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PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Divisdo de Consultoria

PARECER/INPI/PROC/DICONS/N® 001/2005.

Ref.: Pro¢esso/INPI/n° 1008/2004.

Em 19.01.2005.

Ementa: Restauragdo de pedidos de patente € de
patentes. Campo de  aplicag@o.
Inteligéncia do art. 87 da Lei de
Propriedade Industrial - LPI.

Senhor Procurador-Chefe,

Sol
objetivan
de certos
Diretoria,
02 de des
em 15 de

O

icita o atual Diretor de Patentes deste Instituto orienta¢do juridica
do dirimir dividas contemporaneamente surgidas quanto a corregéo
procedimentos administrativos a serem implementados por aquela
a fim de dar cumprimento ao Parecer desta Procuradoria, datado de
rembro de 2003, em face do efeito normativo que lhe foi atribuido,
dezembro de 2003, pelo Presidente do INPL

predito parecer, da lavra do entio Procurador-Geral, assentou

exegese do art. 87 da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade

Industrial
instituto j

- LPI), firmando interpretagdo quanto aos fatos alcangados pelo
uridico da restauragdo.

Sem embargos dos méritos que, sem duvida alguma, tributam em favor

do cong
considerd

eituado Procurador Federal, autor do pronunciamento em
¢do, com todas as vénias possiveis e imagindveis, permite-se, aqui,

firmar entendimento em sentido diametralmente contrario as doutas
colocagdes manifesitadas no ilustrado parecer.
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» 0 prisma que se percebe a questdo, a vertente interpretativa do art.
ma de regéncia, acolhida no indigitado parecer, néo se avista como a
rizada, pertinente, razoavel, ou mesmo logica, a luz dos principios
néutica, porquanto se apdia em um Unico processo interpretativo, sob
formal ou técnico-sistematico.

BREVE INTRODUCAO

. A . .qe ] ¢ . ~ ’ ’
yundo a ligio de Carlos Maximiliano', “a interpretagdo ¢ uma so;
raciona: exercita-se por vArios processos, no parecer de uns;
tros: o gramatical, ou

lolégico, e o ldgico, subdividido este, por sua vez, em logico

nte dito, e social, ou sécio-légico. A diferenca entre os dois
elementos, ou processos, consiste em que um s6 se preocupa com a

A rigor, nfio deve o intérprete se afastar das expressoes claras da lei,
salvo se absolutamente indispensavel para atingir a verdade em sua plenitude.

no da féormula explicita, gramatical, via de regra, somente se

dt)m face de mal de mais elevada e comprovada magnitude, ou seja,

de uma solugfo visivelmente contraria ao espirito dos dispositivos
legal, apreciados em conjunto.

ri passu, também ndo ¢ aconselhdvel ao intérprete trilhar em sentido
lente oposto, pois, efetivamente, o excesso de juridicidade, de apego
ras, regra geral, é contraproducente, pois pode conduzir ao
to do objetivo superior da norma legal.

fato, se, por um angulo, € principio basico de hermenéutica o de que
utiliza termo ou expressdo supérflua, bem como que ndo cumpre ao

criar prescrigdes ou postergar as existentes, por outro lado, €
basilar de Direito que a lei expressa sua vontade também de modo
, pela "mens legis” (inteligéncia da lei).

-3
v

' Hermené

utica e Aplicagdo do Direito. Ed. Forense. 18" Edigdo.
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rpretar é apreender a mens legis, o contetido espiritual da norma,
fixar-lhe corretamente o sentido, seja para determinar-lhe o

seja para
irespectivo campo de incidéncia, ou até mesmo, em situagdo extrema e
especialigsima, para assimilar a sua ineficacia.

A |interpretagio, por exceléncia, ¢ a que se baseia no elemento
ideolédgicp, deduzindo o sentido da norma néo s6 pela sua letra, mas, também,
pelo seu| espirito, dela se extraindo tudo o que contém, implicita e
explicitamente.

: Em
szm antes
Turma da
como Rel

As:
espirito d
Jjuris, ben
sem a suf
é esse O |
genuina 1
rendem e

Por
fim de r
espirito
conhecidg

Y
ao Cong]
moldes t
férmula ¢

outras palavras, “a interpretagdo das leis ndo deve ser formal, mas,
- de tudo, real, humana, socialmente util"” (Acorddo proferido pela 3°
Superior Tribunal de Justica - STJ, em 26 de maio de 1997, tendo

ator 0 Ministro Eduardo Ribeiro ?).

sim, para descobrir inteiramente a compreensdo do verdadeiro

a norma ha que se reunir dois elementos, a occasio legis € a ratio
1 como empregar simultaneamente multiplos processos de exegese,
yremacia absoluta de algum ou a exclusdo sistematica de outro, pois
inico meio de se revelar o sentido e o alcance da norma, ou seja, a
azAo da sua existéncia, afastando-se as ousadias do hermeneuta que

nsejo a substitui¢do, de fato, de uma norma por outra.

tanto, ndio é suficiente determinar a finalidade pratica da norma, a

bconstituir seu verdadeiro contetido, donde cumpre consultar seu

a historia fidedigna da razdo da sua existéncia, que precisam ser

bs pelo intérprete e expositor do Direito.

