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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICA

[OMISSIS] Verzoek om een prejudiciéle beslissing aan het Hof van Justitie
van de Europese Unie

G-STAR RAW C.V., met statutaire zetel te [omissis] Amsterdam, Nederland,
heeft op 30 augustus 2013 een vordering ingesteld tot het verkrijgen van een
veroordeling [OMISSIS] in tegen COFEMEL - SOCIEDADE DE
VESTUARIO, S.A., met statutaire zetel [te] [OMISSIS] Vila Nova de Famalicio,
door de indiening van een verzoekschrift waarin werd gevorderd:

a) dat verweerster wordt veroordeeld tot het beéindigen van de in het
verzoekschrift vermelde handelingen, die oneerlijke mededinging en een
inbreuk op het auteursrecht inhouden, en tot een verbod om enige handeling
te verrichten die inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten, in
ruime zin, van verzoekster;

b) dat gelast wordt dat alle producten van verweerster die inbreuk maken op het
auteursrecht van verzoekster en die leiden tot oneerlijke mededinging jegens
verzoekster worden vernietigd;
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dat verweerster wordt veroordeeld tot de betaling aan verzoekster van een
dwangsom ten bedrage van niet minder dan [OMISSIS] 1000 EUR
[OMISSIS] per dag dat elk van de handelingen waarmee inbreuk wordt
gemaakt op het auteursrecht en die een situatie van oneerlijke concurrentie
doet ontstaan voortduurt, te voldoen in de tockomst;

dat, indien [OMISSIS] de rechter het niet mogelijk acht om het bedrag van
de daadwerkelijk door verzoekster geleden schade te bepalen, verweerster
wordt veroordeeld tot de betaling van een naar billijkheid vastgesteld vast
bedrag, dat niet lager is dan 10 % [Or. 2] van de brutowaarde van de omzet,
exclusief btw, die verweerster heeft gerealiseerd tussen januari 2012 — of een
eerdere datum die als het begin van de in het verzoekschrift beschreven
gedraging wordt aangemerkt — en het — met bewijs gestaafde — tijdstip
waarop de laatste handeling is verricht die oneerlijke mededinging en een
inbreuk op het auteursrecht van verzoekster inhoudt;

dat verweerster wordt veroordeeld om verzoekster schadeloos te stellen voor
de kosten die zij heeft gemaakt ten behoeve van het onderzoek en het doen
staken van de gedragingen die inbreuk maken op de rechten van verzoekster,
te voldoen in de toekomst;

dat de bekendmaking wordt gelast van de definitieve beslissing in het
geding, op kosten van verweerster, in alle dagbladen met nationale
verspreiding en in het Boletim da Propriedade Industrial.

Ter ondersteuning van haar vorderingen voerde verzoekster in essentie het
volgende aan:

Verzoekster houdt zich sinds 1995 bezig met het ontwerp, de ontwikkeling,
de productie en het in de handel brengen van kledingstukken, schoeisel en
accessoires, onder de ingeschreven merknamen van G-STAR.

Verzoekster geniet wereldwijde bekendheid en heeft een onderscheidend
merkimago (trade dress), dat wordt aangeduid met ,,dna van G-STAR”, dat
wordt afgebeeld op kledingstukken, artworks en meubilair en is terug te
vinden in de inrichting van de winkels en verkooppunten van G-STAR
RAW, alsmede in de stands die zij inricht op internationale kledingbeurzen,
zoals Bread & Butter.

De kledingstukken van G-STAR, de geproduceerde artworks en het ontwerp
en de inrichting van de winkels zelf en van de stands vormen
oorspronkelijke intellectuele scheppingen en zijn als zodanig echte werken
van design.

verweerster is actief op het gebied van de handel in en de vervaardiging van
kledingstukken, met name kledingstukken van spijkerstof (broeken,
sweaters, T-shirts), in het bijzonder onder de merknaam ,, TIFFOSI”. [Or. 3]
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—  De stand waarmee verweerster deelnam aan de editie van januari 2012 van
de handelsbeurs Bread & Butter vertoonde elementen die identiek waren aan
elementen die kenmerkend zijn voor de stands waarmee G-STAR RAW
heeft deelgenomen aan verschillende edities van die handelsbeurs evenals
aan diverse elementen die kenmerkend zijn voor de winkels van G-RAW
STAR C.V., zoals de vloer, de kleerhangers, zwarte stalen buizen aan de
wanden, naaimachines en het logo en markeringen (het door verzoekster
gebruikte lettertype voor het woord DENIM), of die zo sterk leken op deze
kenmerkende elementen dat er verwarring kon ontstaan.

