.° 6/2002 (16), quanto aos modelos, e o Regulamento (UE) n.° 1257/2012 (17),
quanto as patentes.

38. A resposta as questdes do juiz de reenvio deve situar-se num contexto mais geral, que contemple
os diversos objetos e as finalidades prosseguidas, respetivamente, pela protecdo da propriedade
industrial e do direito de autor, bem como pelos interesses subjacentes a cada uma delas.

39. Entre os elementos de interesse geral encontra-se o incentivo a promog¢do tecnoldgica e o
fomento da concorréncia. A vigéncia do principio da cumulagdo ndo se deve traduzir numa prote¢ao
desmesurada do direito de autor, que funcionaria em detrimento dos interesses publicos ao atuar como
travao do sistema de defesa dos direitos de propriedade industrial.

40. A outorga de um direito de exploracdo exclusiva ao titular de um direito de patente, ou ao autor
de um desenho ou modelo, tem como objetivo, precisamente, fixar um equilibrio de interesses entre o
publico e o privado:

— O inventor ou o desenhador sao recompensados com o facto de apenas eles poderem obter
proveito econdmico das suas invengdes ou dos seus desenhos, durante um tempo determinado, o
que constitui um estimulo para a concorréncia no campo tecnologico (18).

— A contrapartida para o interesse publico ¢ que essa criagdo passara a ser do conhecimento geral,
de modo que os restantes investigadores podem desenvolver novas invengdes durante o prazo de
protecdo ou, decorrido este, aplica-la aos seus produtos.

41. Esse equilibrio cuidadoso —cuja tradugdo mais imediata ¢ o menor tempo de protecao
concedido ao inventor ou ao desenhador — ficaria prejudicado se o prazo estabelecido se alargasse,
sem mais, até alcancar os generosos termos do direito de autor. Os desenhadores perderiam os
estimulos para se submeter ao sistema de propriedade industrial se, com menos gastos € menos
requisitos formais (auséncia de registo, entre outros), tivessem assegurada a protecao das suas criagdes
a titulo do direito de autor, e por um prazo muito mais prolongado (19).

42. Também ndo ¢ de menosprezar a questdo da seguranca juridica: a publicidade oficial que se
exige ao desenho industrial permite que os concorrentes saibam com certeza onde se encontram 0s
limites das suas proprias criagdes industriais e até quando estao protegidas.
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43.  Deixando a margem o modelo nao registado (20), parece legitimo que os concorrentes de quem
obteve formalmente um direito de propriedade industrial confiem na publicidade do registo para
aproveitar a inovagdo técnica inscrita, depois de expirados os direitos do titular do registo. O
considerando vinte ¢ um do Regulamento n.° 6/2002 reconhece que «a natureza exclusiva do direito
conferido pelo desenho ou modelo comunitério registado corresponde a vontade de lhe conferir uma
maior seguranga juridica» (21). Pelo contrario, sem qualquer publicidade registral, como sucede com
os direitos de autor, os operadores econdmicos ficam na incerteza sobre o conteudo das criagdes
intelectuais com finalidade industrial.

44, Estes argumentos ndo passam, na verdade, de variantes sobre o tema ja abordado pelo
advogado-geral M. Szpunar nas suas conclusdes no processo Cofemel, para as quais remeto (22).

45.  Em suma, o confronto dos objetivos e dos valores prosseguidos por uns regimes juridicos (os de
propriedade industrial) e por outros (os direitos de autor) deve ser feito de maneira proporcionada para
evitar que uma salvaguarda desmesurada destes ltimos deixe sem contetdo os primeiros.

B. A cumulacdo de protegoes e os seus limites

46. O direito da Unidao admite que a protegao juridica propria de um desenho ou de um modelo se
junte & que deriva de um direito de autor. Assim determinou, em tempos, a Diretiva 98/71, cujo artigo
17.° reconhecia que os desenhos e modelos (registados em cada Estado-Membro) podiam beneficiar da
protecao conferida pelas normas sobre direitos de autor. Todavia, aquele preceito acrescentava «cada
Estado-Membro determinard o ambito dessa prote¢ao as condi¢des em que € conferida, incluindo o
grau de originalidade exigido» (23).

47. O principio da «cumulaciao» foi acolhido pelo artigo 96.°, n.° 2, do Regulamento n.° 6/2002,
que deve ser lido a luz do seu considerando trinta e dois, no que concerne aos desenhos e modelos
comunitarios protegidos a escala da Unido.

48. Do ponto de vista da defesa especifica do direito de autor, a Diretiva 2001/29 declara no seu
considerando sessenta que «[a] prote¢do prevista na presente diretiva ndo prejudica as disposi¢des
legais nacionais ou comunitarias em outras areasy.

49. Assim, «[...] a Diretiva 2001/29 mantém na sua formulagdo atual a existéncia ¢ alcance das
disposigdes vigentes em matéria de desenhos e modelos, incluindo o principio da “cumulagdo”» (24).

50. Subsistiam, contudo, algumas duvidas sobre a complementaridade dessas duas protecdes. Em
concreto, discutia-se se os Estados-Membros podiam exigir que os modelos industriais incorporassem
requisitos de originalidade mais rigorosos para beneficiarem da protegdo caracteristica dos direitos de
autor.

51. O Acérdao Cofemel confirmou, como regra geral, que «a protegao dos desenhos e modelos e a
protecdo associada ao direito de autor podem ser concedidos cumulativamente a um mesmo objeto».

