OS NOVOS MODELOS DE UTILIDADE

Pedro Sousa e Silva"

| — INTRODUCAO

O novo Coédigo de Propriedade Industrial, publicado em 5 de Marco de 2003,
veio introduzir mudancas significativas no regime dos modelos de utilidade, em
larga medida por inspiracio comunitaria, alids expressamente reconhecida no
preambulo do decreto de aprovacao, que alude a um alinhamento com as mais
recentes propostas da Comissao Europeia sobre esta matéria. Pretendeu-se assim
consagrar, avant-la-lettre, o regime de uma proposta de directiva comunitaria de
harmonizacao das legislacbes nacionais “de proteccao das invencbes por modelo
de utilidade”, cuja versao mais recente corresponde a proposta da Comissao
Europeia, alterada apés a primeira leitura no Parlamento Europeu, em Margo de

1999'.

O Legislador portugués tem destas coisas. Ora excede em mais de um ano o
prazo-limite para transpor uma directiva (como a referente aos modelos e
desenhos industriais?, que devia ser transposta até 28.10.2001 e s6 o foi em 2003),
ora se antecipa e acolhe aquilo que ainda nao é direito positivo, e que podera até
nunca vir a sé-lo — oscilando entre o cumprimento tardio e a obediéncia

prematura...

" Advogado. Professor-coordenador do 1.5.C.A. da Universidade de Aveiro e da
Faculdade de Direito da Universidade Catélica — Porto. Este texto foi
originalmente publicado no 4° volume do “Direito Industrial”, obra colectiva
editada pela APDI e pela FDL, sob a direccao do Professor Oliveira Ascensao.

' Publicada no JO C de 29.08.2000.



Seja como for, a verdade é que o novo CPl — na parte respeitante aos modelos de
utilidade — acolhe claramente as solugdes previstas na proposta da Comissao
Europeia, o que significa alterar, de forma profunda, o conceito e o regime juridico

dos modelos de utilidade portugueses.

De resto, este Codigo foi, porventura, o que mais projectos teve em tao curto
prazo de vigéncia. Entre 1995 e 2002, houve pelo menos trés, se nao mais. Uns
pedidos pelo Governo e outros até oferecidos, espontaneamente, num acesso de
benemeréncia. O que nao admira, pois o legislador de 1995 — num acesso de
humildade, contrastante com o elogio que a si préprio se outorgou no n° 3 do
artigo 9° do Cédigo Civil (a célebre presuncao de que “o legislador consagrou as
solucdes mais acertadas”) — ja anunciava, no preambulo do decreto de aprovacao
do Codigo, que ia recolher propostas de alteracao ao texto que acabava de

aprovar!

A exposicao que se segue ird assim centrar-se, numa primeira parte, na fixacao do
conceito tradicional de modelos de utilidade e na sua possivel distincao face as
patentes de invencao e modelos industriais (I). Seguidamente, passard a enunciar
os tracos mais importantes desta transformacao (lll), que altera profundamente

quer a substancia quer os procedimentos relativos aos modelos de utilidade.

I — CONCEITO TRADICIONAL DE MODELO DE UTILIDADE

Nascido a sombra das patentes, o modelo de utilidade nunca conseguiu afirmar-se
seriamente em Portugal. Ao contrario do que sucede noutros paises, como a
Alemanha, o Japdao, ou mesmo a Espanha, em que as empresas tradicionalmente

recorrem a esta figura, em Portugal constatava-se, em Novembro de 2000, que

? Directiva n°® 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13.10.98.



havia 591 modelos de utilidade em vigor, a par de 18.861 patentes, e de 4.268

modelos industriais’.

Registe-se que nem todos os paises tém este tipo de direito privativo. Alguns
bastam-se com as patentes, como acontece com o Reino Unido e os Estados
Unidos. Nao por acaso: os modelos de utilidade desenvolveram-se especialmente
na Alemanha*, onde foram criados para contrabalancar o excessivo rigor com que
era aplicada a lei de patentes, que deixava sem proteccao alguns inventos, ditos

“menores”, dotados de um menor grau de actividade inventiva.