—  Anderzijds hadden enkele van de kledingstukken van verweerster een
ontwerp dat identiek was aan ontwerpen van G-STAR, [bijvoorbeeld]
sweaters met capuchon Tiffosi, spijkerbroeken van het model Jared van het
merk Tiffosi, Tiffosi Adam en ,,ZAC-shorts” van Tiffosi.

—  Verweerster heeft, door de decoratie van verzoeksters stands, de inrichting
van de winkels, het ontwerp van de kledingstukken en de artworks van
verzoekster na te bootsen, inbreuk gemaakt op verzoeksters rechten.

Hiertegen bracht verweerster, samenvattend, het volgende in:

- Verweerster is houdster van diverse merken ,, TIFFOSI”, dat grote
bekendheid geniet onder het Portugese publiek door de kledingstukken, het
schoeisel en de hoofddeksels die zij in de handel brengt, en is derhalve
bekend.

—  De uitstalling en het algemene uiterlijk van de stands van verweerster en
verzoekster op de handelsbeurs Bread & Butter 2012 waren volstrekt
verschillend van elkaar, waardoor onmogelijk gevaar voor verwarring kon
ontstaan.

— In het kader verweersters bedrijfsactiviteit vertegenwoordigen de vijf
producten die zouden zijn nagemaakt, in deze markt en in de betrokken
periode, tussen 0,02 % en 0,07 % van alle waren dat zij in de handel brengt.

—  De overige elementen van verzoekster die zouden zijn nagebootst zijn
onbetekenend en verlenen verzoeksters waren of vestigingen geen
onderscheidend vermogen, omdat het daarbij gaat om trends in het kader van
de activiteit in kwestie.

—  De kledingstukken en etiketten waarop verzoeksters vorderingen zijn
gebaseerd zijn geen ,,artistieke creaties in juridische zin, aangezien ze niet
oorspronkelijk zijn en niet bekend is aan wie de desbetreffende
auteursrechten toebehoren. [Or. 4]

In eerste aanleg werd een vonnis gewezen waarbij, na gedeeltelijke toewijzing van
de ingediende vordering gedeeltelijk, verweerster werd veroordeeld tot:
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a) staking van de handelingen die inbreuk maken op het auteursrecht met
betrekking tot het broeckmodel ARC en het grafisch design van de prints van
de sweater/T-shirts van het model ROWDY, die verzoekster heeft
ontworpen en waarvan de eigendom bij haar berusten;

b) [OMISSIS] [vernietiging] van al haar producten die worden aangeduid als
ADAM (spijkerbroeken) en sweaters/T-shirts van het merk Tiffosi met de
referentienummers 04ECIBPH15570000 053 en 04ECIBUH1545R000 053,
door middel waarvan zij inbreuk heeft gepleegd op het auteursrecht met
betrekking tot de onder a) bedoelde modellen;

c) betaling aan verzoekster van een bedrag dat gelijk is aan de gerealiseerde
winst op de totale omzet van het product dat wordt aangeduid als ADAM
(spijkerbroeken), [OMISSIS];

d) betaling aan verzoekster van een bedrag dat gelijk is aan de gerealiseerde
winst op de totale omzet van de aan sweaters en T-shirts gerelateerde waren
van het merk Tiffosi met de referentienummers 04ECIBPH15570000 053 en
04ECIBUH1545R0O00 053, [OMISSIS];

e) Dbetaling aan verzoekster van een bedrag dat gelijk is aan de kosten die
verzoekster heeft gemaakt voor de bescherming van de modellen Arc en
Rowdy, die voorwerp van de onderhavige zaak zijn [OMISSIS];

f)  betaling, bij wijze van dwangsom, van een bedrag van [OMISSIS]
driehonderd euro [OMISSIS] per dag dat inbreuk wordt gemaakt op de
onder a) bedoelde auteursrechten van verzoekster, gerekend vanaf de datum
van het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis. [Or. 5]

Voorts werd in het vonnis de publicatie van de uitspraak in een dagblad met
landelijke verspreiding gelast, op kosten van verweerster, binnen een termijn van
dertig dagen na het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis.

[OMISSIS] Verweerster stelde hoger beroep in bij de Tribunal da Relacdo de
Lisboa (rechter in tweede aanleg Lissabon, Portugal), dat het beroep bij arrest
[OMISSIS] ongegrond verklaarde en het bestreden vonnis bekrachtigde.