A RESTAURACAO NA LPI DE 1996

rojeto de Lei da Propriedade Industrial, originalmente encaminhado

esso Nacional, recepcionava o instituto juridico da restauragdo nos

radicionais da legislagdo brasileira sobre a matéria, articulando a

m artigo imediatamente seguinte ao art. 86 e agrupando-os no texto

% Revista d

0 STJ n° 96/249.
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legal proposto sem qualquer separagdo, quer por subsecdo, se¢do, capitulo,
titulo ou por qualquer outra rubrica.

htudo, na Lei da Propriedade Industrial aprovada pelo Congresso
e sancionada pelo Exm® Senhor Presidente da Republica o conteudo
) da restauragio restou, de fato, enunciado em regra particular
em um capitulo especifico. -

Coti
Nacional
normativ
articuladd

Nip obstante, um exercicio comparativo entre o art. 87 da Lei de
Propriedade Industrial de 1996 e os arts. 50 e 51 da Lei de Propriedade
Industrial de 1970 ndo parece autorizar extensdo tdo abrangente do campo
aplicaciio|do novo preceito concernente a restauragao de pedidos de patente e
de patentes extintas como a amparada no questionado parecer juridico, muito
embora geja induvidoso que a regra introduzida na Lei atual apresenta
distingdo |daquela preconizada na Lei anterior quanto a sua aplicacdo.

Ora, o fato de o legislador, quando da redagdo da LPI vigente, ter
agasalhado a regra especial concernente a restauragao de pedidos de patente e
de patentes em um capitulo préprio ndo parece declarar sua intencao de
determindr a sua incidéncia a todo e qualquer pedido de patente arquivado e
mesmo a patente extinta.

Como ensina Carlos Maximiliano, “Os titulos, as epigrafes e as
rubricas da lei em conjunto, ou de capitulo ou pardgrafo, ndo fazem parte,
ente, da norma escrita, ndo foram discutidos nem votados, ndo

propria
ma regra explicita. Entretanto, foram presentes aos legisladores e

contém u

aceitos ¢
entre as
regular;
compreer
sentido e

Or:
suas reg
necessidg
estreito, ¢

hmo acessorios da lei, destinados a indicar a ordem e a corregdo

suas partes. Deve-se presumir ser a epigrafe oportuna, expressiva,

na falta de argumento sélido em contrdrio, admite-se que apenas
\de o objeto exato da norma, e, portanto, serve para deduzir o

o alcance desta."” (0p. cit. N

, a lei ndo se assimila a um manual tedrico, donde a disposicdo de
ras nio & efetuada com extremo rigorismo, dai resultando a
de de se atribuir ao texto legal um alcance mais amplo, ou mais
lo que a epigrafe possa parecer indicar.
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certo que a disposigio de uma regra no texto legal influencia na sua
cdo e aplicabilidade. Todavia, é consabido que os titulos, as
e as rubricas da lei ndo ampliam nem restringem o sentido das

préprias regras positivadas na norma.

rerdadeira construgdo interpretativa deve atender a forma exterior do
], preocupar-se com as acepgdes vérias dos vocabulos, decorrente do
-lativamente perfeito e do conhecimento integral das leis e usos da
h, a fim de descobrir qual deve ou pode ser o verdadeiro sentido de
| de uma sentenga ou de um dispositivo ou norma.

A RESTAURACAO DOS PEDIDOS DE PATENTE

Independentemente do processo de interpretagdo que se empregue €
ainda quel se elejam os multiplos processos disponiveis, preocupando-se seja
~om a letra do dispositivo legal, per se ou apreciada em conjunto com 0s
demais, seja com o seu espirito, a exegese que, naturalmente, emana do art. 87
da LPI, altodas as luzes, parece ser unica, ndo admitindo outra, como restara

2'
evidenciado adiante.

Dalsimples leitura sistematica da LPI deflui, com absoluta clareza, que
b legislador ordinario, com a preocupagdo meditada e firme de ser bem
compreendido e fielmente obedecido, se esmerou em diferenciar, clara e
precisamente, mediante o uso de expressdes especificas e distintas entre si, 0
hto de arduivamento e o ato de arquivamento definitivo de pedidos de patente,
bem como as suas correspondentes causas e efeitos.

1, 0 legislador, ao utilizar expressdes distintas entre si para nomear
tais atos, é porque distintos sdo eles na sua esséncia, finalidade e
consequéncia. A lei ndo contém palavras ou expressdes imiteis ou supérfluas.
Essa é uma valiosissima regra de exegese.

Or:

De| fato, o ato denominado, simplesmente, de arquivamento,
referenciado nos arts. 33, caput, 34, caput, e 86 da LPI, é aquele ato ndo
terminante dos pedidos de patente, ainda modificavel na esfera administrativa,

T ————
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seja por theio de pedido de desarquivamento, nos termos e prazo previstos no
art. 33, paragrafo tinico, da LPI, seja pela via recursal, nos termos e prazo
estipuladps no art. 212 da LPI, distinto e inconfundivel, pois, nos seus

fundameritos e consequéncias, do ato denominado de arquivamento
definitivd, versado nos arts. 17, § 2°, 33, paragrafo unico, 36, § 1° e 38, § 2°,

daLPl, e
administr

s que este pde termo aos pedidos de patente, encerrando a instancia
ativa, donde passivel de modificagdo, apenas, no ambito do Poder

Judiciarid, ex vi do disposto § 2° do art. 212 da prépria Lei de regéncia.

Assim, se a LPI distinguiu, foi por motivos de necessidade, cabendo ao
intérpretel obedecer a esta realidade dogmatico-juridica, sob pena de
desvirtuar a natureza da norma.