52. A esta declaragdo, porém, seguiram-se certas precisdes que atenuam, por assim dizer, ou
relativizam a forga do principio da cumulagao.

53. Em primeiro lugar, «embora a protecdo dos desenhos e modelos e a prote¢do associada ao
direito de autor possam, por for¢a do direito da Unido, ser concedidas cumulativamente a um mesmo
objeto, esta cumulacdo sé pode ser admitida nalgumas situagdes» (25).

54.  Em segundo lugar, o sentido da protecao concedida ¢ distinto num e noutro caso. Enquanto com
os desenhos e modelos se pretende evitar a imitagdo a cargo dos concorrentes, o direito de autor tem
outra fungdo, juridica e econdémica (26).

55. Em terceiro lugar, a obten¢do do direito de autor sobre um objeto que j4 goza da protecao
propria dos desenhos e modelos tem certos riscos que ndo se devem desconsiderar (27). Em especial,
«a concessdo de protecdo pelo direito de autor a um objeto protegido como desenho ou modelo nao
pode por em causa as finalidades e a efetividade respetivas destas duas protecoes» (28).
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56. Em quarto lugar, a concretizagao de quando se esta perante uma das «determinadas situagdes»
que permitem a cumulagdo de protegdes deve ser feita pelo juiz nacional. Deve definir-se, caso a caso,
o equilibrio entre a defesa dos direitos do autor e o interesse geral.

C. Primeira questdo prejudicial: conceito de «obray, exigéncia de originalidade e exclusio da
protecdo a titulo de direito de autor quando a forma de uma obra obedega a exigéncias técnicas

57. Como ponto de partida, remeto novamente para as Conclusdes do advogado-geral M. Spuznar
no processo Cofemel, nas quais aborda a anélise tanto da jurisprudéncia do Tribunal de Justica sobre o
conceito de obra, como da aplicagdo dessa jurisprudéncia aos desenhos € modelos (29).

58. Creio que essa analise ¢ suficientemente completa ndo requerendo, por isso, explicacdes
adicionais da minha parte. Além disso, o Acdérdao Cofemel integrou-a na sua fundamentacao,
precisando os perfis da no¢ao de «obra» enquanto conceito autdbnomo do direito da Unido (30).

59. Dessa jurisprudéncia interessa-me destacar agora o elemento da originalidade (31), que o
Tribunal de Justica j& tinha indicado nos acorddos precedentes (32), declarando que deve refletir a
personalidade do criador da obra (33).

60. Uma das contribuigdes relevantes do Acdérdao Cofemel ¢ que ndo permite associar a
originalidade da suposta «obra» (naquele caso, pegas de vestudrio) aos seus componentes estéticos. O
apelo ao estético, como critério para proteger um modelo a titulo de direito de autor, foi excluida pelo
Tribunal de Justica ao salientar que «o artigo 2.°, alinea a), da Diretiva 2001/29 [...] deve ser
interpretado no sentido de que se opde a que uma norma nacional confira protecdo nos termos do
direito de autor a modelos [...] tendo em conta que, para além da sua finalidade pratica, geram um
efeito visual proprio e consideravel do ponto de vista estético» (34).

61.  Excluidos os efeitos estéticos, a duvida centra-se em saber se, ao ponderar a originalidade como
premissa para que haja uma criagdo intelectual propria do seu autor (35), podem entrar em jogo os
imperativos provenientes da exigéncia de alcancar um resultado técnico ou funcional, como motivo de
recusa da protecdo de uma obra a titulo de direito de autor. O tribunal de reenvio reporta-se,
especificamente, a este problema.

62. O Tribunal de Justi¢a j& abordou esta questdo relativamente a prote¢ao do direito de autor sobre
os programas de computador (36).

63.  Declarou, em concreto, que, quando a expressao dos componentes de um objeto «resulta da sua
funcdo técnica, o critério da originalidade ndo se encontra preenchido, porque as diferentes formas de
executar uma ideia sdo tdo limitadas que a ideia e a expressdo se confundem» (37). Essa situagdo nao
permite «ao autor exprimir o seu espirito criador de modo original e chegar a um resultado que
constitua uma criagao intelectual desse autor» (38).

64. Nessa mesma linha, afirmou que a criag¢@o intelectual original propria € suscetivel de protecdo
através do direito de autor, mas que ja assim ndo sera quando obedeca a «consideragdes técnicas, regras
ou limitagdes que ndo deixam margem a uma liberdade criativa» (39).

65. Dessas decisdes podemos concluir que, como critério geral, ndo serd possivel proteger com
direitos de autor as obras (objetos) de artes aplicadas cuja forma esteja condicionada pela sua fungao.
Se a aparéncia de uma dessas obras for ditada exclusivamente pela sua funcao técnica, enquanto fator
determinante, ndo podera gozar da protecao a titulo de direito de autor (40).

66. A aplicagdo deste critério aos direitos de autor segue a mesma linha orientadora dos desenhos e
modelos e das marcas:

— No que respeita aos desenhos e modelos (regulados tanto pela Diretiva 98/71, como pelo
Regulamento n.° 6/2002) (41), quer o artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento n.° 6/2002, quer o artigo
7.° da Diretiva 98/71, ndo atribuem direitos sobre «as caracteristicas da aparéncia de um produto
que sejam determinadas exclusivamente pela sua funcao técnica» (42).
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—  Quanto as marcas da Unido, o artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 40/94 (43) estabelece a
proibicdo de registar como marca qualquer sinal constituido pela forma do produto necessaria
para obter um resultado técnico.