In essentie baseerden lagere rechters hun beslissing op de volgende elementen:

—  De bepaling [OMISSIS] [van] artikel 2, lid 1, onder 1)[,] van de Codigo de
Direitos de Autor e Direitos Conexos (Portugees wetboek van
auteursrechten en de naburige rechten; hierna ,,CDADC”) moet aldus
worden uitgelegd dat de bescherming van het auteursrecht die wordt
verleend aan werken van toegepaste kunst, industri€le tekeningen en
modellen en designwerken uitsluitend afhankelijk 1s van de
oorspronkelijkheid ervan, dat wil zeggen dat ze het resultaat moeten zijn van
een schepping van de geest van [Or. 6] de auteur ervan.
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De bepaling [OMISSIS] van artikel 2, lid 1, onderi)[,] van de CDADC
verbindt de bescherming van auteursrechten niet aan de voorwaarde dat het
voorwerp een specifieke, bijzondere of toegevoegde esthetische waarde
moet hebben, of, met andere woorden, dat het voorwerp het resultaat is van
een verhoogde artistieke creativiteit.

De uitleg van genoemde norm, in de hierboven uiteengezette termen, vindt
steun in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie
([OMISSIS] [bijvoorbeeld] in de arresten van 1 december 2011, Painer,
C-145/10, EU:C:2011:798, en 16 juli 2009, Infopaq International, C-5/08,
EU:C:2009:465).

Op basis van voornoemde rechtsgrondslagen, kwamen de lagere rechters tot de
conclusie dat, in de onderhavige zaak, de broeken van het model ARC en het
grafisch ontwerp dat is vervat in de sweaters en T-shirts van het model ROWDY,
die door verzoekster zijn gecreéerd, auteursrechtelijk moeten worden beschermd,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid 1, onder 1), van de CDADC, gelet op
de vernieuwende aard en oorspronkelijkheid ervan, evenals hun esthetische
waarde, die vrucht is van de intellectuele schepping door de auteur ervan.

[OMISSIS] [V]erweerster Cofemel [OMISSIS] betwistte ook deze uitspraak door
cassatieberoep in te stellen bij de Supremo Tribunal de Justica.

De verzoekster tot cassatie stelt, samenvattend, het volgende:

Artikel 2, 1id 1, onder i), van de CDADC moet, gelet op de verwijzing naar
de term ,artisticke creatie” in de tekst van het artikel, aldus worden
uitgelegd dat het enkel betrekking heeft op werken van toegepaste kunst,
industriéle tekeningen en modellen en designwerken die een
»gekwalificeerde artistieke creatie ” vormen, dat wil zeggen dat ze, in het
licht van een objectieve, grondige en specifieke beoordeling in de relevante
culturele en institutionele kringen, een verhoogd esthetisch effect genereren
dat de erkenning ervan als kunstwerken toestaat.

De Supremo Tribunal de Justica wordt verzocht om, indien hij van oordeel
is dat de door het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn arresten van
16 juli 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465), en 1 december
2011, Painer (C-145/10, EU:C:2011:798) ontwikkelde rechtspraak impliciet
vraagtekens heeft geplaatst bij vrijheid die de Berner Conventie en richtlijn
98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998
inzake de rechtsbescherming van modellen (PB 1998, L 289, blz. 28) aan de
lidstaten hebben verleend om de voorwaarden van de door de nationale
wetgeving inzake auteursrechten verleende bescherming te bepalen, het
mechanisme  van de  prejudiciéle  verwijzing  overeenkomstig
artikel [267][VWEU] [OMISSIS] en de artikelen 93 [e.v.] [OMISSIS] van
het Reglement voor de procesvoering van het Hof [Or. 7] van Justitie toe te



VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING VAN 21. 11.2017 — ZAAK C-683/17

passen, en om de ter zake dienende prejudiciéle vragen voor te leggen aan
dat Hof.

De verweerster in cassatie [G-STAR RAW C.V] stelt harerzijds, samenvattend,
het volgende:

De auteursrechtelijke bescherming wordt verleend aan elk werk dat
oorspronkelijk is, mits het behoort tot het literaire, wetenschappelijke of
artistiecke domein.

De vereiste van een hoger oorspronkelijkheidsgehalte in het geval van
werken van toegepaste kunst is niet in overeenstemming met het bepaalde in
artikel 2, lid 1, onder 1), van de CDADC.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie sluit auteursrechtelijke
bescherming van werken die mogelijk niet-ingeschreven tekeningen of
modellen zijn niet uit.

De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie vereist geen
hoger oorspronkelijkheidsgehalte of hogere waarde als voorwaarde voor de
verlening van auteursrechtelijke bescherming, zoals kan worden afgeleid uit
het arrest van 27 januari 2011, Fios (C-168/09, EU:C:2011:29).