, Esda diferenciaciio, posta no texto legal, comple o contexto que,
visivelmente, orientou o legislador ao disciplinar sobre o instituto da
restauracio, pois, ao assim fazé-lo, confinou a sua aplica¢do ao pedidos de
patente alvo, apenas, de um daqueles atos de arquivamento. E 0 que se extrai

da literali

dep

dade do art. 87 da LPI, verbis:

“Art. 87. O pedido de patente e a patente poderdo ser restaurados, se 0
psitante ou o titular asszlp o requerer, dentro de 3 (trés) meses, contados da

notificagdo do arquivamento do pedido ou da extingdo da patente, mediante
pagamento de retribui¢do esp;ecz'ﬁca. 7

Importa, pois, concluir rilem mais nem menos do que o texto legal

exprime,

4 luz dos modernos processos de hermenéutica, atribuindo a letra da

lei o sigdificado que verdadelramente lhe compete, mais amplo aqui € mais

estrito ac

Ne
pensamer
texto da
* sua incidg
sido alva
aquele at
esfera adl
proprios |

4. i

sse exercicio, subordiﬁando -se o texto do art. 87 da LPI a esfera do
1to que o legislador, concretamente, tencionou exprimir ao longo do
el, parece deducao loglca e absolutamente legitima que o plano da
éncia restringe-se, tao somente, aos pedidos de patente que tenham
de arquivamento - dito “n3o definitivo” -, assim compreendido
b ndo terminante dos pedidos de patente, passivel de modifica¢do na
ministrativa pela via do recurso hierarquico, sob pena de exceder os
imites desejados e efetlvamente impostos pelo legislador.
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bserva-se que a restauragdo néo é propriamente aplicavel
de patente objeto de ato de arquivamento, devendo ser

b aquele prenunciado no art. 33, caput, da LPL, ja que o legislador
reservou-lhe remédio juridico especifico, distinto do recurso

hierarqui¢o - o pedido de desarquivamento -, sob pena de consequéncia

juridica diversa - 0 ar

quivamento definitivo.

Com amparo nesse raciocinio 16gico-juridico, parece, a toda evidéncia,
insustentavel a tese

aplicavel
arquivam
ato que

administr
ampliar 0
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E fato, portant

regra esp
aplicacao

ecifica para

lancada no parecer vigente de que o art. 87 da LPI ¢
qualquer pedido de patente que tenha sido objeto de
ive de arquivamento definitivo, assim entendido aquele

forca do § 2° do art. 212 da prépria Lei regente, por

alcance de prescrigio manifestamente reprimida na regra legal sob

ipio segundo o qual a lei, a rigor, ndo contém palavras
| desnecessarias.

entendimento que deflui de uma leitura sistematizada da
0a que a norma, em seus arts. 33, caput, 34, caput, € 86,
arquivamento, e, em seus arts. 17, § 2° 33, paragrafo

§ 1°¢ 38, § 2°, distinguiu o ato de arquivamento definitivo.

efeito, em nao havendo elementos de convicgdo em sentido diverso,
ater o mterprete 3 letra do texto legal, distinguindo onde a lei
do onde a lei restringiu, limitando o alcance das palavras

1o real.

0, que o legislador estabeleceu, em capitulo proprio, uma
o instituto da restauragio. Contudo, fato também € que a

da regra do art. 87 da LPI circunscreve-se, unica e exclusivamente,

o aos pedidos de patente, encerrando a instdncia

aos pedidos de patente alvo do ato de arquivamento que ali €, expressamente,
individualizado, com excegdo, como dito, daquele previsto no seu art. 33,
caput, n3o se estemdendo aqueles outros, objeto de ato de arquivamento
definitivg, por consubstanmar ato nio enfocado, precisamente, no indigitado
dispositivo. E, se ndo o fez a lei, ndo cabe ao intérprete fazé-lo.
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prescri¢des, quando pertinentes, devem estar as escancaras na lei,
) autorizado ao seu aplicador crid-las ou estendé-las, ignorando uma
ressa. Na aplicagdo da lei ndo cabe ao intérprete desfigurar o seu
eu espirito e seu alcance.

a, s.m.jv., parece ser a melhor exegese da regra do art. 87 da LPL

mais a mais, se o ato de arquivamento ndo fosse diverso do ato de

rquivamento definitivo, despiciendo seria, consequentemente, a referéncia

sento definitivo” ou “definitivamente arquivado”, contida nos arts.

17, § 2°, 33, paragrafo tinico, 36, § 1°, 38, § 2° e212,§2°dalPL

fim, 4 guisa de mera observagdo, a prevalecer o entendimento que
futa estar-se-4 admitindo, em ultima instincia, uma situa¢do, no
inusitada, representada pela concreta possibilidade de, pela via
| se atribuir carter nfo terminativo a ato consagrado pela Lei
como definitivo, concludente, terminante, o que, em tese,
ar4 a hipétese absurda, porém factivel de concregdo, de se perpetuar
y de patente sem decisdo de mérito por parte do INPL

A RESTAURACAO DAS PATENTES
plano das patentes, o tema é delicado e deve ser enfrentado com

\peramentos, embora, a priori, pareca, igualmente, inica, a exegese
he do art. 87 da LPI, seja qual for o processo de interpretagado que se

utilize e mesmo que se empreguem, simultaneamente, os multiplos processos

is, em especial, frente aos termos do art. 78 da propria Lei Federal,
» em face dos principios que orientam a concessdo da patente.

s bem.

rt. 87 da LPI, teoricamente, preconiza a possibilidade de restauragao
> extinta.
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Por

seu turno, o art. 78 da mesma norma disciplina as causas de

extin¢do da patente. S3o elas, in verbis:

no a

: A ]
descarte,
fulcro no
fundamen

Cot
garante a
imaterial,
tecnologic
aplicagdo
enumerad
regente.