Houve assim a intencao de proporcionar a industria um mecanismo de proteccao
menos ambicioso, que sirva para proteger produtos que — sem representarem
uma invencao absoluta — revistam um caracter inovador, tendo uma forma mais

aperfeicoada, que Ihes aumente a utilidade ou melhore o desempenho.

Para usar uma sintese feliz, do Dr. Ohen Mendes, os modelos de utilidade
consistem na solucdo de problemas técnicos que se resolvem pela forma. O
Professor Oliveira Ascensao fala em modelos tridimensionais, em que se protege o
caracter funcional da forma, esclarecendo: interessa pois a forma funcional,
podendo dizer-se que estd mais em causa a “férma” que a “forma”. Ou,
reproduzindo uma passagem do Parecer da Camara Corporativa que precedeu a
aprovacao do CPlI de 1940 (p. 198), os modelos de utilidade sao criacées

engenhosas que tornam os objectos corpdreos mais Uteis ou aproveitaveis por

3 Fonte: Jornal do INPI, N° 10, Nov/Dez 2000.
*  Apesar disso, LADAS localiza na Inglaterra as origens deste conceito, que
derivaria dos denominados “Useful Designs” previstos numa lei de 1843,
embora tenham sido rapidamente abandonados, em 1883, nao voltando a ser
retomados — Patents, Trademarks and Allied Rights. National and
International Protection, Harvard, 1976, Vol. ll, p. 949.

> Direito Comercial — Vol. II, Direito Industrial, 1988, p. 208.



uma simples modificacdo na forma ou disposicao, sendo este o seu elemento

especifico. E acrescentava-se, nesse documento:

Embora nos modelos de utilidade existam as mesmas condicées objectivas
da invencado, a realidade, a utilidade, a novidade e certo progresso técnico
distinguem-se das invencées os modelos de utilidade. Nao se distinguem, é certo,
absolutamente, porque para um mesmo objecto as vezes pode reivindicar-se,
alternada ou simultdneamente, a proteccao de uma ou de outra lei; mas ndo pode
confundir-se o respectivo dominio.

Em primeiro lugar convém observar que as invencoées quimicas nao sao
susceptiveis de ser consideradas como modelos: nem os processos, porque o
modélo é necessariamente um objecto corpéreo; nem os produtos, que se
caracterizam nao pela sua forma, mas pela sua natureza e propriedades.

Depois, o objecto da patente, ao contrario do que sucede com o modelo
de utilidade, nunca é a forma sob que se realiza a invencao, mas sim, a idea da
invencdo, em que a forma aparece apenas como meio de aplicar fércas da

natureza.

Tendo isto em conta, é facil distingir os modelos de utilidade dos modelos
industriais. Nos primeiros interessa a forma funcional, enquanto nos segundos se

protege a forma, do ponto de vista geométrico ou ornamental.

Mas ja é mais dificil distingui-los das patentes de invencao. Alids, comparando os
artigos 47°/1 e 122°/1 do CPI de 95, nao se vislumbram diferencas conceptuais
entre as duas figuras. Em rigor, ambos implicam um progresso técnico e exigem
um esforco inventivo. Quando muito, entendia-se que, na apreciacao das patentes

deveria haver um grau de exigéncia superior, quando ao requisito da actividade



inventiva.® Por isso, era sobretudo pelo dmbito da proteccdo, material e temporal,

que essa distincao podia fazer-se.

Assim, quanto ao objecto da proteccao, os modelos de utilidade versavam
unicamente sobre os inventos que consistissem em dar a um objecto uma
configuracao, estrutura, mecanismo ou disposicdo de que resulte o aumento da
sua utilidade ou a melhoria do seu aproveitamento (art. 122°/1 do CPI). Era o
caso, nomeadamente, como esclarecia o nimero 2 deste preceito, dos utensilios,
instrumentos, ferramentas, aparelhos, dispositivos ou partes dos mesmos e do
vasilhame. Em contrapartida, certos inventos susceptiveis de obtencao de patente,
eram privados de proteccao como modelos de utilidade: as invencoes de processo
(art. 123° e, em geral, todas aquelas que nao se traduzissem num objecto
tridimensional, com uma forma definida, como sucede com as substancias, e as

invencoes quimicas ou biolégicas.

