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EMBARGOS DE DIVERGENCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
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9.279/1996 (ARTS. 56, § 12, E 118). COMPETENCIA DA JUSTICA FEDERAL. USURPACAO.
INOCORRENCIA. AUSENCIA DE PARTICIPACAO DO INPI NA DEMANDA.

1. Acdo ajuizada em 11/6/2007. Embargos de divergéncia interpostos em 3/5/2022.
Autos encaminhados a Relatora em 16/5/2022.

2. O proposito recursal consiste em definir se é possivel a arguicdo de nulidade como
matéria de defesa em acdo de infracdo de desenho industrial.

3. A Lei 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial - exige, como regra, a participa¢do do
INPI, autarquia federal, nas acdes que objetivam a declaracdo de nulidade de direitos da
propriedade industrial (marca, patente e desenho industrial), de modo que é da Justica
Federal a competéncia para processar e julgar tais demandas.

4. Esse mesmo diploma legal, no entanto, contém ressalva expressa no que diz respeito,
especificamente, as patentes e aos desenhos industriais, autorizando a arguicdo de
nulidade pelo réu, em acao de infracdo, como matéria de defesa. Nessas hipdteses, como
a relacdo juridica processual ndo é integrada pelo INPI, ndo ha falar em usurpacdao de
competéncia da Justica Federal.

5. O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pela Justica
Estadual, por ocorrer em carater incidental, somente opera efeitos inter partes, podendo
servir, exclusivamente, como fundamento condutor do julgamento de improcedéncia dos
pedidos deduzidos na correlata acdo de infracdo.

6. Ademais, havendo autorizagdo expressa na Lei 9.279/1996 acerca da possibilidade de
arguicdo de nulidade de patentes e de desenhos industriais como matéria de defesa,
obstar os efeitos da norma em questdo resultaria em indevida restricdio do direito
fundamental a ampla defesa, em clara violagdo ao disposto no art. 59, LV, da Constituicao
da Republica.
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7. Embargos de divergéncia conhecidos e providos.
ACORDAO

Vistos e relatados estes autos em que sdo partes as acima indicadas, acordam
0os Ministros da SEGUNDA SECAO do Superior Tribunal de Justica, prosseguindo o
julgamento, apds o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Marco Buzzi acompanhando a
Sra. Ministra Relatora, por unimidade, conhecer dos embargos de divergéncia e dar-lhes
provimento, para o fim de, reconhecendo a possibilidade de arguicao de nulidade de
desenho industrial como matéria de defesa, nos termos do art. 56, § 12, e 118 da Lei
9.279/1996, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que analise a
invalidade apontada pelos embargantes, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Jodo Otavio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araujo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Marco Aurélio Bellizze
votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bdas Cueva.

Brasilia, 12 de junho de 2024.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
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EMBARGOS DE DIVERGENCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. ACAO DE ABSTENCAO DE USO E
INDENIZATORIA. ALEGACAO DE NULIDADE COMO MATERIA DE DEFESA.
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INDUSTRIAIS (HIPOTESE DOS AUTOS). REGRA EXPRESSA DA LEl 9.279/1996
(ARTS. 56, § 12, E 118). COMPETENCIA DA JUSTICA FEDERAL. USURPACAO.
INOCORRENCIA. AUSENCIA DE PARTICIPACAO DO INPI NA DEMANDA.

1. Acdo ajuizada em 11/6/2007. Embargos de divergéncia interpostos em
3/5/2022. Autos encaminhados a Relatora em 16/5/2022.

2. O propdsito recursal consiste em definir se é possivel a arguicdo de
nulidade como matéria de defesa em acao de infracdo de desenho industrial.

3. A Lei 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial - exige, como regra, a
participacdo do INPI, autarquia federal, nas a¢des que objetivam a declaracao
de nulidade de direitos da propriedade industrial (marca, patente e desenho
industrial), de modo que é da Justica Federal a competéncia para processar e
julgar tais demandas.

4. Esse mesmo diploma legal, no entanto, contém ressalva expressa no que
diz respeito, especificamente, as patentes e aos desenhos industriais,
autorizando a arguicdo de nulidade pelo réu, em acao de infracdao, como
matéria de defesa. Nessas hipdteses, como a relagao juridica processual ndo é
integrada pelo INPI, ndo ha falar em usurpacdo de competéncia da Justica
Federal.