67. Em suma, os desenhos cuja configuragdao ¢ determinada por razdes técnicas que nao deixem
espago para o exercicio da liberdade criativa ndo podem beneficiar da prote¢ao do direito de autor. Pelo
contrario, o mero facto de um desenho mostrar alguns elementos funcionais ndo o priva da referida
protecdo a titulo de direito de autor.

68. Esta regra ndo apresenta problemas de maior quando as referidas razdes técnicas anulam,
praticamente, a margem de criatividade. As dificuldades surgem, porém, quando os desenhos conjugam
caracteristicas funcionais e artisticas. 4 priori, estes desenhos mistos nao deveriam ficar excluidos da
protecao do direito de autor, o que acabard por acontecer quando os elementos funcionais primem
sobre os artisticos, ao ponto destes ultimos se tornarem irrelevantes (44).

69. A analise da jurisprudéncia do Tribunal de Justica sobre as formas associadas aos elementos
funcionais nos ambitos da propriedade industrial e do direito de marca pode facultar algumas vias de
interpretagdo validas, por analogia, para os direitos de autor.

70. Na verdade cada um desses trés ambitos (desenhos ¢ modelos, direito de marcas e direito de
autor) tem as suas proprias caracteristicas, que impedem de tratar os seus regimes juridicos da mesma
forma. Mas creio ndo haver inconveniente em que, com certa prudéncia, as reflexdes feitas pelo
Tribunal de Justica para uns extrapolem para os outros, quando se trata de interpretar um critério
aplicavel, ainda que com matizes, a todos eles (45).

71. Dessa jurisprudéncia destaca-se, no meu entender, o Acérdao de 14 de setembro de 2010, Lego
Turis/IHMI (46), proferido pela Grande Secg¢ao, que interpretou a proibi¢cdo de registar como marca um
sinal constituido pela forma do produto necessaria para obter um resultado técnico (47).

72.  Essa proibi¢do, declarou o Tribunal de Justica, «garante que as empresas nao possam utilizar o
direito das marcas para perpetuar, indefinidamente, direitos exclusivos sobre solucdes técnicas» (48).

73. Sustentou também que «ao limitar [0 motivo de recusa estabelecido no artigo 7.°, n.° 1, alinea
e), i1), do Regulamento n.° 40/94] aos sinais compostos “exclusivamente” pela forma do produto
“necessaria” para obter um resultado técnico, o legislador considerou devidamente que toda a forma de
produto €, em certa medida, funcional e que, por conseguinte, seria inadequado recusar o registo de
uma forma de produto como marca, pela simples razao de apresentar caracteristicas utilitarias. Com os
termos “exclusivamente” e “necessaria”, a referida disposi¢cdo garante que s6 € recusado o registo das
formas de produto que se limitam a incorporar uma solugdo técnica e cujo registo como marca
impediria, portanto, realmente, a utilizacao dessa solucao técnica por outras empresasy» (49).

74.  Fixada essa premissa, o Tribunal de Justi¢a prestou alguns esclarecimentos relevantes sobre «a
presenca de um ou de alguns elementos arbitrarios menores num sinal tridimensional cujos elementos
essenciais sao ditados, na sua totalidade, pela solucao técnica a qual esse sinal da expressao»:

— Por um lado, esse fator «ndo tem incidéncia na conclusdo de que o referido sinal ¢ composto
exclusivamente pela forma do produto necessaria para obter um resultado técnico» (50).

— Por outro lado, «[...] ndo pode ser recusado o registo de tal sinal como marca, se a forma do
produto em causa incorporar um elemento nao funcional principal, como um elemento
ornamental ou de fantasia que desempenha um papel importante nessa forma» (51).

75. Quanto ao conceito de forma necessaria para obter o resultado técnico previsto, o Tribunal de
Justica confirmou a tese do Tribunal Geral, a saber, «que esse requisito ndo significa que a forma em
causa seja a Unica que permite obter esse resultado». (52) Acrescentou que «a existéncia de outras
formas que permitam obter o mesmo resultado técnico ndo constitui, para a aplicacdo do artigo 7.°, n.
° 1, alinea e), ii), do Regulamento n.® 40/94, uma circunstancia que possa excluir o motivo de recusa
do registo» (53).
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76. A luz destes argumentos, que julgo aplicaveis a este litigio, por analogia, pode responder-se ao
tribunal de reenvio. Este parece afirmar que a aparéncia da bicicleta controvertida era necessaria para
obter o resultado técnico (54), o que constitui uma analise de facto que compete unicamente ao tribunal
de reenvio. Se com esta analise pretende afirmar a existéncia da relacdo de exclusividade entre a
aparéncia ¢ a funcionalidade, a qual me referi antes, a resposta a sua primeira questdo deveria ser que
ndo se pode conceder a prote¢do a titulo de direito de autor.

D.  Quanto a segunda questio prejudicial

77. O tribunal de reenvio quer saber, em particular, a incidéncia que poderao ter quatro fatores
especificos, que o proprio enumera, na apreciagdo da relacdo entre a conce¢do da forma do objeto e o
alcance do resultado técnico pretendido.

1.  Existéncia de uma patente anterior

78.  Invertendo a ordem desses fatores, tal como vém plasmados no despacho de reenvio, comecarei
por analisar de que forma pode influenciar a existéncia de uma patente anterior, posteriormente
caducada.