Quando a duracao da proteccao, o Codigo previa um prazo de 15 anos a contar
do pedido (art. 1319), ja inferior ao das patentes, que tém uma duracao de 20 anos
(art. 94°). Mesmo assim, a maioria das legislacbes estrangeiras concede a estes

modelos uma vigéncia inferior, da ordem dos 7 a 10 anos.

No contexto de outras ordens juridicas, podem ainda apontar-se, como tracos
distintivos dos modelos de utilidade face as patentes, menores custos de obtencao

e manutencao do exclusivo, bem como a inexisténcia de exame prévio, quanto

® Na lei alemd o grau de exigéncia relativamente & altura inventiva &,

explicitamente, superior nas patentes (em que se exige actividade inventiva,
“erfinderische Tatigkeit”) do que nos modelos de utilidade (que apenas
carecem de um passo inventivo, “erfinderischer Schritt”). A este respeito, cf.
F.K. BEIER, G. SCHRICKER e W. FIKENSCHTER, German Industrial Property,
Copyright and Antitrust Laws — Legal Texts with Introduction, Max-Plank
Institute, p. 1/A/8 e WILFRIED STOCKMAIR, The Protection of Technical
Innovations in Germany, VCH, p.128.



aos requisitos da novidade e altura inventiva (tornando o registo mais simples e
rapido). Mas nao era esse 0 caso no Nosso pais, em que o exame relativo aos
modelos de utilidade obedecia sensivelmente as mesmas regras do exame das

patentes (por remissao do art. 127°/1 do CPI).

Sendo este o panorama vigente até agora, nao custa entender os motivos da fraca
popularidade dos modelos de utilidade: O esforco (financeiro e burocratico) para
os obter era semelhante ao das patentes, e o retorno era menor: uma duracao
inferior e um estatuto secundario. Para qué escolher a “Segunda Divisao”, se

custava o mesmo estar na “Primeira”?

Ora o regime do novo Codigo da Propriedade Industrial vem responder, em boa
medida, a estas criticas — estabelecendo para os modelos de utilidade uma
proteccao mais fraca e aligeirada, mas muito mais facil e rapida de obter, como

veremos seguidamente.

11l — O REGIME DO NOVO CODIGO

Antes de mais, ao compararem-se os dois codigos, salta a vista a extensao do
articulado agora consagrado aos modelos de utilidade. Enquanto o CPI 95 lhes
destinava 17 artigos, o novo CPI consagra-lhe 36. S6 que mais de metade deles
(19) limita-se a remeter para o regime das patentes, dizendo repetitivamente que
“@ aplicavel aos modelos de utilidade o disposto no artigo “x”. Com esta técnica

legislativa, nao admira que o novo CPI tenha mais 65 artigos que o anterior...

Mas, deixando de lado a estatistica, surpreende-se no novo coédigo um conceito de
modelo de utilidade francamente inovador, em resultado da “transposicao
antecipada” do projecto de directiva comunitaria de harmonizacao de legislacbes

nacionais nesta matéria.



Como filosofia geral, assume-se claramente que nao tém que existir diferencas
conceptuais entre as figuras da patente e do modelo de utilidade — admitindo-se
expressamente (art. 117°) que a mesma invencao pode ser objecto, simultdnea ou
sucessivamente, de um pedido de patente e de um pedido de modelo de
utilidade, dependendo de opcdo do requerente a modalidade de proteccao a
conceder a uma dada invencdao. O que especialmente caracteriza 0s novos
modelos de utilidade é — para usar uma sintese da Comissao Europeia’” — que a
obtencao destes titulos de proteccao é mais rapida e menos onerosa do que a das

patentes. Em contrapartida, a seguranca juridica que proporcionam é menor.