Cor
impde a i

“Art. 78. A patente extingue-se:
I-  pela expiragio do prazo de vigéncia;
II-  pela renincia do seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

II-  pela caducidade,;

IV - pela falta de pagamento da retribui¢do anual, nos prazos previstos
rt. 2°do art. 84 e no art. 87;

V- pelainobservincia do art. 217.”

nteligéncia que emerge dos preceptivos legais autoriza que se
de plano, a possibilidade de restauragdo de patente extinta com
s incisos I, II, III e V do dispositivo legal retrotranscrito, pelos

tos que vertem linhas a frente.

iceitualmente, a patente é um titulo concedido pelo Estado, que
b seu titular o direito de propriedade temporaria sobre um bem
produto ou processo, que se caracterize em uma invengdo
a nova, que implique atividade inventiva, que seja suscetivel de
industrial e que n3o incida nas proibigdes ao patenteamento,
as na LPL. E o que se extrai da leitura dos arts. 8° e 18 da Lei

no requisito fundamental para a concessdo da patente, o Estado
mediata divulgagio do seu conteudo, isto €, a descri¢do analitica e

precisa da nova tecnologia, de modo a que um técnico, com formag@o media
no setor fecnoldgico correspondente, seja capaz de reproduzi-la (art. 24 da

LPI).

Na

verdade, a exigéncia legal da prévia divulgacdo tem como

desideratq tornar a nova tecnologia intelectualmente disponivel ao publico,
para que seja ela livremente utilizada apés a extingdo da protegdo da patente,

|
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ao direito de propriedade concedido, em carater

temporarip, com estelo no pressuposto de que € social e economicamente
mais produtiva a substituicdo da exclusividade de fato imposta pelo segredo
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pela patente.

exclusividade juridica temporaria sobre a tecnologia,

resumo, a propriedade outorgada pela patente confere ao seu titular

isividade legal, de carater temporario, na utilizagdo da tecnologia

a patente tem prazo de vigéncia certo, na forma definida
o podendo a protegdo juridica do direito de propriedade
legal do titulo.

te extinta por decurso do prazo legal de vigéncia deixa
monopolistica pelo sistema juridico brasileiro, pois nédo
cidéncia de quaisquer direitos de exclusividade, de fato
indamente.

108, a extingdo da patente ao palio do art. 78, inciso I, da
aticamente, na colocagdo do seu objeto em dominio
vremente disponivel a todo e qualquer interessado,

que qualquer um que conhega a tecnologia objeto da
vdera empregi-la em sua atividade econdmica,
a autorizagdo de quem quer que seja.

tivos Obvios, parece inadmissivel qualquer interpretagao

1ze a restauragao de patente extinta pela expiragdo do seu prazo de
sob pena de subtracio de bem de dominio publico vedada pela

como de transgressdo ao art. 40 da LPI, que fixa o prazo

le v1gen01a da patente, e, em ultlma instancia, de violagdo aos

que informam o proprio - sistema de propriedade

10
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Meémo raciocinio parece deva ser aplicado quanto a possibilidade de
1estaurag:ao de patente extinta por rentncia do seu titular, prescrita no art. 78,

inciso II, da LPIL

enuncia é, por exceléncia, um negécio juridico unilateral, mediante

itular de um direito dele se desapossa.

ém, a possibilidade da disposig¢do do direito, regra geral, reclama
revisdo em lei ou, minimamente, ndo pode encontrar vedagdo legal.
palavras, o direito a ser renunciado deve ser disponivel em face da
»dendo ser indisponivel por for¢a de norma imperativa ou de ordem
bb pena de nulidade pleno iure do ato.

igor, sdo disponiveis, logo, renunciaveis, todos os direitos que se
vem a esfera de interesses individuais, como é o caso, por exemplo,
»s de propriedade.

No

Lasn w0 Y

Ass

e

)ressupos

O direito de propriedade industrial, enquanto direito de propriedade, €
passivel de renuncia ndo apenas por forca de lei especifica, no caso, a LPI,
mas, também, em virtude da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cddigo
Civil Brasileiro - CC), nos termos do seu art. 1.275, que estatui:

“Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Codigo, perde-se a

propriedade:

()

1l -
()"

pela renuncia;

entanto, a validade do ato da renincia pressupde, ainda, que a parte

seja capaz, que a manifestagdo da vontade de renunciar seja livre, que haja
)bediéncia a forma prevista em lei e que o ato seja explicito, ndo podendo, em
lipétese alguma, ser tacito ou presumido.

im, a renuncia ao direito de propriedade industrial, autorizada pela

PI e pela Lei Civil Geral, uma vez formulada com observancia aos

tos juridicos da sua validade, pressupde ato voluntario e livre,
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refletindo a efetiva vontade daquele que dispde da faculdade em seu
patrimdnio juridico e dele deseja despojar-se, donde hébil a produzir seus

efeitos juridicos.

A tenuncia vazada nessa férmula, por conseguinte, ¢ valida e subsiste
ainda que o seu autor tenha a reserva mental de ndo querer o que manifestou.
Nesse sentido € a inteligéncia do art. 110 do Cédigo Civil Brasileiro.

isso, a possibilidade de restaurag@o de patente extinta por reniincia
lar, se exequivel, demandaria, necessariamente, prévio pedido de
ou desisténcia, da renuncia do titular do direito de propriedade
ciado na patente.

o

Em| verdade, a LPI é omissa na conducio e solu¢do dessa questdo
pontual.