5. O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pela
Justica Estadual, por ocorrer em carater incidental, somente opera efeitos
inter partes, podendo servir, exclusivamente, como fundamento condutor do
julgamento de improcedéncia dos pedidos deduzidos na correlata acdo de
infracdo.

6. Ademais, havendo autorizacdo expressa na Lei 9.279/1996 acerca da



possibilidade de arguicdo de nulidade de patentes e de desenhos industriais
como matéria de defesa, obstar os efeitos da norma em questdo resultaria
em indevida restricdao do direito fundamental a ampla defesa, em clara
violagcdo ao disposto no art. 52, LV, da Constituicdao da Republica.

7. Embargos de divergéncia conhecidos e providos.

RELATORIO

Cuida-se de embargos de divergéncia interpostos por BRAVO & BRAVO
CALCADOS EIRELI e OUTROS contra acorddo proferido pela Quarta Turma.

Acao: de obrigacdo de ndo fazer cumulada com perdas e danos,
ajuizada por ANTONIO A. DE FREITAS - ME em face dos embargantes, em razdo de
infracdo a registro de desenho industrial.

Sentenca: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar
0s embargantes, solidariamente, a reparar os danos materiais causados a
embargada.

Acdrdao: negou provimento a apelacdo interposta pelos embargantes
e deu provimento a apelacdo interposta pela embargada, para condenar aqueles
ao pagamento de indenizagdo por danos morais no valor de RS 30.000,00 (trinta
mil reais).

Embargos de declaragao: interpostos pelos embargantes, foram
rejeitados.

Decisao Monocratica: negou provimento ao recurso especial
interposto pelos embargantes.

Acordao embargado: negou provimento ao agravo interno

interposto pelos embargantes, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - ACAO ORDINARIA - DECISAO
MONOCRATICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGENCIA DOS REUS.

1. O Tribunal local dirimiu a matéria submetida a sua apreciacdo,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessarios a integral solucdo da
lide. Ndo havendo qualquer omissdo, contradicdo, obscuridade ou erro material no
aresto recorrido, inocorrente a ofensa ao artigo 535 do CPC/73.

2. Na espécie, o Tribunal estadual, ao negar provimento ao recurso de
apelacdo dos insurgentes, confirmou haver de identidade entre o produto fabricado
pela autora e o comercializado pelos réus, ora agravantes, e concluiu pela existéncia
de contrafacdo e concorréncia desleal. A reforma do aresto, neste aspecto,
demanda incursdo no acervo probatdrio dos autos, providéncia inviavel de ser



adotada em sede de recurso especial, ante o ébice da Simula 7 desta Corte.

3. De acordo com orientac¢do deste Superior Tribunal de Justica, "o dano
moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a
existéncia de contrafagdo (dano moral in re ipsa), dispensando a prova de
efetivo prejuizo” (Agint no REsp 1537883/PR, Rel. Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA
TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019). Precedentes.

4. A atual jurisprudéncia do STJ firmou entendimento segundo o qual,
embora o art. 56, § 12, da Lei 9.279/96 preveja a possibilidade de se alegar, em
matéria de defesa, a nulidade da patente, a melhor interpretacdo a ser dada ao
aludido dispositivo legal é no sentido de que essa alegacdo deve se dar em agdo
autdbnoma a ser ajuizada perante a Justica Federal. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(Agint no REsp n. 1.332.417/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)

Embargos de divergéncia: alegam divergéncia entre o acérddo
embargado e aquele proferido por ocasidao do julgamento do recurso especial n.
1.843.507/SP (Terceira Turma, DJe 29/10/2020). Sustenta que, ao contrario do
quanto decidido no particular, afigura-se possivel a arguicdo de nulidade de
patente e de desenho industrial como matéria de defesa em acdes de infracdo,
conforme expressamente disposto nos arts. 56, § 12, e 118 da Lei 9.279/1996 e
reconhecido pelo acérddo paradigma.

Contrarrazées: a embargada deixou transcorrer in albis o prazo legal
para impugnacao.

Parecer do Ministério Publico Federal: pelo conhecimento e
provimento dos embargos.