No que respeita ao objecto, regista-se uma ampliacdo do ambito de proteccao,
passando os modelos de utilidade a abranger as invencoes de processo e deixando
de estar limitados a inovacao relativa a forma tridimensional. Assim, a definicao
dada pelo novo CPI (art. 117°) omite qualquer referéncia a configuracao ou
estrutura de um objecto (ao contrario do que fazia o art. 122° do CPI 95).
Reservadas a proteccdo das patentes apenas ficam as invencoes que incidam sobre
matéria biolégica ou sobre substdncias ou processos quimicos ou farmacéuticos

(art. 119°).

Os requisitos de concessio, a primeira vista sao os mesmos das patentes®:
Novidade, actividade inventiva, susceptibilidade de industrializacao. No entanto,
consagra-se agora, de forma explicita, uma menor exigéncia ao nivel da actividade

inventiva: a alinea b) do n° 2 do artigo 121° considera bastante que a invencao

7 No texto de apresentacdo da proposta alterada da directiva de harmonizacao;

cf. http://europa.eu.int/eur-lex/pt/lif/reg.

& A este respeito, confrontem-se os artigos 51° e 55° a 57° (relativos as patentes)
com os artigos 117° e 120° (referentes aos modelos de utilidade).



apresente uma vantagem pratica, ou técnica, para o fabrico ou utilizacao do

produto ou do processo em causa’.

Mas é sobretudo ao nivel procedimental que os modelos de utilidade passam a
divergir claramente das patentes. O Legislador quis assumidamente proporcionar
aos agentes econdémicos uma proteccao alternativa, através de um procedimento
administrativo mais simplificado e acelerado do que o das patentes, como se
afirma no n° 2 do art. 117°. Se esta proteccao serd ou Nao mMenos oOnNerosa,
dependera do valor das taxas a fixar, ao abrigo do art. 346° do novo Cédigo, por

portaria a publicar oportunamente.

Assim, em principio, os pedidos de modelo de utilidade apenas dao lugar a um
exame dos requisitos formais de concessao, nao se procedendo a andlise dos
requisitos substanciais, como a novidade, a actividade inventiva e a
industriabilidade. O exame dos requisitos de fundo, através de uma pesquisa sobre
o estado da técnica, so6 se realizara a pedido, do requerente ou de qualquer
interessado, que entdo suportara os custos desse mesmo exame'®. O titular de um
modelo de utilidade que s6 tenha sido sujeito a um exame de forma recebera
unicamente um “titulo de concessao provisoria”, cuja validade cessa logo que
tenha sido requerido o exame (de fundo) da invencédo (art. 130°/1). Este exame
pode ser requerido em qualquer altura, enquanto o modelo de utilidade se

mantiver valido (art. 131°/2).

° E neste sentido, alids, que o projecto de directiva refere como suficiente que o
invento apresente uma vantagem pratica ou técnica para a utilizacdo ou o
fabrico do produto ou do processo em causa, ou noutra vantagem para o
utilizador, como por exemplo uma vantagem educativa ou um valor em
termos de entretenimento — cf. art. 6°/2 do projecto.

O exame de fundo far-se-4 também quando seja deduzida oposicao ao
pedido, no prazo previsto no artigo 17°/2 do CPI, devendo ter lugar nos trés
meses seguintes a apresentacao da ultima peca processual (art. 132°/3).



Como ¢é 6bvio, os modelos que nao tenham sido objecto de exame de fundo
beneficiam de uma proteccao mais precaria (cf. art. 131°). Por um lado, durante
todo o periodo de validade de modelo, a sua concessdao podera ser posta em causa
(sem necessidade de accao judicial de anulacao), bastando para o efeito que um
terceiro requeira junto do INPI o exame da invencdo. Isto significa que a
seguranca juridica de que goza o titular do modelo ndao examinado é mais
contingente, pois é mais facil, mais rapido e mais barato a qualquer contra-

interessado contestar o exclusivo relativo ao modelo em questao.