Contudo, a LPI estabelece uma espécie de subsistema processual,
donde a doutrina e a jurisprudéncia autorizam a aplicag¢@o supletiva das regras
da Lei nP 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Cddigo de Processo Civil
Brasileiro| - CPC), ao rito por ela instituido.

Consequentemente, ao se adotar os principios e regras previstas no
CPC, enguanto fonte subsidiaria das regras processuais da LPI, incabivel, in
thesis, a tetratagdo, ou desisténcia, da renuncia do titular do direito sobre a
patente, d0 menos depois de homologada pelo INPI, por se tratar de ato
processual que ja produziu todos os seus efeitos juridicos. E a inteligéncia
que emerge do art. 158, paragrafo unico, do CPC.

Portanto, a patente extinta por renuncia do seu titular, homologada pelo
INPI, também deixa de ser objeto de tutela monopolistica pelo sistema
juridico nacional, pois ndo mais esta sujeita & incidéncia de quaisquer direitos
de exclusividade, de fato ou de direito, que a justifique, renunciados que
foram este¢s pelo seu proprio titular.

2
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) patente extinta com fulcro no art. 78, inciso II, da LPI,
» reservado aquela extinta por decurso do prazo legal de

Impertinente, por conseguinte, qualquer interpretagdo que reconheca a
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tauragdo de patente extinta pela renincia do titular,
PI, sob pena de subtragio de bem de dominio publico
ositiva, bem como de ofensa ao ato juridico perfeito e
1 sede constitucional, independentemente de contrariar,

IS NOrmas processuais civis gerais.

ha, pareée, igualmente, intolerdvel interpretagdo que
de patente extinta com fundamento no art. 78, inciso III,
za, melhor dizendo, ante a finalidade do préprio instituto

, 0 direito de propriedade industrial conferido pela patente, como, a
e com qualquer outro direito da mesma natureza, também encontra

mposto pelo principio da fungdo social da propriedade,

.15°, inciso XXIII, da Constitui¢ao Federal de 1988 - ao

le sobre os bens ¢ intrinsecamente inerente uma fungio

social - e| da mesma forma, pelo principio informador da ordem econémica
consagrado no art. 170, inciso II, da mesma Lei Fundamental, que evidenciam

particular

Em
proprieda
determina
COnsonang
restrigdo ¢
vigente.

harmonia
de em ger
ndo que a

cia com a |
i liberdade de concorréncia, igualmente garantida pela Carta Magna

cia dos interesses coletivos sobre os interesses individuais ou

com o tratamento constitucional emprestado a
al, a LPI também impde limite ao uso da patente,
patente deve ser utilizada em prol da sociedade e em
sua finalidade, para que ndo se constitua em fator de
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im, em contrapartida ao direito outorgado pelo Estado, se ergue

1lar da patente a obrigacdo da exploragdo do seu objeto em beneficio -
se publico.

caducidade, embora pressuponha a prévia concessio de licenca
:ompulsé‘ria, ¢, ao fim, a sangdo aplicavel a inagdo do titular quanto a esfera
positiva da patente.

piciendo, por conseguinte, maiores construgdes juridicas para

sustentar a inaplicabilidade da restauragdo a patente extinta pela caducidade,
além do que admiti-la, nesse contexto, seria fazer-se letra morta da garantia
constitucional do principio do devido processo legal para os requerentes da

e da patente.

al sorte se entrevé a patente extinta com alicerce no art. 78, inciso V,
to €, por inobservancia do art. 217 do mesmo diploma legal.

n efeito, o art. 217 da LPI impde & pessoa domiciliada no exterior a

de constituir e manter procurador devidamente qualificado e

domiciliado no Brasil, com poderes para representd-la, administrativa e
udicialmente, inclusive para receber citagdes, o que, de modo algum, a
lo atendimento das condi¢des estabelecidas no art. 216 da LPI

instrumento outorgado para a pratica de atos previstos na Lei.

necessario, todavia, a apresentacdo de multiplos instrumentos,

as exigéncias preconizadas em ambos os dispositivos legais ser

em uma Unica procurag¢do, como, alias, frequentemente ocorre.

realidade, o diferencial reside no fato de que o instrumento, nas
de que trata o art. 216 da LPI, é exigéncia nuclear para a pratica de
ato previsto na Lei, razdo pela qual deve, necessariamente, ser

presentado ao INPI, no prazo ali prescrito, sob pena de arquivamento

do pedido de patente e de arquivamento da petigdo (art. 216, § 2°),

que o instrumento, nas bases ordenadas no art. 217 da Lei, prescinde
ntacdo ao INPI para o exercicio do procuratério, constituindo-se em

legal que emerge para a pessoa domiciliada no exterior desde o ato

14
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no processo e se estende até o encerramento deste, portanto, a
tempo exigivel, seja em sede administrativa, seja no &mbito do Poder

Por, conseguinte, qualquer tese que defenda a restauragdo de patente
extinta por inobservancia do comando vazado no art. 217 da LPI reflete
inteligéncia extraida a revelia da Lei de Propriedade Industrial.

outros dizeres, reconhecer-se a possibilidade de restauragdo de

patente extinta é o mesmo que tornar letra morta o art. 217 da Lei regente,
porquanto implicaria admitir-se o cumprimento inoportuno e intempestivo de
obrigacdo ordenada peremptoriamente pela prépria norma, fazendo-a irrita,

o0-a de qualquer efeito juridico, com o que o aplicador do direito, em

53 consciéncia, nesse caso, ndo pode assentir.

Bem, até aqui se discursou sobre matéria, a rigor, incontroversa.

