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Divisão de Consultoria

PAREC R/INPI/PROC/DICONS/N° 001/2005.

Ref.: Pro esso/INPI/no 1008/2004. Em 19.01.2005.

Ementa: Restauração de pedidos de patente e de
patentes. Campo de aplicação.
Inteligência do art. 87 da Lei de
Propriedade Industrial - LPI.

Senhor P ocurador-Chefe,

So icita o atual Diretor de Patentes deste Instituto orientação jurídica
objetivan o dirimir dúvidas contemporaneamente surgidas quanto à correção
de certos procedimentos administrativos a serem implementados por aquela
Diretoria a fim de dar cumprimento ao Parecer desta Procuradoria, datado de
02 de de embro de 2003, em face do efeito normativo que lhe foi atribuído,
em 15 de dezembro de 2003, pelo Presidente do INPI.

o predito parecer, da lavra do então Procurador-Geral, assentou
exegese o art. 87 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade
Industria - LPI), firmando interpretação quanto aos fatos alcançados pelo
instituto jurídico da restauração.

Se embargos dos méritos que, sem dúvida alguma, tributam em favor
do con eituado Procurador Federal, autor do pronunciamento em
consider ção, com todas as vênias possíveis e imagináveis, permite-se, aqui,
firmar ntendimento em sentido diametralmente contrário às doutas

I

colocaçõ s manifestadas no ilustrado parecer.
I
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Sob o prisma que se percebe a questão, a vertente interpretativa do art.
7 da no a de regência, acolhida no indigitado parecer, não se avista como a
ais aut rizada, pertinente, razoável, ou mesmo lógica, à luz dos princípios
e herme êutica, porquanto se apóia em um único processo interpretativo, sob
aspecto formal ou técnico-sistemático.

BREVE INTRODUÇÃO

Se I undo a lição de Carlos Maximiliano], "a interpretação é uma só;

ão se ,raciona: exercita-se por vários processos, no parecer de uns;

'Proveitlse de elementos diversos, na opinião de outros: o gramatical, ou

elhor, filológico; e o lógico, subdividido este, por sua vez, em lógico

ropria:iente dito, e social, ou sócio-lógico. A diferença entre os dois

rincipaik elementos, ou processos, consiste em que um só se preocupa com a

etra do ispositivo; o outro, com o espírito da norma em apreço. "

A igor, não deve o intérprete se afastar das expressões claras da lei,
salvo se bsolutamente indispensável para atingir a verdade em sua plenitude.
O abandbno da fórmula explícita, gramatical, via de regra, somente se
'ustifica~m face de mal de mais elevada e comprovada magnitude, ou seja,
em funçãb de uma solução visivelmente contrária ao espírito dos dispositivos
da normJ legal, apreciados em conjunto.

pli passu, também não é aconselhável ao intérprete trilhar em sentido
extrema4ente oposto, pois, efetivamente, o excesso de juridicidade, de apego
às pala~ras, regra geral, é contraproducente, pois pode conduzir ao
afastamento do objetivo superior da norma legal.

D I fato, se, por um ângulo, é princípio básico de hermenêutica o de que
a lei não utiliza termo ou expressão supérflua, bem como que não cumpre ao
intérpret criar prescrições ou postergar as existentes, por outro lado, é
princípio basilar de Direito que a lei expressa sua vontade também de modo
subjetiva, pela "mens legis" (inteligência da lei).

1 Hermenê tica e Aplicação do Direito. Ed. Forense. 188Edição.
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Int rpretar é apreender a mens legis, o conteúdo espiritual da norma,
seja par fixar-lhe corretamente o sentido, seja para determinar-lhe o
tespectiv campo de incidência, ou até mesmo, em situação extrema e
especialí sima, para assimilar a sua ineficácia.

A interpretação, por excelência, é a que se baseia no elemento
ideológic , deduzindo o sentido da norma não só pela sua letra, mas, também,
pelo seu espírito, dela se extraindo tudo o que contém, implícita e

explicita ente.

outras palavras, (ta interpretação das leis não deve serformal, mas,
de tudo, real, humana, socialmente útil" (Acórdão proferido pela 33

Turma d Superior Tribunal de Justiça - STJ, em 26 de maio de 1997, tendo
como Re ator o Ministro Eduardo Ribeiro 2).

As im, para descobrir inteiramente a compreensão do verdadeiro
espírito a norma há que se reunir dois elementos, a occasio legis e a ratio
juris, be como empregar simultaneamente múltiplos processos de exegese,
sem a su remacia absoluta de algum ou a exclusão sistemática de outro, pois
é esse o nico meio de se revelar o sentido e o alcance da norma, ou seja, a
genuína azão da sua existência, afastando-se as ousadias do hermeneuta que
rendem e sejo à substituição, de fato, de uma norma por outra.

Po anto, não é suficiente determinar a finalidade prática da norma, a
fim de r constituir seu verdadeiro conteúdo, donde cumpre consultar seu
espírito a história fidedigna da razão da sua existência, que precisam ser
conhecid s pelo intérprete e expositor do Direito.

A RESTAURAÇÃO NA LPI DE 1996

. O rojeto de Lei da Propriedade Industrial, originalmente encaminhado
ao Cong esso Nacional, recepcionava o instituto jurídico da restauração nos
moldes t adicionais da legislação brasileira sobre a matéria, articulando a
fórmula m artigo imediatamente seguinte ao art. 86 e agrupando-os no texto
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legal pro osto sem qualquer separação, quer por subseção, seção, capítulo,
título ou or qualquer outra rubrica.

Co tudo, na Lei da Propriedade Industrial aprovada pelo Congresso
Nacional e sancionada pelo Exmo Senhor Presidente da República o conteúdo
normativ da restauração restou, de fato, enunciado em regra particular
articulad em um capítulo específico.