Por outro, o titular do modelo de utilidade s6 podera instaurar accoes judiciais
para defesa dos seus direitos quando ja tiver requerido o exame de fundo. Ou seja,
o modelo que beneficie apenas de um titulo de concessao proviséria nao parece
conferir o direito de impedir terceiros de explorar economicamente o invento''.

Para que o titular possa vir a fazé-lo, tera de promover o exame de fundo'.

Mas, entdo, para que serve esta concessao provisoria?

"" O novo CPI nada diz quanto a existéncia de tutela penal, relativamente aos
modelos nao sujeitos a exame de fundo, sendo certo que o artigo 321° nao
distingue a violacao do exclusivo dos modelos de utilidade em funcao desse
factor. O que poderia levar a supor que o modelo nao examinado gozaria de
proteccao, ao nivel delitual. Mas parece evidente que, se o legislador nega ao
titular de um modelo nao examinado a simples tutela civil, seria absurdo
reconhecer-lhe nessa fase uma proteccao tao gravosa como a tutela criminal.
Por isso, por maioria de razdo, devera entender-se que os modelos de
utilidade cobertos por meros “titulos de concessao provisoria” nao beneficiam
de tutela penal.

'? Refira-se que o projecto de Directiva determina expressamente que os Estados-
membros prevejam a obrigatoriedade de elaboracdo de um relatério de
pesquisa nos casos de accoes judiciais destinadas a fazer valer os direitos
conferidos pelo modelo de utilidade, a menos que este tenha sido objecto de
um relatério de pesquisa anterior (artigo 16°/4).
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Aparentemente, constitui uma proteccao embrionaria, que pode ser activada a
qualquer momento, durante a vigéncia do modelo, e que serve essencialmente
para que o titular va explorando economicamente o seu invento sem o fazer cair
no dominio publico (como aconteceria, caso explorasse o invento sem apresentar
um pedido de modelo de utilidade). Deste modo, caso algum terceiro ponha em
causa o seu exclusivo, ele fica com a possibilidade de solicitar entao o exame de
fundo, dando inicio a um processo de registo “a sério”, que sé fara nascer um
direito exclusivo aquando da conclusao do processo de registo. Ou seja, se o
exclusivo for questionado por um terceiro, o titular pode entao “ir a jogo”, para se

tirar a limpo o que vale, efectivamente, o seu invento.

Mas até la — ou seja, entre o pedido de exame de fundo e a concessdo definitiva
do titulo — o n° 3 do artigo 131° sé reconhece ao titular a proteccao provisoria
que o artigo 5° estabelece para a generalidade dos requerentes de direitos
privativos; isto é, uma proteccao muito ténue, que aparentemente sé é relevante
para o céalculo de uma eventual indemnizacao. Esta proteccdo provisoria,
contudo, nao nasce com o pedido de exame de fundo, pois ja existe em momento
anterior, isto é, a partir da publicacao do pedido no Boletim da Propriedade
Industrial, ou da notificacdo desse pedido a qualquer terceiro que esteja a explorar

indevidamente o modelo'.

3 Ao contrario do que os tribunais portugueses vinham entendendo, a luz do

artigo 62° do CPI 95, que tem servido para decretar providéncias cautelares
de arresto e ordens de abstencao (cf., vg. o Ac. ST) de 12.01.99, in CJ-ST) 99 -
[, p. 34 e 0 Ac. Rel. Coimbra de 28.03.2000, in CJ 2000, Il, p. 30).

'* Esta parece ser a melhor leitura do disposto na parte final do n°® 3 do art. 132°,
o qual, numa interpretacdo a contrario sensu, poderia significar que a
proteccao proviséria sé nasceria apos o requerimento do exame de fundo.
Contudo, essa leitura apressada, além de colidir com o disposto no art. 5°
(que nao distingue entre pedidos de patente, de registo ou de modelo de
utilidade), retiraria ao “titulo de concessao proviséria” muito da sua
relevancia. E que, nascendo a proteccao proviséria logo com a publicacio do
pedido de modelo de utilidade (como efectivamente deve nascer), a
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Sendo assim, o exame de fundo s6 tera interesse, na 6ptica do titular, quando veja
ameacado o seu direito e pretenda reagir contra a exploracao do invento por parte
de outrem; e, na optica de um terceiro, quando este pretenda explorar livremente
o invento em questao, sem correr o risco de vir a ser responsabilizado pelos

prejuizos econdémicos que a sua concorréncia venha a causar ao titular do modelo.