Bij beschikking [OMISSIS] werd geoordeeld dat de uiteenlopende opvattingen
relevant waren voor de uitspraak op het cassatieberoep [OMISSIS] [en] de
voorlegging van een verzoek om een prejudici€le beslissing aan het Hof van
Justitie van de Europese Unie rechtvaardig[den].

[OMISSIS] [Or. 8] [OMISSIS]

De volgende feiten worden bewezen verklaard:

1)
2)

3)

4)

Verzoekster is een handelsvennootschap naar Nederlands recht [OMISSIS].

Verzoekster [OMISSIS] (of, voor haar, haar rechtsvoorganger G-STAR
International, B.V.) ontplooit haar handelsactiviteit sinds 1989 en houdt zich
bezig met het ontwerp, de ontwikkeling, de productie en het in de handel
brengen van kledingstukken, schoeisel en accessoires.

Sinds 1995 ontplooit zij deze activiteit onder de ingeschreven merken G-
STAR. Het merk G-STAR RAW werd in 1996 in gebruik genomen, en
sindsdien heeft verzoekster gebruikgemaakt van de woordmerken en
gemengde merken ,,G- STAR RAW DENIM”, ,,GS-RAW”, ,GRAW” en
»RAW?”.

Verzoekster is houdster van, onder andere, het ingeschreven merk ,,RAW?”,
dat haar voornaamste handelsmerk is.
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Ook exploiteert verzoekster de ingeschreven merken ,,G-STAR” (of
ingeschreven merken die de uitdrukking ,,G-STAR” bevatten) op grond van
een exclusieve licentieovereenkomst met de vennootschap die houdster van
deze merken is, Facton, Ltd.

6) Verzoekster is houdster of exploiteert op grond van een exclusieve
licenticovereenkomst in het bijzonder de volgende ingeschreven merken —
gemeenschapsmerken of internationaal ingeschreven merken met
bescherming in Portugal —: [Or. 9]

Merk Nummer Datum van | Houdster | Classificati

inschrijving e van Nice
G-STAR DENIM 001660018 [12/07/2001 [Facton Fs, 18, 24, 25
Ltd
\"
02295392 [26/06/2003 [Facton [3,18,25
Ltd
03331857 01/06/2005 [Facton |3,18,25,35
Ltd
03445401 |18/10/2005 [Facton [3,9,14,18,25
Ltd 35
: 03446614 [10/06/2005 [Facton 9,14,35
Ltd
#£1001659895 03/09/2001 [Facton (3,18.25
j R e e '!'u Ltd
G-STAR 003444262 [05/01/2006 E’acton 3,9,14,18,25
td 15
G-RAW 004017356 [02/03/2006 [Facton P 18, 25
tA
RAW 004743225 [15/10/2008 [G-Star [3, 25, 35
J Raw C.V.
GS RAW 1010026 27/07/2009 G-Star (3,9, 14, 18
Raw C.V.

]

12) Een van de waren die zijn voortgesproten uit de vernieuwende ideeén van

verzoekster is de spijkerbroek G-Star Elwood, die in 1996 werd
geintroduceerd en waarvan Pierre Morisset de auteur is, en die door de



13)

14)

22)
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gespecialiseerde pers is erkend als een innovatief en uniek product en
voorloper op het gebied van 3D-broeken (driedimensionale broeken) met
een superieure pasvorm.

In 1996 introduceerde verzoekster ook het concept van de onbehandelde (of
ongewassen) broek (,,Raw Denim”) in de wereld van de jeansmode.

Ook vermeldenswaardig is het model ,,Arc Pant”, dat werd geintroduceerd
in 2008 en dat het hierboven genoemde concept van 3D-spijkerbroeken
ontwikkelt.

Wat de Rowdy-modellen van G-Star, over het algemeen sweaters en T-
shirts, betreft, deze omvatten een reeks elementen in hun samenstelling, in
het bijzonder een op de voorkant van de sweater gedrukte afbeelding, een
combinatie van kleuren, de plaatsing van een zak boven de onderbuik, en de
applicaties op de zak. Enkele voorbeelden van Rowdy-modellen zijn te zien
op de afbeeldingen in de [documenten] 33, 34, 37 en 38 [OMISSIS].
Hieronder worden, in de vorm van foto’s, voorbeelden van Rowdy-modellen
weergegeven (naast de in het dossier opgenomen foto’s in de [documenten]
33, 34 en 38 bij het verzoekschrift [OMISSIS]): [Or. 11]



COFEMEL

[Or. 12]

23) Hieronder worden de tekeningen voor een model Rowdy weergegeven
([document] 37 bij het verzoekschrift [OMISSIS]):

24) De modellen G-Star Rowdy werden in 2010 gecreéerd in Nederland door
een medewerker van de ontwerpafdeling van de verzoekende vennootschap,
namelijk de ontwerper [Or. 13] RUUD de BRUIN.