79.  Dada a vigéncia do principio da cumulagdo, esta circunstancia, por si sd, nao deveria implicar a
prevaléncia do direito de propriedade industrial (maxime se a sua eficacia ja se extinguiu), ao ponto de
impedir a protecdo a titulo de direito de autor. As reflexdes expostas sobre a proximidade entre as
patentes e os modelos industriais, no que respeita a esta questao (55), advogam pela extensdao daquele
principio também aos objetos protegidos por uma patente.

80.  Todavia, da perspetiva dos elementos valorativos, creio que assiste razao ao tribunal de reenvio
ao salientar esta circunstancia, que pode ter uma dupla incidéncia:

— Por um lado, uma patente registada pode servir para esclarecer se havia condicionantes técnicas
que impusessem a forma do produto. O natural serd que a descricdo do desenho e a sua
funcionalidade na documentagdo de inscri¢do da patente (que, por defini¢do, se destina a uma
aplicacdo industrial) se efetue da forma mais exaustiva possivel, porque disso depende o alcance
da protecao.

— Por outro lado, a escolha da patente, como instrumento para proteger a atividade de quem a
regista, permite presumir que existe uma relag@o estreita entre a forma patenteada e o resultado

proposto: a primeira €, precisamente, a que o inventor julgou eficaz para conseguir a
funcionalidade prosseguida.

2. Existéncia de outras formas possiveis que permitam alcangar o mesmo resultado técnico

81. O tribunal de reenvio pergunta que incidéncia poderia ter a existéncia de outras formas que
permitam alcancar o mesmo resultado técnico. Alude, em concreto, a duas perspetivas opostas,
baseadas nos denominados «critério da multiplicidade de formas» e «critério da causalidadey.

82. O advogado-geral H. Saugmandsgaard Qe levou a cabo, recentemente, uma analise completa
destes critérios, aplicados aos desenhos e modelos, nas suas conclusdes do processo DOCERAM (56).
Como partilho das suas reflexdes, remeto para as mesmas.

83. O Acordao DOCERAM que acolheu, no essencial, a opinido do advogado-geral (o tribunal de
reenvio cita tanto esse Acordao como as conclusdes do advogado-geral) (57), pronunciou-se a esse
respeito nos seguintes termos:

—  «Para apreciar se as caracteristicas da aparéncia de um produto sdo determinadas exclusivamente
pela sua funcdo técnica, hd que demonstrar que esta fungdo € o unico fator que determinou essas
caracteristicas, ndo sendo a este respeito determinante a existéncia de desenhos ou modelos
alternativos.» (58)
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— Todavia, nada impede o juiz de ter em conta a possivel «existéncia de desenhos ou modelos
alternativos que permitam realizar a mesma fun¢do técnica» (59). Este tltimo ndo ¢, pois, um
fator concludente, mas apenas um simples elemento adicional de julgamento.

84. A leitura desse Acdrdao sublinha a irrelevdncia das solugdes alternativas para esclarecer a
relagdo de exclusividade entre as caracteristicas da aparéncia e a funcao técnica do produto. Nao
autoriza, porém, a excluir totalmente a incidéncia dessas solug¢des alternativas, como elemento apto
para reconhecer uma margem a criagao intelectual que conduza ao mesmo resultado técnico.

85. Nos modelos em que a interseccdo da arte com o desenho esteja especialmente destacada,
haverd maiores possibilidades de liberdade criativa (60) para configurar a aparéncia do produto. Tal
como a Comissao propds no julgamento, a integragdo dos aspetos formais com os funcionais nas obras
de artes aplicadas, deverd ser analisada com detalhe para avaliar se a aparéncia dessas obras nao foi
totalmente determinada pelas exigéncias técnicas. Sera possivel, em certos casos, separar, pelo menos
idealmente, os elementos que obedecem a consideragdes funcionais dos que obedecem tdo s6 a
escolhas livres (originais) do seu criador, que poderiam ser protegidas a titulo de direito de autor. (61)

86.  Compreendo que estas reflexdes sdo bastante teoricas e talvez ndo ajudem demasiado o tribunal
de reenvio, confrontado com a dificil tarefa de avaliar que elementos criativos poderiam ser protegidos
numa bicicleta cuja funcionalidade exige a presenga de rodas, corrente, quadro e guiador, seja qual for
a sua forma (62).

87.  De qualquer modo, duma perspetiva ligada a interpretacdo da regra, mais do que a sua aplicagao
a um caso concreto, o que importa ¢ recordar que, para o Tribunal de Justica, a resposta a esta parte da
segunda questao prejudicial deduz-se do Acordio DOCERAM.

88. A solugdo exposta a respeito dos desenhos e dos modelos pode ser extrapolada, mutatis
mutandis, para avaliar o grau de originalidade das «obras» com aplicacdo industrial cujos criadores
pretendem protegé-las a titulo de direito de autor.

3. Vontade do presumivel infrator de conseguir o mesmo resultado técnico

89. Para que o juiz verifique se ha uma infracdo, do ponto de vista objetivo, ndo €, em principio,
relevante, a vontade de quem comercializa, sem estar autorizado, um objeto protegido por um direito
de autor.