Nã obstante, um exercício comparativo entre o art. 87 da Lei de
Propried de Industrial de 1996 e os arts. 50 e 51 da Lei de Propriedade
Industria de 1970 não parece autorizar extensão tão abrangente do campo
aplicação do novo preceito concernente à restauração de pedidos de patente e
de patent s extintas como a amparada no questionado parecer jurídico, muito
embora eja induvidoso que a regra introduzida na Lei atual apresenta
distinção daquela preconizada na Lei anterior quanto à sua aplicação.

Or , o fato de o legislador, quando da redação da LPI vigente, ter
agasalha o a regra especial concernente à restauração de pedidos de patente e
de paten es em um capítulo próprio não parece declarar sua intenção de
determin r a sua incidência a todo e qualquer pedido de patente arquivado e

mesmo à atente extinta.

o ensina Carlos Maximiliarto, "Os títulos, as epígrafes e as

rubricas a lei em conjunto, ou de capítulo ou parágrafo, não fazem parte,

propria ente, da norma escrita, não foram discutidos nem votados, não

contêm u a regra explícita. Entretanto, foram presentes aos legisladores e

aceitos c mo acessórios da lei, destinados a indicar a ordem e a correção

entre as uas partes. Deve-se presumir ser a epígrafe oportuna, expressiva,

regular; a falta de argumento sólido em contrário, admite-se que apenas

compree de o objeto exato da norma, e, portanto, serve para deduzir o

sentido e o alcance desta. /I (op. cit. 1)

Or , a lei não se assimila a um manual teórico, donde a disposição de
suas reg as não é efetuada com extremo rigorismo, daí resultando a
necessid de de se atribuir ao texto legal um alcance mais amplo, ou mais
estreito, o que a epígrafe possa parecer indicar.
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certo que a disposição de uma regra no texto legal influencia na sua
ão e aplicabilidade. Todavia, é consabido que os títulos, as

pígrafes e as rubricas da lei não ampliam nem restringem o sentido das
róprias egras positivadas na norma.

A erdadeira construção interpretativa deve atender à forma exterior do
exto leg 1,preocupar-se com as acepções várias dos vocábulos, decorrente do
anejo rflativamente perfeito e do conhecimento integral das leis e usos da
inguage , a fim de descobrir qual deve ou pode ser o verdadeiro sentido de
m termo, de uma sentença ou de um dispositivo ou norma.

A RESTAURAÇÃO DOS PEDIDOS DE PATENTE

In ependentemente do processo de interpretação que se empregue e
inda qucl se elejam os múltiplos processos disponíveis, preocupando-se seja
om a letra do dispositivo legal, per se ou apreciada em conjunto com os
emais, sba com o seu espírito, a exegese que, naturalmente, emana do art. 87
a LPI, aitodas as luzes, parece ser única, não admitindo outra, como restará

videnciJdo adiante.

Da1simPles leitura sistemática da LPI deflui, com absoluta clareza, que
legisla I or ordinário, com a preocupação meditada e firme de ser bem
ompree9dido e fielmente obedecido, se esmerou em diferenciar, clara e
recisamente, mediante o uso de expressões específicas e distintas entre si, o
to de arI1Uivamentoe o ato de arquivamento definitivo de pedidos de patente,
em com· as suas correspondentes causas e efeitos.

Or" o legislador, ao utilizar expressões distintas entre si para nomear
ais atosi, é porque distintos são eles na sua essência, finalidade e
onsequência. A lei não contém palavras ou expressões inúteis ou supérfluas.
ssa é u1a valiosíssima regra de exegese.

D~I fato, o ato denominado, simplesmente, de arquivamento,
eferenci'lldo nos arts. 33, caput, 34, caput, e 86 da LPI, é aquele ato não
erminante dos pedidos de patente, ainda modificáve1 na esfera administrativa,
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seja por eio de pedido de desarquivamento, nos termos e prazo previstos no
art. 33, arágrafo único, da LPI, seja pela via recursal, nos termos e prazo
estipulad s no art. 212 da LPI, distinto e inconfundível, pois, nos seus
fundame tos e consequências, do ato denominado de arquivamento
definitiv , versado nos arts. 17, § 2°, 33, parágrafo único, 36, § 1° e 38, § 2°,
da LPI, e s que este põe termo aos pedidos de patente, encerrando a instância
administr tiva, donde passível de modificação, apenas, no âmbito do Poder
Judiciári , ex vi do disposto § 2° do art. 212 da própria Lei de regência.

As im, se a LPI distinguiu, foi por motivos de necessidade, cabendo ao
intérpret obedecer a esta realidade dogmático-jurídica, sob pena de

desvirtua a natureza da norma.

Es a diferenciação, posta no texto legal, compõe o contexto que,
visivelm nte, orientou o legislador ao disciplinar sobre o instituto da
restauraç o, pois, ao assim fazê-lo, confinou a sua aplicação ao pedidos de
patente a vo, apenas, de um daqueles atos de arquivamento. É o que se extrai
da literali ade do art. 87 da LPI, verbis:

;

"Art. 87. O pedido d~ patente e a patente poderão ser restaurados, se o

dep sitante ou o titular assifn o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da
I

not lcação do arquivamentQ do pedido ou da extinção da· patente, mediante

pa menta de retribuição esp'ecifica. "
I
I

I
Im orta, pois, concluir Jh.emmais nem menos do que o texto legal

I
exprime, , luz dos modernos prpcessos de hermenêutica, atribuindo à letra da
lei o sig ificado que verdadeir~mente lhe compete, mais amplo aqui e mais

estrito ac lá. I

I
I

Ne se exercício, subordi~ando-se o texto do art. 87 da LPI à esfera do
pensame to que o legislador, c~ncretamente, tencionou exprimir ao longo do
texto da ei, parece dedução ló~ica e absolutamente legítima que o plano da
sua incid "ncia restringe-se, tão i somente, aos pedidos de patente que tenham
sido a1v de arquivamento - dito "não definitivo" -, assim compreendido
aquele at não terminante dos ~edidos de patente, passível de modificação na
esfera ad inistrativa pela via dp recurso hierárquico, sob pena de exceder os
próprios imites desejados e efetivamente impostos pelo legislador.