Por isso, a obtencdao de um “titulo de concessdao proviséria” tem a vantagem de
conferir ao seu titular, com alguma rapidez e sem grandes custos, um direito
exclusivo ainda ténue e precario, que lhe permite ir explorando o invento sem o
fazer cair no dominio publico e ja |he da alguns meios de defesa contra a
usurpacao do invento por terceiros (o pedido indemnizatério previsto no art. 5°/1).
Mas esse direito exclusivo pode, em qualquer momento, ser reforcado, através da
realizacdo de um exame de fundo bem sucedido. Como também pode, pela
mesma via, ser destruido, caso o dito exame de fundo venha a demonstrar que o

invento nao redine os requisitos substanciais de proteccao.

A relativa rapidez com que se obtém esta “concessao provisoria” é resultado da
fixacdo de prazos maximos (relativamente curtos) para a pratica dos diversos actos
e formalidades procedimentais. Conforme estabelecem os artigos 127° a 130°,
uma vez apresentado o pedido no INPI, este organismo tem 1 més para efectuar
um exame formal, para verificar a regularidade dos documentos exigiveis,
devendo em caso afirmativo promover a publicacdo do pedido no Boletim da
Propriedade Industrial (no prazo de 6 meses a contar do pedido'). Seguem-se 2

meses para apresentacao de reclamacoes e, nao as havendo (nem havendo pedido

exploracao do invento por banda de terceiros sujeita-los-a ao risco de serem
condenados a indemnizar o requerente pelos prejuizos que a sua actuacao lhe
causar durante o periodo que medeia entre aquele pedido e o requerimento
de exame de fundo.
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de exame de fundo), o modelo é concedido provisoriamente, notificando-se o
requerente para pagamento da taxa, apés o que lhe sera entregue o titulo de
concessao proviséria, no prazo de 1 més. Isto significa que — decorrendo o
procedimento sem oposicao e com razoavel diligéncia administrativa— é possivel

obter uma concessao provisoria ao fim de 8 a 10 meses a contar do pedido.

Quanto aos efeitos do modelo, existem também alteracoes consideraveis:

Relativamente a duracao, estabelece-se como prazo maximo 10 anos, a contar do
pedido (art. 142°), incluindo um primeiro periodo de 6 anos, com duas possiveis
renovacoes de 2 anos cada'®. Como é sabido, as patentes continuam a beneficiar
de 20 anos de protecgdo, nos termos do artigo 99°, em conformidade aliads com o

convencionado no art. 33° do TRIPS.

No que respeita aos direitos conferidos pelo modelo, o novo cédigo distingue
consoante o mesmo versa sobre um produto ou sobre um processo (art. 144°). No
primeiro caso, o titular pode proibir a qualquer terceiro, sem o seu consentimento,
o fabrico, a utilizacado, a oferta para venda, a venda ou a importacao do produto
para estes fins. Se estiver em causa um processo, pode proibir a utilizacdo do
mesmo, bem como a pratica dos actos acima referidos quando respeitem a um
produto obtido directamente por esse processo'’. A semelhanca do que se dispoe

para as patentes, o exclusivo continua a nao abranger os actos realizados num

> Este prazo pode ser encurtado ou alargado (até 18 meses) a pedido do
requerente, consoante as suas conveniéncias — art. 128° 2 e 3.

1o E esta a solucao preconizada pelo projecto de directiva (art. 19°), que todavia
subordina as prorrogacdes a condicao de ser pedido um exame de fundo
(denominado “pedido de relatério de pesquisa relativo ao estado da técnica”).