90. Diferente ¢ que a vontade de conseguir um resultado técnico possa ser aferida ao avaliar a
relacdo entre a forma e a funcionalidade. O l6gico ¢ que quem produz um objeto a coberto de uma
patente que passou para o dominio publico ndo tenha outra finalidade a ndo ser a obtencdo da
consequéncia técnica esperada (63).

91. Nao obstante, face a afirmagao de que a forma do modelo obedece a uma decisdo puramente
estética, e ndo funcional, nada impede que quem defenda o contrario (isto €, que usou essa forma por
imposic¢ao estritamente técnica ou funcional) o demonstre (64).

92. Ao indagar sobre a existéncia ou ndo de um direito a prote¢do do objeto como obra, o juiz
podera explorar a vontade originaria do inventor ou do desenhador, em vez da da pessoa que reproduz
o seu invento ou modelo.

93.  Para esse efeito devera atender-se ao momento da sua concecdo inicial (65) para avaliar se o seu
autor aspirava realmente a realizar uma criagdo intelectual propria ou se procurava antes de, maneira
exclusiva, defender uma ideia aplicével a elaboracdo de um produto industrial original, para o seu
fabrico e venda massiva no mercado. O facto de se ter feito uma aplicacdo industrial ou obtido um
proveito comercial da inven¢do ou do modelo pode dar indicios dignos de atencao.

94. Que o reconhecimento posterior do desenho seja merecedor, inclusive, da sua exposi¢do em
museus ndo me parece relevante desta perspetiva. Esse fator ou outros andlogos, como a obtengdo de
prémios no contexto do desenho industrial, confirma, antes, que a sua natureza ¢ a de um objeto
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industrial merecedor de elogio, ou inclusive de admiragao, no seu ambito, ou que tem uns componentes
estéticos relevantes.

4.  Eficacia da forma para obter um resultado técnico

95. O tribunal de reenvio ndo oferece elementos suficientes para compreender qual ¢ o sentido exato
desta parte da segunda questdo prejudicial, sobre a qual ndo proporciona nenhuma explicacao.

96. Por isso, e porque entendo que a argumentacdo que antecede ¢ suficiente para descrever a
relagdo entre a forma do produto e a sua fun¢do ou resultado técnico, pouco mais tenho a acrescentar.

97. Logicamente, se a forma que o desenhador do produto (neste caso, uma bicicleta) projetou nao
fosse idonea para alcancar a funcionalidade prosseguida, o que faltaria era o proprio pressuposto da
futura aplicagdo industrial. Deve presumir-se, pois, que a forma proposta ¢ eficaz para esse fim (neste
processo, para fabricar uma bicicleta que possa tanto circular como dobrar-se).

98. De qualquer forma, compete ao tribunal de reenvio apreciar este fator a luz das provas (em
especial, das pericias) que tenham sido juntas ao processo.

E.  Consideragdo final

99. Os critérios para avaliar a relagdo de exclusividade entre a aparéncia do produto € o seu
resultado técnico ndo se esgotam, provavelmente, nos quatro até agora analisados. Mas, como defendia
o advogado-geral H. Saugmandsgaard (e nas suas conclusdes do processo DOCERAM (66), ndo seria
adequado fazer uma enumeragdo, exaustiva ou nao, desses critérios em abstrato quando, na realidade,
aquela avaliacdo (de natureza factica) estd ligada a um conjunto de circunstancias dificilmente
reconheciveis a priori.

100. Por ultimo, acrescentarei que a eventual recusa da protecdo a titulo de direitos de autor nao
impediria o recurso a outras normas previstas de luta contra as imitagdes servis ou parasitarias. Como
assinalou a Comissdo no julgamento, a legislacdo sobre concorréncia desleal, embora ndo estando
harmonizada plenamente a escala da Unido, (67) pode oferecer solugdes para esse fendémeno
indesejavel (68).

101. Com esta ultima reflexdo, como indiquei noutra altura, «ndo pretendo imiscuir-me nas
possibilidades que, dentro do seu direito nacional, o tribunal de reenvio possa encontrar para qualificar
o comportamento objeto do litigio. Limito-me a abrir a perspetiva a partir da qual se podem vislumbrar
reagdes processuais face a um comportamento eventualmente ilicito, para além do ambito préprio do
direito marcario» (69).

V. Conclusao

102. Em face do exposto, sugiro ao Tribunal de Justica que responda ao Tribunal de I’entreprise de
Liege (Tribunal das Empresas de Liége, Bélgica) nos seguintes termos:

«1) Os artigos 2.° a 5.° da Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de
maio de 2001, relativa & harmonizagdo de determinados aspetos dos direitos de autor e dos
direitos conexos na sociedade da informacao, nao protegem com direitos de autor as criagdes de
produtos com aplica¢do industrial cuja forma esteja determinada exclusivamente pela sua fungao
técnica.

2) Para esclarecer se as caracteristicas concretas da forma de um produto estdo determinadas
exclusivamente pela sua fungdo técnica, o juiz competente deverd ter em conta todas as
circunstancias objetivas pertinentes de cada processo, incluindo a existéncia de uma patente ou
um modelo anteriores sobre esse mesmo produto, a eficadcia da forma para obter o resultado
técnico e a vontade de consegui-lo.
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3) Quando a fungdo técnica seja o unico fator determinante da aparéncia do produto, ¢ irrelevante
que existam formas alternativas. Pelo contrario, pode ser relevante que a forma escolhida
incorpore elementos ndo funcionais importantes que obedecam a uma escolha livre do seu autor.»