I
I
I
I
I

I
!
I
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Ne se lastro, oibserva-se que a restauração não é propriamente aplicável
a todos s pedidos pe patente objeto de ato de arquivamento, devendo ser
expurgad aquele p~enunciado no art. 33, caput, da LPI, já que o legislador
ordinário reservou-lhe remédio jurídico específico, distinto do recurso
hierárqui o - o pe~ido de desarquivamento -, sob pena de consequência
jurídica d'versa - o arquivamento definitivo.

Co amparo rlesse raciocínio lógico-jurídico, parece, a toda evidência,
insustent vel a tese Ilançada no parecer vigente de que o art. 87 da LPI é
aplicável a todo e ~ualquer pedido de patente que tenha sido objeto de
arquivam nto, inclu~ive de arquivamento definitivo, assim entendido aquele
ato que põe termb aos pedidos de patente, encerrando a instância

I .

administr tiva, por força do § 2° do art. 212 da própria Lei regente, por
ampliar alcance d~ prescrição manifestamente reprimida na regra legal sob
foco, à 1 z do princ~pio segundo o qual a lei, a rigor, não contém palavras
inúteis, s pérfluas oJ desnecessárias.

!
I

j

Ou ro não é o jentendimento que deflui de uma leitura sistematizada da
LPI, pois não foi à tpa que a norma, em seus arts. 33, caput, 34, caput, e 86,
diferenci u o ato de arquivamento, e, em seus arts. 17, § 2°, 33, parágrafo

t

único, 36 § 1°e 38, ~ 2°, distinguiu o ato de arquivamento definitivo.

I

De efeito, em hão havendo elementos de convicção em sentido diverso,
I

há que s ater o intérprete à letra do texto legal, distinguindo onde a lei
distingui , restringi~do onde a lei restringiu, limitando o alcance das palavras
da lei até o seu senti40 real.

i
i
i

É to, portant~, que o legislador estabeleceu, em capítulo próprio, uma
regra esp cífica paraio instituto da restauração. Contudo, fato também é que a
aplicação da regra d9 art. 87 da LPI circunscreve-se, única e exclusivamente,
aos pedi os de paterlte alvo do ato de arquivamento que ali é, expressamente,
individu lizado, co~ exceção, como dito, daquele previsto no seu art. 33,
caput, n o se esteddendo àqueles outros, objeto de ato de arquivamento

I
definitiv , por consubstanciar ato não enfocado,>precisamente, no indigitado
dispositi o. E, se nã~ o fez a lei, não cabe ao intérprete fazê-lo.

!

!
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As Iprescrições, quando pertinentes, devem estar às escâncaras na lei,
ão sendo autorizado ao seu aplicador criá-las ou estendê-las, ignorando uma
egra exp~essa. Na aplicação da lei não cabe ao intérprete desfigurar o seu
entido, s~u espírito e seu alcance.

I
Essr' s.m.j., parece ser a melhor exegese da regra do art. 87 da LPI.

De Imais a mais, se o ato de arquivamento não fosse diverso do ato de
rquivam~nto definitivo, despiciendo seria, consequentemente, a referência
'arquiva~ento definitivo" ou "definitivamente arquivado", contida nos arts.
7, § 2°, 33, parágrafo único, 36, § 1°,38, § 2°, e 212, § 2°, da LPI.

po~?m. à guisa de mera observação, a prevalecer o entendimento que
ra se re~uta estar-se-á admitindo, em última instância, uma situação, no
ínimo, .I~nusitada,representada pela concreta possibilidade de, pela via
nfralegal, se atribuir caráter não terminativo a ato consagrado pela Lei
ederal icomo definitivo, concludente, terminante, o que, em tese,
portunizará a hipótese absurda, porém factível de concreção, de se perpetuar
m pedid~ de patente sem decisão de mérito por parte do INPI.

A RESTAURAÇÃO DAS PATENTES

No Iplano das patentes, o tema é delicado e deve ser enfrentado com
ertos te4peramentos, embora, a priori, pareça, igualmente, única, a exegese
ue se coíhe do art. 87 da LPI, seja qual for o processo de interpretação que se
tilize e rhesmo que se empreguem, simultaneamente, os múltiplos processos
isponív9is, em especial, frente aos termos do art. 78 da própria Lei Federal,
em com<i>em face dos princípios que orientam a concessão da patente.

I
i

Poi~ bem.

0+. 8: da LPI, teoricamente, preconiza a possibilidade de restauração
e patent~ extmta.

I

8
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seu turno, o art. 78 da mesma norma disciplina as causas de
a patente. São elas, in verbis:

"Art. 78. A patente extingue-se:

1- pela expiração do prazo de vigência;

fI - pela renúncia do seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

III - pela caducidade;

fV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos

no rt. 2" do art. 84 e no art. 87;

v - pela inobservância do art. 217. "

A nteligência que emerge dos preceptivos legais autoriza que se
descarte, de plano, a possibilidade de restauração de patente extinta com
fulcro no incisos I, II, III e V do dispositivo legal retrotranscrito, pelos
fundame tos que vertem linhas à frente.