25) Verzoekster brengt de sweaters met capuchon van het model Rowdy sinds
2011 in de handel.

31) Wat het broekmodel ,,Arc” betreft, cre€erden de ontwerpers Pierre Morriset
en Jourica van der Tol (wier beroepsnaam Rixt van der Tol is) in 2007 een
,hiet-passend”  (anti-fit-effect) model spijkerbroek met een versleten



32)

33)

34)
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uiterlijk, waarbij de vorm van de knieén wordt benadrukt, en met het
genoemde 3D-effect.

De ontwerpers RIXT VAN DER TOL en PIERRE MORRISET creéerden
voor G-Star een model broeken (G-Star Arc), dat verschillende
ontwikkelingsfasen doorliep (schetsen, papieren modellen en ten slotte het
produceren en testen van verschillende modellen) tot de fase van het
prototype, waarin andere details werden toegevoegd, zoals achterzakken of
de schuin naar beneden over de benen lopende naad en andere details, zoals
stiksels, borduursels en logo’s.

Het model G-Star Arc wordt gekenmerkt door de wijze waarop elk van drie
afzonderlijke delen worden gesneden en aan elkaar gestikt. Door gebruik te
maken van delen van ongelijke lengte en vorm ontstaat een broekspijp met
het zogeheten 3D-effect, die naar binnen en naar achteren draait, en die het
been van de gebruiker omhult (,,schroevendraaiereffect”). Andere elementen
die bijdragen aan het ,,schroevendraaiereffect” zijn de pijltjes (darts) die in
de model zijn opgenomen ter hoogte van de knie, een op elk been.

Hieronder wordt, in de vorm van foto’s, een exemplaar van het model Arc
afgebeeld (naast de in het dossier opgenomen foto’s in de [documenten] 52
en 53 bij het [Or. 14] verzoekschrift [OMISSIS]):

[Or. 15]

10
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35) Hieronder worden de tekeningen voor het model Arc weergegeven
([document] 50 bij het verzoekschrift [OMISSIS]): [Or. 16]

36) Het model Arc wordt in het bijzonder gekenmerkt door het genoemde design
met 3D-effect en de bijbehorende snit van de broekspijp met
,schroefeffect”, dat teweeg wordt gebracht door de positie van de drie delen
waaruit het kledingstuk is samengesteld, de verticale positie van de naden

11



37)

38)

39)

40)

68)

69)

12
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(waardoor het effect van een door een schroevendraaier gedraaide schroef
ontstaat) en de naden aan de achterkant van de knie in de vorm van pijltjes.

Het model Arc werd voor het eerst in de handel gebracht in 2008, en aan het
eind van dat jaar waren er twee miljoen exemplaren verkocht in de
verschillende landen van de wereld waar G-Star aanwezig is, waaronder
Portugal.

Rixt van der Tol werkte en werkt nog steeds bij G-Star en nam deel aan de
creatie van dit model in het kader van haar werkzaamheden in Nederland.
[Or. 17]

Pierre Morriset maakte ontwerpen voor de verzoekende vennootschap en
heeft, op grond van een tussen hen gesloten overeenkomst, zijn
auteursrechten met betrekking tot het ontwerp van dit kledingstuk
overgedragen aan deze vennootschap.

Verweerster 1s een Portugese handelsvennootschap die in 1982 is opgericht
en die activiteiten ontplooit op het gebied van de handel in en de
vervaardiging van kledingstukken op grond van een permanente vergunning
met toegangscode 1103-3206-8235.

De  sweaters met capuchon van  Tiffosi ~—met  nummer
04ECIBPH15570000 053 en de T-shirts van Tiffosi met nummer
04ECIBUH1545R000 053 bevatten elementen die gelijkenissen vertonen
met enkele elementen die kenmerkend zijn voor de sweaters met capuchon
van het model G-STAR Rowdy, en verweerster wordt verweten die
elementen te hebben gekopieerd. Vaststaat dat:

—  de op de voorkant van de sweater van Tiffosi afgedrukte afbeelding
een specifieke samenstelling is op basis van vormen, kleuren, woorden
en getallen;

—  de combinatie van kleuren van de sweaters met capuchon van Tiffosi
lijkt op de combinatie van kleuren op de sweaters met capuchon van
G-STAR: grijs aan de buitenkant, blauw rond de capuchon en gele
koordjes; bovendien stemt de plaatsing van de zak op de buik overeen.