1 Lingua original: espanhol.

2 Acérdao de 12 de setembro de 2019, Cofemel-Sociedade de Vestuario, S.A (C-683/17, EU:C:2019:721;
a seguir, «Acordao Cofemel»).

3 Convengdo para a Prote¢do das Obras Literarias e Artisticas, assinada em Berna em 9 de setembro de
1886 (Ato de Paris de 24 de julho de 1971), emendada em 28 de setembro de 1979. A Unido Europeia nao
faz parte dessa Convengao, mas sim do Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados com o Comércio que constitui o anexo 1C do Acordo de Marraquexe, através do qual foi
criada a Organizagdo Mundial do Comércio, assinado em Marraquexe em 15 de abril de 1994 (a seguir,
«Acordo relativo aos ADPIC»), aprovado em nome da Unido Europeia pela Decisdo 94/800/CE do
Conselho, de 22 de dezembro de 1994, relativa a celebragdao, em nome da Comunidade Europeia e em
relacdo as matérias da sua competéncia, dos acordos resultantes das negociagdes multilaterais do Uruguay
Round (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1), cujo artigo 9.°, n.° 1, obriga as partes contratantes a observar os
artigos 1.° a 21.° da Convencao de Berna.

4  Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa & harmonizacao de
certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informacao (JO 2001, L 167, p. 10).

5  Regulamento do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitarios
(JO2002,L3,p. 1).

6  Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa ao prazo de
protecdo do direito de autor e de certos direitos conexos (JO 2006, L 372, p. 12).

7 O pedido de patente foi apresentado em 3 de outubro de 1979 e a sua concessao foi publicada em 15 de
abril de 1981, com o nimero 00 26 800 (anexo 12 das observagdes de SI e da Brompton Lda.).

8  Em concreto, o seu pedido de cessacao referia-se ndo so as bicicletas Chedech aqui controvertidas como
também a qualquer outra bicicleta dobravel que contenha as seguintes caracteristicas originais da bicicleta
Brompton:

«(i)  Em posicao desdobrada:

— aforma do quadro principal caracterizada por um tubo curvo principal e por uma seccdo triangular
traseira; e/ou

— aforma do quadro traseiro caracterizada por um triangulo retangulo e fino, curvado num canto inferior e
com um elemento de suspensdo no canto superior; e/ou

— aaparéncia do mecanismo do esticador da corrente; e/ou

—  0s cabos soltos;
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(i1))  Em posicao de «stand by»:

— aposicao do quadro traseiro triangular dobrado por baixo do quadro principal e da roda traseira que
acompanha a curva do quadro principal; e/ou

— aaparéncia do esticador da corrente dobrado que retoma a conexao na corrente.

(ii1))  Em posicao dobrada:

— aaparéncia do quadro traseiro em que a roda traseira esta fixada de modo a que esta roda toque na parte
inferior do tubo curvado principal; e/ou

— aaparéncia da roda dianteira paralela ao quadro principal e assente no chao; e/ou

— o guiador dobrado para baixo, para o exterior da bicicleta.

[...]»

9  Numeros 148 e 153 e anexo 12 (documentagdo da patente EP 00 26 800).

10  No julgamento, estas partes confirmaram que nao pretendem prolongar a protecao do mecanismo
técnico de dobragem, protegida na altura pela patente.

11 No julgamento, os recorrentes reconheceram que nao requereram a protecao da aparéncia da bicicleta a
titulo de modelo.

12 Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro de 1998, relativa a protecao legal de
desenhos e modelos (JO 1998, L 289, p. 28).

13 Considerando dezassete e artigo 11.° do Regulamento n.° 6/2002. Na Diretiva 98/71 a protecao dos
modelos nao registados ndo estava harmonizada, ainda que o seu artigo 16.° contivesse uma remissao para os
direitos nacionais.

14  Enquanto o direito de patente se centra nas invenc¢des de produtos ou de procedimentos, o direito sobre
os modelos recai sobre «a aparéncia da totalidade ou de uma parte de um produto resultante das suas
caracteristicas, nomeadamente, das linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do préprio produto
e/ou da sua ornamentagao» [artigo 3.°, alinea a), do Regulamento n.° 6/2002].

15 O artigo 7.° do Acordo relativo aos ADPIC salienta que os direitos de propriedade intelectual devem
contribuir «para a promog¢ao da inovagdo tecnologica e para a transferéncia e difusdo de tecnologia, em
beneficio mituo de produtores e usuérios de conhecimentos tecnologicos e de uma forma conducente ao
bem-estar social e econdomico e a um equilibrio entre direitos e obrigagdesy.
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16 O seu considerando sete indica que «o refor¢o da prote¢ao da estética industrial [...] [tera como efeito]
incentivar a inovagdo e ao desenvolvimento de novos produtos e ao investimento na sua producao».

17  Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2012, que regulamenta a
cooperacao reforcada no dominio da criacdo da protecao unitaria de patentes (JO 2012, L 361, p. 1). Segundo
o seu considerando quatro, «a protecdo unitaria de patentes incentivara o progresso cientifico e tecnoldgico e
o funcionamento do mercado interno [...]».

18  Sem essa exclusividade, poderiam diminuir os incentivos econdmicos para investir em investigacao
aplicada.

19  No julgamento, a Comissdo sustentou que uma protecao excessiva do direito de autor para obras
industriais teria o efeito de «devorar» o regime juridico dos desenhos e modelos que, na realidade, perderia o
sentido.