Como de fato, se polémica juridica existe, reside ela, seguramente, na
questdo concernente & possibilidade de restauragdo de patente extinta com
esteio no art. 78, inciso IV, da LPL

Certamente pode haver quem sustente a tese da impossibilidade da
restauragdo da patente extinta sob tal fundamento pela prépria consequéncia
fatico-juridica da sua extingfo, que é, justamente, a imediata supressdo do
direito, a eliminagdo da tutela monopolistica pelo ordenamento juridico
brasileiro|e a integragdo, incontinenti, do seu objeto no dominio publico.

Todavia, a desaprovagdo dessa exegese encontra assento na
impossibilidade de se retirar um direito de exclusividade que somente pode
ser subtraido com fundamento claro e expresso na propria Lei, o qual, in casu,
ndo se manifesta, como se demonstrara mais adiante.

Do| mesmo modo, pode haver quem confirme a possibilidade de
restauracdo da patente extinta com arrimo em fundamento outro, ou seja,
porque, nessa hipétese, a causa de aniquilagdo da patente tem origem na
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ncia de requisito legal de carater meramente formal, exigivel para a
30 do direito de propriedade industrial.

a vertente interpretativa, entretanto, estd comprometida pelo fato de
ti-la, pura e simplesmente, sem quaisquer outros subsidios que lhe

hossam dar supedédneo, significaria sublimar, de forma ilegitima, o interesse
ndividual, particular do titular da patente extinta na manutengdo de um

o, em detrimento do direito coletivo, legalmente protegido, de
licitamente bem imaterial incorporado ao dominio publico em
a extingdo desse mesmo monopdlio conferido pela patente, e, em
tAncia, do proprio interesse publico.

bem da verdade, tais interpretagbes ndo resistem, precisamente,
préprio comando do art. 78, inciso IV, da Lei de regéncia, consoante
idenciado linhas a frente.

n toda a cautela que se pde ao intérprete, a espécie, além da exegese
1, também pode e deve ser observada com as lentes do principio da
a norma. Caso contrario, ou se anunciara, nessa parte, letra morta o
LPI, ou se tera como mera pega de retdrica o art. 78, inciso IV, do
ploma legal, declarando-se a inaplicabilidade, a inutilidade de um
dispositivo no sistema do direito positivo brasileiro, hipotese que,
pele, pelos fundamentos que seguem.

principio da unidade, principal - canone da hermenéutica

onal, aqui encarado como uma especificagdo da denominada
cdo sistematica, impde ao intérprete apreciar a lei na sua plenitude e
ade, ou seja, ndo como comandos isolados e dispersos do texto
5, sim, como preceitos integrados a um texto unitéario, harmonizando
ponto de tensdo normativa existente entre os dispositivos a
1, na procura do equilibrio na sua aplicagdo, a fim de néo negar por
a eficacia de qualquer preceito legal. '

campo do Direito, esse ponto de tensdo é denominado de antinomia,
repelido pelo proprio Direito, donde, a rigor, nenhuma exegese

leve conduzir a sua materializagdo.
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Esse fendmeno se concretiza quando duas regras do mesmo sistema
normativo sio conflitantes, contraditorias, dispondo uma de certa forma e a
outra de modo diametralmente oposto, sendo, portanto, juridicamente
1mposs1vel aplicé-las a uma sé vez, pois sdo absolutamente inconciliaveis,
donde no sio passiveis de coexistir. Nesse caso, estar-se-a. frente a uma

antinomia real e, portanto, insuperavel.

Para solucionar esse conflito de regras, a ciéncia juridica,
tradicionalmente, se socorre de variados principios, que se situam na
dimensdo da validade das normas, mediante a aplicagdo hermenéutica dos
critérios | hierarquico (lex superior derogat inferiori), cronologico (lex
posterior derogat priori) e da especialidade (lex specialis derogat generali).
Entdo, deparando-se com conflito do género, ao intérprete se impde
aplicar a chamada interpretagdo ab-rogante, a fim de eliminar uma das regras -
contraditorias do sistema juridico (ab-rogagdo simples) ou mesmo as duas
regras conflitantes (ab-rogacdo dupla). |

Por outro lado, a antinomia serd aparente quando se entrevé
francamente permissivel conciliagdo entre as regras antinomicas, mediante a
adogdo da chamada interpretagdo corretiva, que conserva em vigor as regras
incompativeis por meio de exegese que as harmonize com o espirito da lei e
que corrija a incompatibilidade, eliminando-se a antinomia, em definitivo,
pela introdugdo de modificagdo no texto da norma.

E evidente que, em havendo choque entre dois dispositivos de uma
mesma lei, a antinomia ndo pode ser solucionada pelos critérios da hierarquia
ou da |sucessividade no tempo, porque tais critérios pressupdem,
necessariamente, a existéncia de duas leis distintas, sendo uma de hierarquia
superior a outra na pirdmide juridica ou sendo esta posterior a primeira.

Portanto, ressalvada eventual aplicabilidade do principio da
especializacgdo e a possibilidade da interpretacdo corretiva, todo o
instrumental juridico ndo € suficiente para solucionar antinomias no dmbito

de uma mesma norma legal.
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Entfo, no caso concreto, o primeiro passo consiste em apurar se entre
os dispositivos em consideragdo, da mesma hierarquia e vigentes a0 mesmo
tempo, ha uma antinomia real e, de efeito, insoluvel, ou se entre eles se
verifica uma antinomia aparente, logo, perfeitamente superavel a contradi¢do
no ambito normativo da LPI, do ponto de vista exegético, mediante
mterpreta;gﬁo corretiva que os harmonize e integre.