Co ceitualmente, a patente é um título concedido pelo Estado, que
garante a seu titular o direito de propriedade temporária sobre um bem
imaterial, produto ou processo, que se caracterize em uma invenção
tecnológi a nova, que implique atividade inventiva, que seja suscetível de
aplicação industrial e que não incida nas proibições ao patenteamento,
enumerad s na LPI. É o que se extrai da leitura dos arts. 8° e 18 da Lei
regente.

o reqUiSIto fundamental para a concessão da patente, o Estado
impõe a i ediata divulgação do seu conteúdo, isto é, a descrição analítica e
precisa d nova tecnologia, de modo a que um técnico, com formação média
no setor ecnológico correspondente, seja capaz de reproduzi-la (art. 24 da
LPI).

Na verdade, a eXlgencia legal da prévia divulgação tem como
desiderat tomar a nova tecnologia intelectualmente disponível ao público,
para que eja ela livremente utilizada após a extinção da proteção da patente,

9



como co trapartida I ao direito de propriedade concedido, em caráter
temporári , com est~io no pressuposto de que é social e economicamente
mais pro utiva a suBstituição da exclusividade de fato imposta pelo segredo
da tecnologia, pela! exclusividade jurídica temporária sobre a tecnologia,
conferida pela patent~.,

I

Em resumo, a bropriedade outorgada pela patente confere ao seu titular
uma excl sividade l~gal, de caráter temporário, na utilização da tecnologia

patentead . I
I

Ne se sentido, la patente tem prazo de vigência certo, na forma definida
no art. 4 da LPI, n~o podendo a proteção jurídica do direito de propriedade

I

ultrapass r a duração Ilegal do título.
I

As im, a patedte extinta por decurso do prazo legal de vigência deixa
de ser aI o de tute1almonopolística pelo sistema jurídico brasileiro, pois não
mais está sujeita à irlcidência de quaisquer direitos de exclusividade, de fato
ou de dir ito, que a fJndamente.

I
I

i

Em outros te~os, a extinção da patente ao pálio do art. 78, inciso I, da
LPI, imp ica, auto~aticamente, na colocação do seu objeto em domínio
público, u seja, livremente disponível a todo e qualquer interessado,
. d"·l Imcon ICI na mente. i

j
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I
Sig ifica dize~ que qualquer um que conheça a tecnologia objeto da

patente extinta p9derá empregá-la em sua atividade econômica,
independ ntemente ~a autorização de quem quer que seja.

I

!

As im, por moitivos óbvios, parece inadmissível qualquer interpretação
que autor ze a resta~tação de patente extinta pela expiração do seu prazo de
vigência, sob pena ~e subtração de bem de domínio público vedada pela
ordem po itiva, bem ~omo de transgressão ao art. 40 da LPI, que fixa o prazo
máximo e vigêncid da patente, e, em líltima instância, de violação aos

I •

princípio nucleare~ que informam o próprio· sistema de propriedade

industrial i
i
I

I
I
I

I
I
I
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Me~mo raciocínio parece deva ser aplicado quanto à possibilidade de
estauração de patente extinta por renúncia do seu titular, prescrita no art. 78,
nciso lI, ~a LPI.

I

A rbnúncia é, por excelência, um negócio jurídico unilateral, mediante
qual o titular de um direito dele se desapossa.

I

porkm, a possibilidade da disposição do direito, regra geral, reclama
xpressa ~revisão em lei ou, minimamente, não pode encontrar vedação legal.
m outra$ palavras, o direito a ser renunciado deve ser disponível em face da
ei, não pbdendo ser indisponível por força de norma imperativa ou de ordem

I
ública, sob pena de nulidade pleno iure do ato.

I

I
I

A r~gor, são disponíveis, logo, renunciáveis, todos os direitos que se
ircunscrdvem à esfera de interesses individuais, como é o caso, por exemplo,
os direit~s de propriedade.

I
O direito de propriedade industrial, enquanto direito de propriedade, é

I .

assível qe renúncia não apenas por força de lei específica, no caso, a LPI,
as, tam~ém, em virtude da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
ivil Bra~ileiro - CC), nos termos do seu art. 1.275, que estatui:

I "Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a

pro~riedade:
I

I (. .. )
I
I

I II - pela renúncia;
I

i (. .. ) "
i
I

No ~ntanto, a validade do ato da renúncia pressupõe, ainda, que a parte
eja capaz, que a manifestação da vontade de renunciar seja livre, que haja
bediênci~ à forma prevista em lei e que o ato seja explícito, não podendo, em
ipótese 19uma, ser tácito ou presumido. _

Ass~m, a renúncia ao direito de propriedade industrial, autorizada pela
PI e pela Lei Civil Geral, uma vez formulada com observância aos
ressuposros jurídicos da sua validade, pressupõe ato voluntário e livre,

I

i

I
I 11

I
I

I
i
i
i
I



ADVOCA IA-GERAL DA UNIÃO
PROCU DORIA-GERAL FEDERAL
PROCU DORIA FEDERAL - INPI

a efetiva vontade daquele que dispõe da faculdade em seu
patrimôni jurídico e dele deseja despojar-se, donde hábil a produzir seus
efeitos ju 'dicos.

núncia vazada nessa fórmula, por conseguinte, é válida e subsiste
ainda qu o seu autor tenha a reserva mental de não querer o que manifestou.
Nesse se tido é a inteligência do art. 110 do Código Civil Brasileiro.

Co isso, a possibilidade de restauração de patente extinta por renúncia
do seu ti lar, se exequível, demandaria, necessariamente, prévio pedido de
retratação, ou desistência, da renúncia do titular do direito de propriedade
consubst ciado na patente.

Em verdade, a LPI é omissa na condução e solução dessa questão
pontual.

Co tudo, a LPI estabelece uma espécie de subsistema processual,
donde a d utrina e a jurisprudência autorizam a aplicação supletiva das regras
da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil
Brasileiro - CPC), ao rito por ela instituído.