Van de kwestieuze kledingstukken van het merk G-Star, model Rowdy, en
van het merk Tiffosi worden hieronder door middel van foto’s exemplaren
weergegeven die zich in het dossier bevinden, met het model van G-Star
links (naast de voor vergelijking bestemde foto’s in [document] 33 bij het
verzoekschrift [OMISSIS]): [Or. 18]



70)

71)

74)
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Het getal 78 dat op de afgebeelde kledingstukken van het merk Tiffosi
verwijst naar 1978, het jaar waarin het merk Tiffosi in gebruik werd
genomen.

Verweerster heeft circa veertig verschillende artikelen met het getal ,,78” in
de handel gebracht [Or. 19], zoals te zien is op de foto’s in de [documenten]
83 en 84 bij het verweerschrift [OMISSIS], die het herhaalde gebruik van
het getal ,,78”, geometrische vormen, de uitdrukkingen ,,How 2 Blog” y
,Evolution”, en het merk ,, TIFFOSI” van verweerster bevestigen.

De spijkerbroeken van het merk Tiffosi, model Adam, die door verweerster
zijn ontwikkeld en in de handel gebracht, bootsen het model ,,Arc Loose
Tapered” van G-Star na, in concreto de vervaardiging ervan door het aan
elkaar stikken van de drie delen die hierboven in de bewezen verklaarde
feiten nrs. 34 en 37 zijn genoemd; hieronder worden foto’s van exemplaren

13



VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING VAN 21. 11.2017 — ZAAK C-683/17

(voor- en achterzijde) van deze modellen afgebeeld, met het model van
verzoekster links (naast de foto’s in [document] 32 bij het verzoekschrift
[OMISSIS] — [en] [document] 52 bij dit verzoekschrift [OMISSIS].)
[Or. 20]

75) Tussen de broeken van het model Arc van de verzoekende vennootschap, die
bij het dossier zijn gevoegd en die hierboven zijn geillustreerd door middel
van foto’s [OMISSIS] [Or. 21] [OMISSIS], en de broeken van het model
Adam van de verwerende vennootschap, eveneens hierboven geillustreerd
door foto’s, zijn de volgende verschillen waar te nemen: achterzakken: De
broeken van de verwerende vennootschap beogen een sportiever uiterlijk
(look) over te brengen, en daarom zijn de zakken veel groter dan
gebruikelijk is voor dit model, en, in het bijzonder, dan die welke door de
verzoekende vennootschap worden gebruikt; de patronen op de achterzakken
[OMISSIS] [,] naden, van de broeken van het model Adam vallen meer op,
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in de kleur geel-oranje, met name de achternaden aan de binnenkant van het
been en de tailleband.

Wassing: de wassing van de broeken van de verwerende vennootschap
wordt uitgevoerd door middel van een harstechniek waarbij de kleur indigo
van de broeken wordt geblokkeerd zonder dat de oorspronkelijke blauwe
glans van deze grondstof verloren gaat, waardoor de authenticiteit en de
glans van de kleur worden behouden; het procedé van de wassing van de
broeken van de verzoekende vennootschap verschilt van dat van de
verwerende vennootschap. Dit resulteert in broeken met volstrekt
verschillende kleuren, waarbij de broeken van de verwerende vennootschap
veel homogener zijn wat hun kleur betreft; gewicht van de broeken: als
gevolg van de door de verwerende vennootschap gebruikte grondstof is het
gewicht van de TIFFOSI-broeken veel lager dan dat van de broeken van de
verzoekende vennootschap.

76) Hieronder worden, door middel van foto’s, exemplaren van het broekmodel
Arc Loose Tapered van de verzoekende vennootschap en het broekmodel
Zac van de verwerende vennootschap afgebeeld: [Or. 22]

77) Hieronder worden, door middel van foto’s, voorbeelden van details van de
zakken weergegeven ([OMISSIS]): [Or. 23]
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[Or. 24]

78) Hieronder worden, door middel van foto’s, voorbeelden van de etiketten op
de modellen JARED, ADAM en ZAC (voor- en achterzijde) van verweerster
weergegeven [OMISSIS] [Or. 25] [OMISSIS)):

16
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[Or. 26]

[.]