Sell]n sombra de divida, do contexto literal dos art. 87 e 78, inciso IV,
da LPI, ndo emerge uma antinomia real. ’

Contudo, ao menos prima facie, parece incontroverso que o art. 87, ao
prescrever a possibilidade da restauragdo de patente extinta, se projeta em rota
de potencial conflito com o art. 78, inciso IV, da LPI, fundamentalmente pelo
proprio conceito de extingdo e as consequéncias juridicas imediatas desse

fenémen?.

Cor"n ‘apoio nesse raciocinio, j4 ndo se pode atestar com a mesma
seguranca que entre os indigitados dispositivos ndo se avista uma antinomia
aparente, com énfase, pelo fato de o art. 87 da LPI néo precisar o conceito de
extingdo |que manipula com o rigor indispensdvel a sua inteligibilidade,
resultando dessa fluidez conceitual uma certa imprecisdo e inadequacdo
acerca de|situagdo que ndo poderia estar contemplada sendo em sua legitima e
apropriada acep¢do conceitual, sob pena de se lhe atribuir dimensdo diversa,
que vai de encontro a expressa dicgdo do art. 78, inciso IV, da mesma norma,
e a0 proprio espirito da Lei, se opondo, enfim, a toda a légica do sistema de
propriedade industrial, por descaracterizar o fendmeno da extingdo da patente.

Sob a Otica que se percebe a equacdo, diante da antinomia
aparentemente revelada entre tais dispositivos da LPI, das solugdes
apresentadas, a que se denota a mais autorizada, razodvel e mesmo logica,
como prescri¢do ideal para remata-la, € a aplicag@o da interpretagdo corretiva,
com a conciliagio sistematica desses dispositivos legais. E, como se vera
diante, n3o sdo necessarios grandes esforgos interpretativos para imprimir-se
absoluta harmonia e integrag¢do entre tais dispositivos.
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ida-se, aqui, de disposi¢des que tém por escopo regular situagdes

especificas e distintas no plano legal. O art. 87 da LPI disciplina o instituto

ra¢do, enquanto que o art. 78 da mesma Lei estabelece as causas
ntes da extingdo da patente.

regular o instituto da restauracdo, o art. 87 da LPI prescreve a
lade de se restaurar a patente no prazo de 03 (trés) meses, contados
da notificacdo da extingdo, mediante o pagamento de retribuigdo
1. '

seu turno, ao particularizar as causas determinantes da extin¢do da
art. 78, inciso IV, da LPI enuncia que a patente somente se extingue
de pagamento da retribui¢do anual - formalidade que se impde como
para a manutengdo do direito - apds o decurso de trés prazos legais
, ou seja, daqueles dois, ordinario e extraordinario, previstos no § 2°
. 84, e daquele fixado para a restauracdo da patente no seu art. 87.

apreciagdo conjunta das férmulas explicitas dos comentados
os, apartada de qualquer interferéncia de aspectos conceituais, se
iperativamente, que o art. 87 da LPI recepciona o instituto da
10 como um mecanismo destinado a impedir a extingdo da patente
de inadimpléncia no pagamento da retribui¢do anual nos prazos
e extraordinario, especificos para o cumprimento dessa formalidade
\dos no § 2° do art. 84 da Lei.

termos outros, o efeito imediato de tais regras, pretendido pelo
da época, foi o de assegurar ao titular da patente concedida uma

lerceira €

1
| .

anual de
outorgadg
Par
sistematic
1dequada
_P], de m

conceitual

Vi

nova oportunidade para regularizar o pagamento da retribuigio
da, a fim de conservar o direito de propriedade que lhe foi
) pelo Estado.

tindo dessa premissa, que parece legitima, interpretando-se
amente os aludidos - preceitos legais, se pode, entdo, conceber,
mente e com precisdo, a sua conciliagdo no admbito normativo da
odo a eliminar ou, a0 menos, minimizar qualquer conflito de ordem
| porventura existente que possa induzir a distor¢do da mens legis.
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!

De
entendim
que alude

fato, a partir da conciliacdo sistematica das regras, outro
ento ndo se entrevé factivel de se firmar sendo o de que a extingdo a
> 0 art. 87 da LPI € um fendmeno de natureza precaria e efémera, do
qual ndo se erguem os efeitos juridicos da extingdo, ji4 que comando
especifico da mesma Lei - art. 78, inciso IV - somente autoriza a extingdo da
patente com a imediata produgdo de todos os seus efeitos regulares depois de
transcorri;do, in albis, o derradeiro dos prazos legais para o pagamento da
retribuicdo anual, que outro ndo € sendo aquele reservado a restauragdo da
patente, prescrito no art. 87.

Desse juizo deflui, a todas as luzes, que a notificagdo da extingdo da
patente para fins da restauracdo de que trata o art. 87 da LPI ndo consuma os
efeitos legais da extingdo - pelo contrario, impede a sua ocorréncia durante o
lapso assinalado para aquela providéncia -, logo, ndo é ato legitimo para
colocar o! objeto da patente em dominio publico, fato que somente se
consolida com a notificacdo da extingdo da patente nos termos do art. 78,
INCisSO IVL da LPI, ato que, obviamente, s6 produz eficacia quando precluso o
(iltimo déqueles trés prazos legais para o pagamento da retribuicdo anual,

sequencie’tlmente ordenados no § 2° do art. 84 e no art. 87.