Co sequentemente, ao se adotar os princípios e regras previstas no
CPC, enq anto fonte subsidiária das regras processuais da LPI, incabível, in
thesis, a etratação, ou desistência, da renúncia do titular do direito sobre a
patente, o menos depois de homologada pelo INPI, por se tratar de ato
processu que já produziu todos os seus efeitos jurídicos. É a inteligência
que emer e do art. 158, parágrafo único, do CPC.

Po anto, a patente extinta por renúncia do seu titular, homologada pelo
INPI, ta bém deixa de ser objeto de tutela monopolística pelo sistema
jurídico n cional, pois não mais está sujeita à incidência de quaisquer direitos
de exc1us'vidade, de fato ou de direito, que a justifique, renunciados que
foram est s pelo seu próprio titular.

12
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Lo icamente, * patente extinta com fulcro no art. 78, inciso 11,da LPI,
tem o me mo destin~ reservado àquela extinta por decurso do prazo legal de

vigência o título. I
I
I

ertinente, por conseguinte, qualquer interpretação que reconheça a
I

possibili de de re~tauração de patente extinta pela renúncia do titular,
homolog da pelo !NjPI, sob pena de subtração de bem de domínio público
vedada p la ordem positiva, bem como de ofensa ao ato jurídico perfeito e

I

acabado, utelado em sede constitucional, independentemente de contrariar,
I

também, s normas ptocessuais civis gerais.
I
I

Na mesma li4ha, parece, igualmente, intolerável interpretação que
admita a estauração Idepatente extinta com fundamento no art. 78, inciso IH,
da LPI, Dce à natureka, melhor dizendo, ante a finalidade do próprio instituto

I

da caduci ade. i
I,
i

Or , o direito 4e propriedade industrial conferido pela patente, como, a
rigor, oco e com qu~lquer outro direito da mesma natureza, também encontra

limites le ais. I
I
I
!

O rimeiro é imposto pelo princípio da função social da propriedade,
corporifi ado no art.ISo, inciso XXIH, da Constituição Federal de 1988 - ao

I

direito d propriedade sobre os bens é intrinsecamente inerente uma função
social - e da mesmJ forma, pelo princípio informador da ordem econômica

I

consagra o no art. 110, inciso H, da mesma Lei Fundamental, que evidenciam
a supre cia dos ibteresses coletivos sobre os interesses individuais ou

particular s. I

E h .1 .. I d'.m armOlllq com o tratamento constItuclOna empresta o a
proprieda e em geral, a LPI também impõe limite ao uso da patente,
determin ndo que a !patente deve ser utilizada em prol da sociedade e em
consonân ia com a ~ua finalidade, para que não se constitua em fator de
restrição liberdade ~e concorrência, igualmente garantida pela Carta Magna
. I
VIgente. i

I
i
I
I
I
I
I

I3
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AJim, em contrapartida ao direito outorgado pelo Estado, se ergue
ara o titililar da patente a obrigação da exploração do seu objeto em benefício'
o intere~se público.

A ~adUCidade,embora pressuponha a prévia concessão de licença
ompuls~ria, é, ao fim, a sanção aplicável à inação do titular quanto à esfera
ositiva da patente.

DJpiciendo, por conseguinte, maiores construções jurídicas para
ustentar la inaplicabilidade da restauração à patente extinta pela caducidade,
lém do <ilueadmiti-la, nesse contexto, seria fazer-se letra morta da garantia

I onstituc~onal do princípio do devido processo legal para os requerentes da
aducidade da patente.

I

Igu,~l sorte se entrevê à patente extinta com alicerce no art. 78, inciso V,
I a LPI, is~o é, por inobservância do art. 217 do mesmo diploma legal.

cok efeito, o art. 217 da LPI impõe à pessoa domiciliada no exterior a

brigaçãd de constituir e manter procurador devidamente qualificado e

,omiciliatlo no Brasil, com poderes para representá-la, administrativa e
udicialm6nte, inclusive para receber citações, o que, de modo algum, a
xonera do atendimento das condições estabelecidas no art. 216 da LPI

uanto aoJinstrumento outorgado para a prática de atos previstos na Lei.

DI, . d' - d '1' 1 .esnecessano, to aVIa, a apresentaçao e mu tIp os Instrumentos,
I odendo las exigências preconizadas em ambos os dispositivos legais ser
tendidas em uma única procuração, como, aliás, frequentemente ocorre.

Na realidade, o diferencial reside no fato de que o instrumento, nas
ondições de que trata o art. 216 da LPI, é exigência nuclear para a prática de
ualquer lato previsto na Lei, razão pela qual deve, necessariamente, ser
'presentado ao INPI, no prazo ali prescrito, sob pena de arquivamento
efinitivo/ do pedido de patente e de arquivamento da petição (art. 216, § 2°),
nquanto Ique o instrumento, nas bases ordenadas no art. 217 da Lei, prescinde
e apresehtação ao INPI para o exercício do procuratório, constituindo-se em
brigação! legal que emerge para a pessoa domiciliada no exterior desde o ato

I
I
I

I
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naugural no processo e se estende até o encerramento deste, portanto, a
ualquer tempo exigível, seja em sede administrativa, seja no âmbito do Poder
udiciárid.

po~ conseguinte, qualquer tese que defenda a restauração de patente
.xtinta por inobservância do comando vazado no art, 217 da LPI reflete
nteligêndia extraída à revelia da Lei de Propriedade Industrial.