80) Hieronder worden de details van, in het bijzonder, de zakken van de
verzoeksters modellen ARC LOOSE TAPERED, NEW RADAR en
ROTOR STRAIGHT afgebeeld (in deze volgorde, van links naar rechts):
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81) Hieronder worden de details van, in het bijzonder, de zakken van
verweersters modellen ADAM, JARED en ZAC afgebeeld (in deze
volgorde, van links naar rechts):

[Or. 28]

18
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[Or. 29]

83) Het concept dat in de markt ,twisted leg” of ,,twisted fit” wordt genoemd,
werd begin 2000 op de wereldmarkt geintroduceerd door het
gerenommeerde merk LEVI’S onder de naam ,Levi’s Engineered”.
Hieronder wordt een exemplaar van dit model afgebeeld:
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[Or. 30]

[Or. 31]
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10. De fundamentele vraag die in het kader van het onderhavige cassatieberoep dient

11.

te worden beantwoord is de vraag naar de exacte omschrijving van de draagwijdte
van de door artikel 2, lid 1, onder1), van de [CDADC] [OMISSIS] geboden
bescherming.

Conform de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde
en kunst van 9 september 1886, zijn in artikel 2, lid I, onder 1), van de [CDADC]
[OMISSIS], in de lijst van beschermde werken, werken van toegepaste kunst,
industriéle tekeningen en modellen en designwerken die een artisticke creatie
vormen opgenomen, onathankelijk van de bescherming van de industri€le
eigendom.

In dit verband bestaat er in de Portugese rechtsleer en rechtspraak geen consensus
over de voorwaarden voor de auteursrechtelijke bescherming.

Volgens een deel van de rechtsleer en de rechtspraak wordt auteursrechtelijke
bescherming verleend indien de werken van toegepaste kunst, de industri€le
tekeningen en modellen en de designwerken een kunstwerk vormen, dat wil
zeggen als zij de gevoeligheid van de schepper ervan weerspiegelen en het
resultaat zijn van zijn of haar vrijelijk uitgedrukte wil en worden uitgevoerd voor
doeleinden die niet uitsluitend van functionele aard zijn, waarbij de (subjectieve
en objectieve) oorspronkelijkheid van het werk het doorslaggevende criterium
voor de verlening van bescherming vormt. [OMISSIS]

Volgens het andere deel is auteursrechtelijke bescherming voorbehouden aan
werken van toegepaste kunst, industri€le tekeningen en modellen en designwerken
die voldoen aan bepaalde aanvullende vereisten, in het bijzonder dat ze een
verhoogd artistiek karakter bezitten, dat wil zeggen dat ze, in het licht van een
[Or. 32] specifieke en objectieve beoordeling en rekening houdend met de
heersende ideeén in culturele en institutionele kringen, de kwalificatie ,,artistieke
creatie” verdienen. [OMISSIS]

Het op de onderhavige zaak toepasselijke Portugese recht is, zoals reeds
opgemerkt, neergelegd in de [OMISSIS] (CDADC), goedgekeurd bij
[wetsdecreet] nr. 63/85 van 14 maart, en laatstelijk gewijzigd bij [wetsdecreet]
nr. 100/2017 van 23 augustus, [OMISSIS], [waarvan] artikel 2, lid 1, onder 1),
[OMISSIS] [de volgende strekking] heeft:

Artikel 2
»oorspronkelijke werken

1 — Intellectuele werken van letterkunde, wetenschap en kunst, ongeacht het
genre, de wijze van uitdrukking, de kwaliteit, de wijze van communicatie en het
doel ervan, omvatten in het bijzonder:

a)  boeken, brochures, tijdschriften, nieuwsbladen en andere geschriften;
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b)  voordrachten, lezingen, toespraken en preken;
c)  toneelwerken en dramatisch-muzikale werken en de decors daarvan;

d)  choreografische werken en pantomimes, schriftelijk of anderszins tot
uitdrukking gebracht;

e)  muzikale composities met of zonder woorden;

f)  cinematografische, televisie-, fonografische, videografische en radiofonische
werken;

g)  werken van teken-, tapijt-, schilder-, beeldhouw-, keramiek-, tegel-, graveer-
, lithografeer- en bouwkunst;

h)  fotografische werken, waarmee volgens een soortgelijke werkwijze
geproduceerde werken worden gelijkgesteld;

i)  werken van toegepaste kunst, industriéle tekeningen en modellen en
designwerken die een artistieke creatie vormen, onafhankelijk van de
bescherming van de industriéle eigendom; [Or. 33]

j)  illustraties en aardrijkskundige kaarten;

[)  tekeningen, schetsen en plastische werken, betrekking hebbende op de
bouwkunde, stedenbouwkunde, aardrijkskunde of overige wetenschappen,

m) motto’s of deviezen, waaronder reclameslogans, indien ze onderscheidend
vermogen hebben door hun oorspronkelijkheid;

n)  parodieén en andere letterkundige of muzikale composities, waaronder die
welke zijn geinspireerd op een thema of motief in een ander werk.