17 A semelhanca do que sucede com as patentes de processo, também aqui se
aplica a regra da inversao do 6nus da prova (cf. arts. 141° e 98°), mediante a
qual, se o direito privativo tiver por objecto um processo de fabrico de um
produto novo, o mesmo produto fabricado por um terceiro sera, salvo prova
em contrario, considerado como fabricado pelo processo protegido.
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ambito privado e para fins ndo comerciais, ou a titulo experimental, para além dos
actos realizados a bordo de navios, aeronaves e outros veiculos de locomocao
terrestre, que transitem temporariamente em territério nacional (artigos 146° e

103°).

Também aqui encontra consagracao explicita a regra do esgotamento do direito,
constituindo o art. 146° reproducao exacta do n° 1 do artigo 103° do Codigo
(aplicavel as patentes, que todavia registam uma ressalva, no seu n° 2, relativa a
matéria biolégica — excluida do ambito dos modelos de utilidade). Regista-se,
com aplauso, que estas duas disposicoes ja nao incluem a restricao, constante do
art. 99° do CPI anterior, que exigia que a colocagcdo dos produtos no mercado
beneficiasse do consentimento “expresso” do titular do direito. Na verdade, tal
consentimento tanto pode ser expresso como tacito, de acordo com jurisprudéncia
constante do Tribunal de Justica das Comunidades Europeias, desde pelo menos
1974, Sublinhe-se, ainda, que a formulacao adoptada — comercializacdo (...) no
Espaco Econémico Europeu — inscreve-se na linha de jurisprudéncia
recentemente adoptada pelo Tribunal de Justica em matéria de esgotamento dos
direitos, a partir do célebre acérdao SILHOUETTE', em que restringiu a aplicaciao
desta regra aos produtos colocados no mercado no interior da Comunidade (e,
agora, na sequéncia do acordo do Porto, no interior do EEE). No texto do projecto
de Directiva, inclui-se mesmo uma norma afastando expressamente o esgotamento
dos direitos quando a colocacao no mercado ocorra fora da Comunidade (art.

21°/2).

'8 Ac. CENTRAFARM.STERLING DRUG, de 31.10.1974, Proc. n°® 15/74, Rec. p.
1163.

" Ac. de 16.07.98, Proc. n® C-355/96, CJCE p. 4799. Para um enunciado desta
jurisprudéncia, cf. P. SOUSA E SILVA, O esgotamento do Direito Industrial e
as “Importacoées Paralelas”., in “Direito Industrial”, Vol. Il (ob. col. editada
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Importa, por Gltimo, fazer uma referéncia ao regime especifico da invalidade dos
modelos de utilidade, constante dos artigos 151° e 152°. Nao porque se prevejam
motivos de nulidade diversos dos enunciados para as patentes (salvo no que
respeita as remissoes para os casos de falta de requisitos, positivos e negativos, de
proteccao — arts. 117° a 119°), mas porque a declaracao de nulidade (a proferir
através de decisao judicial — art. 35°/1), apenas esta prevista para os modelos de
utilidade cuja invencao tenha sido objecto de exame — art. 151°/2. Esta norma faz
todo o sentido, uma vez que seria puro desperdicio de meios sujeitar a escrutinio
judicial uma invencdo que ainda nao tivesse sido objecto de um exame

substancial por parte da autoridade administrativa®.

Por isso, o caminho a seguir por qualquer interessado na declaracao de nulidade
de um modelo de utilidade sujeito a “titulo de concessao provisoria” passa, numa

primeira fase, por requerer o exame de fundo dessa invencao (ao abrigo do art.