Em outros dizeres, reconhecer-se a possibilidade de restauração de
atente eftinta é o mesmo que tomar letra morta o art, 217 da Lei regente,
orquant6 implicaria admitir-se o cumprimento inoportuno e intempestivo de

i brigaçã~ ordenada peremptoriamente pela própria norma, fazendo-a írrita,
, estituindo-a de qualquer efeito jurídico, com o que o aplicador do direito, em

I
ã consci~ncia, nesse caso, não pode assentir.

B I , 'd' b' ...el1ll,ate aqUIse lscursou so re matena, a ngor, Incontroversa.

C I d.c: I"" 'd' . 'd Iorno e lato, se po emlca Jun lca eXIste, resl e e a, seguramente, na
uestão doncemente à possibilidade de restauração de patente extinta com
steio no krt, 78, inciso IV, da LPI.

1
cJamente pode haver quem susteute a tese da impossibilidade da

estauração da patente extinta sob tal fundamento pela própria consequência

t
ático-jurídiCa da sua extinção, que é, justamente, a imediata supressão do
,irei to, J eliminação da tutela monopolística pelo ordenamento jurídico
rasileiro e a integração, incontinenti, do seu objeto no domínio público.

Todavia, a desaprovação dessa exegese encontra assento na
mpossibillidade de se retirar um direito de exclusividade que somente pode
er subtrJído com fundamento claro e expresso na própria Lei, o qual, in casu,
ão se mJnifesta, como se demonstrará mais adiante,

Do mesmo modo, pode haver quem confirme a possibilidade de
estauração da patente extinta com arrimo em fundamento outro, ou seja,
orque, dessa hipótese, a causa de aniquilação da patente tem origem na

I

I
I

I
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I
nobserv~ncia de requisito legal de caráter meramente formal, exigível para a
anuten~ão do direito de propriedade industrial.

i

I

Es~a vertente interpretativa, entretanto, está comprometida pelo fato de
ue admiti-la, pura e simplesmente, sem quaisquer outros subsídios que lhe
ossam d!ar supedâneo, significaria sublimar, de forma ilegítima, o interesse
ndividual, particular do titular da patente extinta na manutenção de um
onopólib, em detrimento do direito coletivo, legalmente protegido, de
xplorar Ilicitamente bem imaterial incorporado ao domínio público em
irtude dk extinção desse mesmo monopólio conferido pela patente, e, em

1
,ltima in~tância, do próprio interesse público.

A bem da verdade, tais interpretações não resistem, precisamente,
rente ao próprio comando do art. 78, inciso IV, da Lei de regência, consoante
estará ev~denciado linhas à frente.

I
Co~ toda a cautela que se põe ao intérprete, a espécie, além da exegese

ramaticéd, também pode e deve ser observada com as lentes do princípio da
I

nidade da norma. Caso contrário, ou se anunciará, nessa parte, letra morta o
I

rt. 87 daJLPI, ou se terá como mera peça de retórica o art. 78, inciso IV, do
I

esmo dlploma legal, declarando-se a inaplicabilidade, a inutilidade de um
u outro Idispositivo no sistema do direito positivo brasileiro, hipótese que,
qui, se rctpele,pelos fundamentos que seguem.

i
I

o princípio da unidade, principal cânone da hermenêutica
onstituCÍlronal, aqui encarado como uma especificação da denominada
nterpreta~ão sistemática, impõe ao intérprete apreciar a lei na sua plenitude e
ntegralid~de, ou seja, não como comandos isolados e dispersos do texto
egal, ma$, sim, como preceitos integrados a um texto unitário, harmonizando
~ventual I ponto de tensão normativa existente entre os dispositivos a
boncretiz~r, na procura do equilíbrio na sua aplicação, a fim de não negar por
ompleto laeficácia de qualquer preceito legal.

No Icampo do Direito, esse ponto de tensão é denominado de antinomia,
enômen9 repelido pelo próprio Direito, donde, a rigor, nenhuma exegese
Heve conduzir a sua materialização.

I

I
I
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I

EsJe fenômeno se concretiza quando duas regras do mesmo sistema
ormativb são conflitantes, contraditórias, dispondo uma de certa forma e a
utra dd modo diametralmente oposto, sendo, portanto, juridicamente
"mpossívbl aplicá-las a uma só vez, pois são absolutamente inconciliáveis,

I
onde não são passíveis de coexistir. Nesse caso, estar-se-á frente a uma
ntinomi* real e, portanto, insuperável.

i

PaJa solucionar esse conflito de regras, a ciência jurídica,
radicion1lmente, se socorre de variados princípios, que se situam na
imensã~ da validade das normas, mediante a aplicação hermenêutica dos
ritérios I hierárquico (lex superior derogat inferiori), cronológico (lex

osteriorlderogat priori) e da especialidade (lex specialis derogat generali).

lEnho, deparando"se com conflito do gênero, ao intérprete se impõe
plicar a Ichamada interpretação ab-rogante, a fim de eliminar uma das regras
ontradit~rias do sistema jurídico (ab-rogação simples) ou mesmo as duas
egras cohflitantes (ab-rogação dupla).

I
i

Por outro lado, a antinomia será aparente quando se entrevê
I

rancamepte permissível conciliação entre as regras antinômicas, mediante a
doção dh chamada interpretação corretiva, que conserva em vigor as regras
.ncompativeis por meio de exegese que as harmonize com o espírito da lei e
ue corr~ja a incompatibilidade, eliminando-se a antinomia, em definitivo,
ela intrddução de modificação no texto da norma.

I
I

É bvidente que, em havendo choque entre dois dispositivos de uma
esma l~i, a antinomia não pode ser solucionada pelos critérios da hierarquia
u da Isucessividade no tempo, porque tais critérios pressupõem,
becessari~mente, a existência de duas leis distintas, sendo uma de hierarquia
~-uperiorà outra na pirâmide jurídica ou sendo esta posterior à primeira.