20  Recordarei que, inclusivamente, no regime instituido pelo Regulamento n.° 6/2002, que abarca os
desenhos ou modelos sem registo, a sua protecdo exige publicidade.

21 O considerando quatro do Regulamento n.° 1257/2012 refere-se expressamente a um acesso
«juridicamente seguro ao sistema de patentes» como designio da prote¢do unitéria através de patente. A
Diretiva 2001/29 alude, igualmente, a seguranga juridica na sua exposi¢ao de motivos.

22 Processo C-683/17, EU:C:2019:363.

23  No mesmo sentido, o considerando oito da Diretiva 98/71.

24  Acoérdao Cofemel, n.° 47.

25  Acordao Cofemel, n.° 52.

26  Conclusdes do advogado-geral M. Szpunar no processo Cofemel (C-683/17, EU:C:2019:363, n.° 55:
«o direito de autor ignora esta prote¢ao contra a concorréncia. Bem pelo contrario, o dialogo, a inspiragdo e a
reformulacao sdo inerentes a criagao intelectual, e o direito de autor nao se destina a criar-lhes obstaculos. O
que o direito de autor protege, em todo o caso através dos direitos patrimoniais, ¢ a possibilidade de
exploragdo econdmica sem entraves da obra enquanto taly.

27  Ibidem,n.° 52. O advogado-geral sublinha «existe o risco de o regime do direito de autor excluir o
regime sui generis destinado aos desenhos e modelos». Acrescenta que «essa exclusdo teria varios efeitos
negativos: a desvalorizagdo do direito de autor, solicitado para proteger criagdes, de facto, banais, o entrave a
concorréncia em virtude da duragao excessiva da protecdo ou ainda a inseguranca juridica, na medida em que
os concorrentes ndo estdo em condi¢des de prever se um desenho ou modelo cuja protecdo sui generis
expirou ndo esta igualmente protegido pelo direito de autory.

28  Acordao Cofemel, n.° 51.

29  Processo C-683/17, EU:C:2019:363, n.%5 23 a 32.
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30 Aco6rdio Cofemel, n.°% 27 e 28.

31  Acoérdao Cofemel, n.° 30. A originalidade ¢ um dos dois elementos indispensaveis para qualificar uma
criagdo como obra. O outro ¢ que exista «um objeto identificavel com suficiente precisdo e objetividade» (n.
©32).

32 O Acoérdao Cofemel cita, no seu n.° 29, os Acérdaos de 16 de julho de 2009, Infopaq International
(C-5/08, EU:C:2009:465, n.°% 37 e 39); e de 13 de novembro de 2018, Levola Hengelo (C-310/17,
EU:C:2018:899, n.%® 33 e 35 a 37).

33 Acordao Cofemel, n.° 30: «para que um objeto possa ser considerado original, é simultaneamente
necessario e suficiente que reflita a personalidade do seu autor, manifestando as escolhas livres e criativas
deste ultimo [v., neste sentido, os Acordaos de 1 de dezembro de 2011, Painer (C-145/10, EU:C:2011:798,

n.% 88, 89 e 94); e de 7 de agosto de 2018, Renckhoff (C-161/17, EU:C:2018:634, n.° 14)]».

34  SleaBrompton Lda. sustentam nas suas observagdes que basta que a escolha da forma tenha sido
determinada, pelo menos em certa medida, por um ou varios motivos diferentes dos puramente funcionais,

como, por exemplo, os estéticos (n.° 67). Aludem a estética também nos n.°% 3, 5, 69 e 155 dessas
observagoes, para afirmar que foi este o seu designio, mais que os fundamentos técnicos. No seu entender, a
forma da bicicleta Brompton ndo se impos exclusivamente por razdes técnicas ligadas a mecénica da
dobragem, mas por razdes puramente estéticas.

35  Acordao de 16 de julho de 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465, n.° 37).

36  Acordao de 22 de dezembro de 2010, Bezpecnostni softwarova asociace (C-393/09, EU:C:2010:816).

37  Ibidem,n.° 49

38  Ibidem, n.° 50.

39  Acordao de 1 de margo de 2012, Football Dataco e outros (C-604/10, EU:C:2012:115, n.° 39).

40  Os termos utilizados para descrever esta relagdo podem variar. As aparéncias ou formas
«predeterminadasy, «impostas», «determinadas exclusivamente» ou «condicionadas» pela sua fun¢do
técnica, sdo aquelas em que a dita funcdo técnica goza de uma preponderancia absoluta.

41  E logico que se aplique o mesmo critério a uns ou outros modelos, pois, segundo o considerando nove
do Regulamento n.° 6/2002, «as disposi¢des substantivas do presente regulamento sobre desenhos ou
modelos deveriam ser alinhadas com as correspondentes disposi¢des da Diretiva 98/71/CE».

42  No mesmo sentido, o considerando dez do Regulamento n.® 6/2002 enuncia que «A inovacao
tecnoldgica ndo pode ser entravada pela concessao da prote¢ao de desenhos ou modelos, com caracteristicas
ditadas unicamente por uma fung¢do técnica».
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43  Regulamento do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria (JO 1994, L 11,
p. 1).