pela APDI — Associacao Portuguesa de Direito Intelectual, sob coordenacao

do Professor Oliveira Ascensao), p. 244 e ss.
% Note-se que esta condicdo de procedibilidade judicial — a acreditar na letra
do n° 2 do art. 151° — s6 se mostra aplicavel aos casos de declaracao de
nulidade (previstos no n° 1 dessa disposicao e ainda nas diversas alineas do
art. 33°). Nada permite concluir que a mesma condicao se aplique também
quando estejam em causa os fundamentos de anulacdo, enumerados pelo
artigo 34°. Na verdade, nesse caso nao se trata ja da falta de requisitos
intrinsecos de proteccao (como sucede com as causas de nulidade dos arts.
33° e 151°), nem os fundamentos da anulacao respeitam a factos sujeitos a
analise no contexto do exame de fundo previsto no art. 132°. Por isso, de
nada adiantaria (para apreciacao da validade do modelo), promover nessa
hipétese o exame de fundo, que versaria sobre questdes diversas daquelas
que podem motivar a declaracao judicial de nulidade. Pelo menos neste
aspecto podera dizer-se que a distincao nulidade/anulacao (tradicionalmente
de uma obscuridade fuliginosa, no ambito do CPI) passara a fazer algum
sentido, j& que — para efeitos de legitimidade processual, prazos de
caducidade e retroactividade dos efeitos — dificilmente se poderao distinguir
as duas formas de invalidade.
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131°) e, caso nao resulte dai a recusa de proteccao, pela interposicao de um
recurso judicial contra a decisao (administrativa) de concessao definitiva do
modelo (nos termos gerais dos arts. 39° e seguintes). Uma vez concedido
definitivamente o modelo de utilidade, por decisao transitada em julgado, nada
impedira — face ao disposto no Codigo — que venha a ser instaurada accao
judicial de declaracao de nulidade ou de anulagcdo, nos termos do art. 35°
(ressalvada a existéncia de eventual caso julgado, caso estejam reunidos todos os

pressupostos deste).

CONCLUSAO

Descrito que fica, em tracos largos, o novo regime dos modelos de utilidade, resta
esperar que o mesmo venha mostra-se verdadeiramente ”Util” para os agentes

econémicos em geral, e as empresas portuguesas em particular.

Na verdade, esta figura parece talhada a preceito para boa parte da industria
portuguesa, que raramente lanca no mercado produtos totalmente novos, que
dependem muitas vezes, na sua concepcao ou afirmacao no mercado, da
realizacao de investimentos incomportaveis a escala nacional. E se as empresas
portuguesas, em matéria de patentes, asseguram apenas uma percentagem infima
do total dos pedidos, tém demonstrado ser capazes de introduzir melhoramentos e

aperfeicoamentos que merecem proteccao, ao abrigo da Propriedade Industrial.

Por isso, o novo CPl poderd servir para revalorizar a figura dos modelos de
utilidade, estimulando o interesse por este direito privativo, de que s6 existem

actualmente cerca de seis centenas de registos validos em Portugal.

E como so6 se aprecia aquilo que se conhece, o sucesso destes novos modelos ira
depender, em muito, da eficaz divulgacao e promocao do novo regime, junto dos

seus principais destinatarios, os empresarios. Isso cabe, evidentemente, aos
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responsaveis do INPI, mas também aos agentes oficiais de propriedade industrial,

interlocutores privilegiados das empresas neste dominio.

Mas esta inovacao pode ter reflexos negativos, conferindo exclusivos imerecidos a
realidades banais, ou ja caidas no dominio publico — que passarao a contar, na
auséncia de reaccao dos meios interessados — com uma aparéncia de
legitimidade que podera inibir a iniciativa econémica de outras empresas. Certos
"y n A M M 4" n M M
inventos” serddios podem assim “ocupar o terreno” de uma forma intensiva,
contribuindo para asfixiar a producdao em certos dominios, nao deixando margem

de actuacao a quem queira produzir livremente.

Na verdade, assiste-se cada vez mais a tentativas de registar a banalidade,
lancando direitos privativos sobre realidades do dominio publico, num claro
abuso do Direito da Propriedade Industrial — que visa servir a lealdade da

concorréncia e incentivar a criatividade, e ndao o contrério.

Por isso, e porque “nem tudo o que reluz é oiro”, cabera aos examinadores e
julgadores escrutinar com rigor os requisitos substanciais de proteccao destes
inventos, sem esquecerem que, ao conceder a uma pessoa o direito exclusivo de

explorar um invento, estao a privar-se milhoes de outras de fazer o mesmo...

Porto, 7 de Marco de 2003.