I
Po~anto, ressalvada eventual aplicabilidade do princípio da

specialiiação e a possibilidade da interpretação corretiva, todo o
.nstrume*tal jurídico não é suficiente para solucionar antinomias no âmbito

Ie uma mesma norma legal.
I

i
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I

En~ão, no caso concreto, o primeiro passo consiste em apurar se entre
s dispo~itivos em consideração, da mesma hierarquia e vigentes ao mesmo
empo, h~ uma antinomia real e, de efeito, insolúvel, ou se entre eles se
erifica dma antinomia aparente, logo, perfeitamente superável a contradição
o âmbito normativo da LPI, do ponto de vista exegético, mediante
nterpret~ção corretiva que os harmonize e integre.

I

Se~ sombra de dúvida, do contexto literal dos art. 87 e 78, inciso IV,
a LPI, não emerge uma antinomia real.

I
Co~tudo, ao menos primafacie, parece incontroverso que o art. 87, ao

rescrever a possibilidade da restauração de patente extinta, se projeta em rota
e poten~ial conflito com o art. 78, inciso IV, da LPI, fundamentalmente pelo
róprio qonceito de extinção e as consequências jurídicas imediatas desse

A I
enomeno.

i
I
I

Coiu (apoio nesse raciocínio, já não se pode atestar com a mesma
I

eguranç~ que entre os indigitados dispositivos não se avista uma antinomia
parente,lcom ênfase, pelo fato de o art. 87 da LPI não precisar o conceito de
xtinção Ique manipula com o rigor indispensável a sua inteligibilidade,
esultandb dessa fluidez conceitual uma certa imprecisão e inadequação
cerca .delsituaçã? que nã~ poderia estar contemplada ~en~o~m sua_Iegí.timae
propnada acepçao conceItual, sob pena de se lhe atnbUIr dImensao dIversa,

I

ue vai de encontro à expressa dicção do art. 78, inciso IV, da mesma norma,
ao pró~rioespírito da Lei, se opondo, enfim, a toda a lógica do sistema de
ropried~de industrial, por descaracterizar o fenômeno da extinção da patente.

I
i
I

So* a ótica que se percebe a equação, diante da antinomia
parentedIente revelada entre tais dispositivos da LPI, das soluções
presentatlas, a que se denota a mais autorizada, razoável e mesmo lógica,
orno pre~crição ideal para rematá-la, é a aplicação da interpretação corretiva,

I
om a cdnciliação sistemática desses dispositivos legais. E, como se verá
diante, ~ão são necessários grandes esforços interpretativos para imprimir-se
bsoluta *armonia e integração entre tais dispositivos.

I

I
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I
I

CUfda-se, aqui, de disposições que têm por escopo regular situações
specíficas e distintas no plano legal. O art. 87 da LPI disciplina o instituto

I
a restauração, enquanto que o art. 78 da mesma Lei estabelece as causas
etermin~ntes da extinção da patente.

I

Aol regular o instituto da restauração, o art. 87 da LPI prescreve a
ossibilidade de se restaurar a patente no prazo de 03 (três) meses, contados
a data ~a notificação da extinção, mediante o pagamento de retribuição
specíficÁ.

I

PoJ seu turno, ao particularizar as causas determinantes da extinção da
atente, ~ art. 78, inciso IV, da LPI enuncia que a patente somente se extingue
or falta de pagamento da retribuição anual - formalidade que se impõe como
ondição [para a manutenção do direito - após o decurso de três prazos legais
ontínuo$, ou seja, daqueles dois, ordinário e extraordinário, previstos no § 2°
o seu a~. 84, e daquele fixado para a restauração da patente no seu art. 87.

I
Dal apreciação conjunta das fórmulas explícitas dos comentados

ispositi~os, apartada de qualquer interferência de aspectos conceituais, se
xtrai, imperativamente, que o art. 87 da LPI recepciona o instituto da
estauraç~o como um mecanismo destinado a impedir a extinção da patente
os caso~ de inadimplência no pagamento da retribuição anual nos prazos
rdinário le extraordinário, específicos para o cumprimento dessa formalidade
egal, fixádos no § 2° do art. 84 da Lei.

I
Em! termos outros, o efeito imediato de tais regras, pretendido pelo

egislado~ da época, foi o de assegurar ao titular da patente concedida uma
erceira e nova oportunidade para regularizar o pagamento da retribuição
nual detida, a fim de conservar o direito de propriedade que lhe foi
butorgadÓ pelo Estado.

I

Parlindo dessa premissa, que parece legítima, interpretando-se
istematidamente os aludidos· preceitos legais, se pode, então, conceber,
dequadabente e com precisão, a sua conciliação no âmbito normativo da
PI, de ~odo a eliminar ou, ao menos, minimizar qualquer conflito de ordem
onceitua~ porventura existente que possa induzir à distorção da mens legis.

I

I

I
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De fato, a partir da conciliação sistemática das regras, outro
ntendimFnto não se entrevê factível de se firmar senão o de que a extinção a
ue alude o art. 87 da LPI é um fenômeno de natureza precária e efêmera, do
ual não' se erguem os efeitos jurídicos da extinção, já que comando
specífic~ da mesma Lei - art. 78, inciso IV - somente autoriza a extinção da
atente cbm a imediata produção de todos os seus efeitos regulares depois de

I
ranscorddo, in a/bis, o derradeiro dos prazos legais para o pagamento da

I
etribuiçã10anual, que outro não é senão aquele reservado à restauração da
atente, Jrescrito no art. 87.