Per‘feitamente reversivel, pois, o conflito aparente que, num primeiro
momento, se eleva entre os arts. 87 e 78, inciso IV, da LPI, sendo irrisiveis os
obstadculos transpostos para a sua conciliagdo no plano normativo da Lei
Federal.

) resta duvida de que ¢ perfeitamente factivel a convivéncia
a e integrada de tais dispositivos no mesmo texto legal, eis que, na
complementam um ao outro.

Na
harmoénic
verdade, «

mais a mais, tragando-se um paralelo do art. 87 da Lei da
de Industrial de 1996 com os arts. 50 e 51 da Lei de Propriedade
de 1971, percebe-se, com inteligibilidade, que a inten¢do do
de 1996 foi a de recepcionar, integralmente, o conteudo do

De
Proprieda
Industrial
egislador

comando
com base

legal anterior, admitindo a possibilidade da restauragdo de patente
> no art. 78, inciso IV, da LPI, ou seja, por inadimpléncia no
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pagamento da retribui¢do anual no prazo especifico determinado na Lei para
essa providéncia, o que, alids, representa uma tradicdo no direito de

propriedade industrial brasileiro.

Interpretacdo diversa, que apdie a tese de que o art. 87 da LPI ndo
transige com o art. 78, inciso IV, da mesma norma, implicaria, na prética,
divisar-se na Lei regente uma antinomia invencivel, insuperavel, uma
contradictio in terminis, conduzindo, em ultima instincia, ao desvirtuamento
da finalidade do fen6meno da extin¢do da patente e da propria esséncia do
instituto da restauragdo, em flagrante descompasso com o espirito superior da
Lei. -

Relembre-se, por oportuno, que eventual defeito de técnica legislativa
¢, na maioria das vezes, o fator responsavel pela incerteza juridica quanto ao
plano de incidéncia da norma. :

A |sabedoria da técnica legislativa reside, justamente, em regular
situagOes| genéricas e abstratas e ndo em abrigar casuismos incompativeis com
a sua mens legis, donde a interpretagdo ndo deve ser construida ao abrigo
desses casuismos, nem pode o intérprete se divorciar do principio de
hermenéutica segundo o qual a interpretagdo ha de ser secundum ou proepter
legem e nunca contra legem.

Portanto, no caso, embora possa até estar comprometida a boa técnica
legislativa, a salvo esta a eficicia do instituto da restauragdo da patente que
tenha a sua extin¢do notificada por falta de pagamento da retribuigdo anual
devida nos prazos ordinério e extraordindrio enunciados no § 2° do art. 87 da
LPI, frente ao disposto no art. 78, inciso IV, da mesma norma.

'CONCLUSAO

A teor dos novos argumentos colacionados no mérito, permite-se, com
a devida vénia, sustentar tese diversa daquela lancada no parecer juridico em
comento,| firmando nova interpretacdo do art. 87 da LPI, para delimitar o
campo de incidéncia do instituto da restauragdo, tdo somente, aos pedidos de
patente alvo de arquivamento, assim entendido o ato ndo concludente, ainda
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el na esfera administrativa pela via recursal - ndo se estendendo,

aos pedidos de patente alvo do ato de arquivamento previsto no art.
2
para os fins da restauragdo de que trata o art. 87 da Lei regente.

da Lei -, e as patentes que tenham a sua extingdo notificada nos

ssa perspectiva, salvo, pois, engano, de todo escusavel, tudo leva a
lar a supressdo do efeito normativo atribuido, pelo entdo Presidente
ao predito Parecer desta Procuradoria, datado de 02 de dezembro de
m como a alteracdo do Ato Normativo/INPI n°® 127, de 05 de margo
no que couber.

qualquer modo, em assentindo V.Sa. com o entendimento que aqui
a, recomenda-se seja ele fixado como orientagdo normativa, a ser

mente seguida no ambito desta Procuradoria Federal no INPI, bem

como que dele seja cientificada, formalmente, a Diretoria de Patentes do

Instituto
questiond

Sul

D=

quanto a nova orientagdo juridica, para, se for o caso, reavaliar os
mentos postos na presente consulta.

censura.

E CASTRO RODRIGUES
Chefe Ha DICONS Substituta ~.>

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/DICONS/N°
001/2005, propondo que lhe seja dado efeito normativo.

Ao Senhor Presidente.
¢

C_/)7 MAURO SGDRE MAIA

Procurador-Chefe em Exercicio

De acordo. Dé-se efeito normativo ao

PARECER/INPI/PROC/DICONS/N® 001/2005.

M
/ol
ROBERTO JAGUARIBE
Presidente
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Memof

Da: Pr
A

Assuntq

1.
Patente

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
' INSTITUTO NACIONAL DA PROPR[EDADE INDUSTRIAL
i PRESIDENCIA .
Prag:a Maud, 7 ~ 10° andar — Sala 1013 ~ 20.083-900 — Centro — Rio de Janeiro/RJ.
Tels.: (21) 2139-3121/2139-3117 - E-Mail: inpipres@inpi.gov.br

ando n° 115/2005 PR/INPI »
Rio de Janeiro, 14 de julho de 2005.

esidéncia
GMI

: Publicagio do PARECER/INPI/PROC/DICONS/N® 001/2005
Prezaﬂo Senhor,

Solici:to seja publicado na Revista da Propriedade Industrial - RPI, na Se¢do de
5, bem como na Internet, o PARECER/INPI/PROC/DICONS/N® 001/2005, cuja cdpia

segue ahexa, e ainda _para o e-mail cgmi@inpi.gov.br.

Atenciosamente,

Beakini - 2004\ 04 - PublicatSo 03 RP.doc

J