44  Acordao de 8 de margo de 2018, DOCERAM (C-395/16,EU:C:2018:172).

45  Nas suas Conclusdes do processo DOCERAM (C-395/16, EU:C:2017:779), o advogado-geral H.
Saugmandsgaard Qe preconizou este mesmo método no que respeita a regra aplicavel aos desenhos e
modelos e a proibig¢ao de registar como marcas os sinais constituidos pela forma do produto necessaria para
obter um resultado técnico.

46  Processo C-48/09 P, EU:C:2010:516 (a seguir, «Acordao Lego Iurisy).

47  Motivo de recusa do registo, estabelecido no artigo 7.°, n.° 1, alinea e), ii), do Regulamento n.° 40/94.

48  Acordao Lego luris, n.° 45.

49  Ibidem, n.° 48.

50  Ibidem, n.° 52.

51  Ibidem, n.° 52.

52  Ibidem, n.° 53.

53  Ibidem, n.° 83

54  Na parte final do despacho de reenvio afirma-se que «a solucao do presente litigio depende de se
determinar se fica excluida a existéncia de direitos de autor [...] quando a aparéncia que se pretende proteger
for necessaria para alcangar um efeito técnico determinado».

55  N.°37 dessas conclusdes.

56  Conclusdes de 19 de outubro de 2017, no processo C-395/16, EU:C:2017:779.

57  Mesmo quando o Tribunal de Justica ndo utilizou, por analogia, os critérios aplicaveis a proibicao de
registo das marcas e se limita a exegese do Regulamento n.° 6/2002, as suas consideragdes de fundo
coincidem, na realidade, com as expostas no Acordao Lego luris.

58  Acordao DOCERAM, n.° 32 e parte dispositiva (o sublinhado ¢ meu).

59  Ibidem, n.° 37.
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60 O grau de liberdade criativa de que desfruta o autor ndo condiciona o alcance da protegao a titulo de
direito de autor (n.° 35 do Acordao Cofemel).

61  Em principio, basta a originalidade da obra para que esta seja credora da protecao de direito de autor,
sem necessidade de requisitos adicionais. A margem de aprecia¢do dos Estados para determinar o «grau de
originalidade exigido» (artigo 17.° da Diretiva 98/71) pode qualificar-se de muito reduzido, sendo
inexistente, tendo em conta a jurisprudéncia do Tribunal de Justi¢a cujo ultimo exemplo € o Acordao
Cofemel.

62  Os recorrentes nas suas observagdes escritas invocaram trés Acérdaos de outros tantos tribunais (de
Groningen, de 24 de maio de 2006; de Bruges, de 10 de junho de 2009; e de Madrid, de 10 de fevereiro de
2010) que reconheceram a protegdo a titulo de direito de autor a bicicleta Brompton, rejeitando que a sua
aparéncia estivesse exclusivamente determinada pela sua funcdo técnica.

63  Os modelos nao registados apresentam mais dificuldades, deste ponto de vista, pois nao se tem em
conta a descric¢do propria do pedido de registo

64  Neste processo, deveria provar-se que a curvatura da barra do quadro da bicicleta permite que as rodas
se dobrem de forma mais compacta, o que aumenta a resisténcia. Esta argumenta¢do deduz-se do namero I1I,
alinea A (3), paragrafo quarto, das observagoes da GET2GET.

65  Desta opinidao sao os demandantes no processo principal ao assinalar os anos 1975 e 1987 como
momentos de referéncia (n.° 89 das suas observacdes). Esta opcao € igualmente a do Acordao DOCERAM,
quando se refere «as circunstancias objetivas que revelam as razdes que orientaram a escolha das
caracteristicas da aparéncia do produto em causa» (n.° 37).

66  Conclusdes de 19 de outubro de 2017, no processo C-395/16, EU:C:2017:779, n.° 65: «ndo ha que
elaborar uma lista, ainda que nao exaustiva, dos critérios relevantes a este respeito, dado que o legislador da
Unido ndo previu o recurso a esse procedimento e porque me parece que Tribunal de Justica nao o
considerou util para efeitos da apreciacao, também de ordem factual, & qual também importa proceder [...]».

67 O direito da Unido harmonizou parcialmente o direito da concorréncia desleal apenas no tocante as
praticas comerciais das empresas face aos consumidores. Veja-se a Diretiva 2005/29/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2005, relativa as praticas desleais das empresas face aos
consumidores no mercado interno, que altera a Diretiva 84/450/CEE do Conselho, as Diretivas 97/7/CE,
98/27/CE e 2002/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento (CE) n.° 2006/2004 do
Parlamento Europeu e do Conselho («Diretiva sobre as praticas comerciais desleais») (JO 2005, L 149,
p. 22).

68  Abordei essa possibilidade nas conclusdes do processo Mitsubishi Shoji Kaisha (C-129/17,
EU:C:2018:292), n.°% 90 a 95. O Tribunal de Justi¢a referiu-se também a ela, a modo de obiter dictum, no n.
° 61 do Acoérdao Lego Iuris: «a situacdo de uma empresa que desenvolveu uma solucao técnica relativamente
aos concorrentes que comercializam copias servis da forma do produto, que incorpora exatamente a mesma
solugdo, ndo pode ser protegida atribuindo um monopdlio a referida empresa através do registo como marca
do sinal tridimensional composto pela referida forma, mas pode, eventualmente, ser examinada a luz das
regras em matéria de concorréncia desleal. No entanto, esse exame, ndo € objeto do presente litigio».

69  Conclusdes do processo Mitsubishi Shoji Kaisha (C-129/17, EU:C:2018:292, n.° 95).
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