Dlsse juízo deflui, a todas as luzes, que a notificação da extinção da
atente pkra fins da restauração de que trata o art. 87 da LPI não consuma os
feitos lekais da extinção - pelo contrário, impede a sua ocorrência durante o
apso assiinalado para aquela providência -, logo, não é ato legítimo para
olocar @ objeto da patente em domínio público, fato que somente se
onsolidJ com a notificação da extinção da patente nos termos do art. 78,
nciso Ivl da LPI, ato que, obviamente, só produz eficácia quando precluso o
, ltimo d4queles três prazos legais para o pagamento da retribuição anual,
equencdlmente ordenados no § 2° do art. 84 e no art. 87.

P f
i o , I' fiO ..el1eltamente reverSlVe, pOIS,o con ItO aparente que, num prImeIrO

omento, se eleva entre os arts. 87 e 78, inciso IV, da LPI, sendo irrisíveis os
bstáculo[s transpostos para a sua conciliação no plano normativo da Lei
ederal. I

NJ d"d d ' fi . .c.' I . A •ao resta UVIa e que e per eltamente lactIve a conVIvenCIa
armônick e integrada de tais dispositivos no mesmo texto legal, eis que, na

Ierdade, ~omplementam um ao outro.

De I mais a mais, traçando-se um paralelo do art. 87 da Lei da
ropried~de Industrial de 1996 com os arts. 50 e 51 da Lei de Propriedade
ndustriall de 1971, percebe-se, com inteligibilidade, que a intenção do
egisladorl de 1996 foi a de recepcionar, integralmente, o conteúdo do
ornando Ilegal anterior, admitindo a possibilidade da restauração de patente
om bas~ no art. 78, inciso IV, da LPI, ou seja, por inadimplência no

20
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pagamenfo da retribuição anual no ptazo específico determinado na Lei para
essa pr9vidência, o que, aliás, representa uma tradição no direito de
propriedade industrial brasileiro.

I
Interpretação diversa, que apóie a tese de que o art. 87 da LPI não

transige bom o art. 78, inciso IV, da mesma norma, implicaria, na prática,
divisar-s6 na Lei regente uma antinomia invencível, insuperável, uma
contradiJtio in terminis, conduzindo, em última instância, ao desvirtuamento
da finaliJiade do fenômeno da extinção da patente e da própria essência do
instituto tla restauração, em flagrante descompasso com o espírito superior da

Lei. I

I
Relembre-se, por oportuno, que eventual defeito de técnica legislativa

é, na ma~oria das vezes, o fator responsável pela incerteza jurídica quanto ao
lano de incidência da norma ..

AI sabedoria da técnica legislativa reside, justamente, em regular
situações genéricas e abstratas e não em abrigar casuísmos incompatíveis com
a sua m4ns legis, donde a interpretação não deve ser construída ao abrigo
esses casuísmos, nem pode o intérprete se divorciar do princípio de
ermenêJtica segundo o qual a interpretação há de ser secundum ou proepter
egem e dunca contra legem.

P I b ' ·d b ,.ottanto, no caso, em ora possa ate estar comprometI a a oa teclllca
egislativh, a salvo está a eficácia do instituto da restauração da patente que
enha a s~a extinção notificada por falta de pagamento da retribuição anual
evida nJs prazos ordinário e extraordinário enunciados no § 2° do art. 87 da
PI, fren{e ao disposto no art. 78, inciso IV, da mesma norma.

!
I

AI di· d , ..~eor os novos argumentos co aClOna os no mento, permIte-se, com
devida ~I ênia, sustentar tese diversa daquela lançada no parecer jurídico em
omento, firmando nova interpretação do art. 87 da LPI, para delimitar o
ampo de incidência do instituto da restauração, tão somente, aos pedidos de

I
atente alvo de arquivamento, assim entendido o ato não concludente, ainda

CONCLUSÃO
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modificá el na esfera administrativa pela via recursal - não se estendendo,
portanto, aos pedidos de patente alvo do ato de arquivamento previsto no art.
33, capu , da Lei -, e às patentes que tenham a sua extinção notificada nos
termos e ara os fins da restauração de que trata o art. 87 da Lei regente.

N ssa perspectiva, salvo, pois, engano, de todo escusável, tudo leva a
recomen ar a supressão do efeito normativo atribuído, pelo então Presidente
do INPI, ao predito Parecer desta Procuradoria, datado de 02 de dezembro de
2003, be como a alteração do Ato Normativo/INPI n° 127, de 05 de março
de 1997, o que couber.

qualquer modo, em assentindo V.Sa. com o entendimento que aqui
se suste ta, recomenda-se seja ele fixado como orientação normativa, a ser
uniforme ente seguida no âmbito desta Procuradoria Federal no INPI, bem
como q dele seja cientificada, formalmente, a Diretoria de Patentes do
Instituto quanto à nova orientação jurídica, para, se for o caso, reavaliar os
question mentos postos na presente consulta.

MA E CASTRO RODRICUES
a DICONS Substituta :':"-'

Acordo com o PARECERlINPVPROC/DICONS/N°
001/2005, propondo que lhe seja dado efeito normativo.
Ao Senhor Presidente.

~

" (

. r~cf MAURO DRÉ MAIA
Procurador-Chefe em Exercício

De acordo. Dê-se efeito normativo ao
PARECERlINPVPROC/DICONS/N° 001/2005.

í2uLt::. /_~ ~
ROBERTO ~'ARlBE

Presidente
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Memo ando nO115/2005 PRiINPI
Rio de Janeiro, 14 de julho de 2005.

Da:
À:

Assunt : Publicaçãc) do PARECERlINPI/PROC/DICONS/N° 001/2005

Prezado Senhor,

1. Solicito seja publicado na Revista da Propriedade Industrial - RPI, na Seção de
Patente, bem como na Internet, o PARECERlfNPI/PROCIDICONS/N° 001/2005, cuja cópia
segue exa, e ainda; para o e-mailcgmi@inpi.gov.br.

"- \
Atenciosamente,