2 — De opeenvolgende edities van een werk, waaronder gecorrigeerde,
uitgebreide of samengevoegde werken of werken waarvan de titel of het formaat is
gewijzigd, zijn geen werken die zich onderscheiden van het oorspronkelijke werk,
evenmin als reproducties van kunstwerken, ook als die afwijkende afmetingen

hebben.”

Gelet op het vigerende wettelijk kader, bestaan er twijfels aangaande de
verenigbaarheid van de uitleg van de bepaling [OMISSIS] van artikel 2, 1id 1,
onder i), van de CDADC, [OMISSIS] met de richtlijnen van de Unie, met name
met de artikelen 1 en 2 van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van
het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB 2001,
L 167, blz. 10).

Het antwoord dat in casu op de opgeworpen vraag moet worden gegeven zou ook
kunnen worden beinvloed door het nuttig effect van richtlijn 98/71/EG van het
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Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming
van modellen (PB 1998, L 289, blz. 28), (bijvoorbeeld de artikelen 2 en 17), en
van richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april
2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s (PB 2009,
L 111, blz. 16) (zie artikel 1).

Anderzijds bestaat er twijfel over de vraag of uit de arresten van 16 juni 2009,
Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465), en 1 december 2011, Painer
(C-145/10, EU:C:2011:798) een jurisprudenti€le lijn kan worden afgeleid die als
enige voorwaarde voor de bescherming van zogenoemde werken van toegepaste
kunst, industriéle tekeningen en modellen en designwerken door het auteursrecht
de oorspronkelijkheid ervan stelt, in de zin dat het werk het resultaat is van een
intellectuele schepping door de auteur van het werk, zonder enige andere vereiste
op te leggen.[Or. 34]

Gelet op verzoeksters vordering [OMISSIS] in het onderhavige cassatieberoep —
bestaande in het verzoek dat de auteursrechten voor modellen en tekeningen die
op bepaalde kledingstukken worden gebruikt worden uitgesloten van de door de
lagere rechters aan verzoekster toegekende bescherming — hangt de uitkomst van
het onderhavige cassatieberoep af van de beantwoording van de vragen die aan het
Hof van Justitie van de Europese Unie worden voorgelegd.

[OMISSIS] [E]r is geen Portugese vaste rechtspraak bekend die — rechtstreeks —
antwoord geeft op de gestelde concrete vragen, noch rechtspraak van het Hof van
Justitie van de Europese Unie die een ondubbelzinnig antwoord op deze vragen
mogelijk maakt.

[OMISSIS] De Supremo Tribunal de Justica is de hoogste rechterlijke instantie,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 267 [OMISSIS] VWEU [OMISSIS].

Op grond van het bovenstaande, besluit de Supremo Tribunal de Justica het
volgende:

a)  Overeenkomstig artikel 267 VWEU, onderb), worden de volgende
prejudici€le vragen voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie:

1)  Staat de door het Hof van Justitie van de Europese Unie gegeven uitlegging
van artikel 2, onder a), van richtlijn 2001/29/EG in de weg aan een bepaling
van nationaal recht — in de onderhavige zaak artikel 2, lid 1, onder 1), van de
Codigo de Direitos de Autor e Direitos [Or. 35] Conexos (CDADC) — die
auteursrechtelijke bescherming verleent aan werken van toegepaste kunst,
industri€le tekeningen en modellen en designwerken die, afgezien van het
utilitaire doel dat ze nastreven, vanuit esthetisch oogpunt een eigen en
onderscheidend visueel effect opwekken, waarbij de oorspronkelijkheid van
het werk het fundamentele criterium is voor de verlening van
auteursrechtelijke bescherming?

23



2)
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Staat de door het Hof van Justitie van de Europese Unie gegeven uitlegging
van artikel 2, onder a), van richtlijn 2001/29/EG in de weg aan een bepaling
van nationaal recht — in de onderhavige zaak artikel 2, lid 1, onder 1), van de
CDADC — die aan werken van toegepaste kunst, industri€éle tekeningen en
modellen en designwerken auteursrechtelijke bescherming verleent indien
zij na een zeer grondige beoordeling van het artisticke karakter ervan en
rekening houdend met de heersende ideeén in culturele en institutionele
kringen de kwalificatie ,,artistieke creatie” of ,,kunstwerk” verdienen?

[OMISSIS] [OMISSIS] [Or. 36] [OMISSIS]

Lissabon, 21 november 2017

24