E o relatorio.

VOTO

O propdsito recursal consiste em definir se é possivel a arguicdo de

nulidade como matéria de defesa em acao de infracao de desenho industrial.

1. DA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGENCIA.

1. Verifica-se dos autos que, entre os acordaos confrontados, ha
identidade de base fatica apta a autorizar o conhecimento da presente

insurgéncia, uma vez que, em ambas as hipdteses, se decidiu acerca da



possibilidade ou n3ao de invocagao de nulidade de registro de desenho industrial
como matéria de defesa em acao de infracdo a direito de propriedade industrial.

2. Quanto a questdo controvertida, constata-se haver duas solugdes
divergentes no ambito desta Corte Superior: de um lado, a Quarta Turma
entendeu ndo ser possivel a arguicdo de nulidade de desenho industrial como
matéria de defesa; de outro, a Terceira Turma possui entendimento atual no
sentido da possibilidade de tal alegacdo.

3. Presente a divergéncia entre 6rgaos fracionarios que compdem a

Segunda Secdo, impde-se o conhecimento destes embargos.

2. DA SOLUCAO DA DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL.

4. Procedendo-se a um breve histérico da questdo controvertida no
ambito do STJ, verifica-se, num primeiro momento, a existéncia de julgados
reconhecendo a possibilidade de arguicao de nulidade como questdo prejudicial
em acdes de infragdo de patentes (ajuizadas perante a Justica Estadual), ainda
que a invalidade de tal direito, com efeito erga omnes, somente pudesse ser

declarada em acdo propria, de competéncia da Justica Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA. DECLARACAO DA
NULIDADE DA PATENTE COMO QUESTAO PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
COMPETENCIA DO JUIZO ESTADUAL.

[...]

3. Havendo autorizagao legal (art. 56, § 1°, da Lei 9.279/96)
para a arguicdao de nulidade da patente como matéria de defesa e,
consequentemente, para o acolhimento da manifestacdao pelo Juizo
civel, com a suspensao dos efeitos por ela gerados, nao ha como
concluir que a patente s6 deixa de gerar seus regulares efeitos quando
anulada em agao prépria, perante a Justica Federal.

4. A nulidade da patente, com efeito erga omnes, sé pode ser
declarada em acao prépria, proposta pelo INPl, ou com sua
intervengao, perante a Justica Federal. Porém, o reconhecimento da
nulidade como questao prejudicial, com a suspensao dos efeitos da
patente, pode ocorrer na Justica comum estadual. Precedentes.

[...]

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 526.187/SP, Quarta Turma, DJ de 3/9/2007, sem destaque
no original)

CONFLITO DE COMPETENCIA. ACAO CIVIL PUBLICA VISANDO A



SUSPENSAO DA COBRANCA DE ROYALTIES. DECLARACAO DA NULIDADE DA PATENTE

APENAS COMO QUESTAO PREJUDICIAL. COMPETENCIA DA JUSTICA ESTADUAL.

A nulidade da patente, com efeito erga omnes, s6 pode ser
declarada em acao proépria, proposta pelo INPlI, ou com sua
intervengcao - quando nao for ele o autor -, perante a Justica Federal
(Lei 9.279/96, art. 57). Porém, o reconhecimento da nulidade como
questao prejudicial, com a suspensao dos efeitos da patente, pode
ocorrer na Justica Estadual. Precedentes.

Agravo Regimental improvido.

(AgRg no CC 115.032, Segunda Secdo, DJe 29/11/2011, sem destaque no
original)

5. Em ag¢Bes versando sobre violagdo de marca, todavia, esta Corte
posicionava-se em sentido contrario, sustentando a tese de que a Justica Estadual,
em acao de infracdo, ndo poderia deixar de reconhecer a validade ou a eficacia do
registro respectivo, uma vez que competiria somente a Justica Federal, em acdo
propria e com a participacdo do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI),
processar e julgar demanda ajuizada com essa finalidade. Nessa linha intelectiva,
confira-se: REsp 325.158/SP (Terceira Turma, DJ 9/10/2006) e REsp 136.812/SP
(Terceira Turma, DJ 2/4/2007).

6. Com a apreciagdo do REsp 1.132.449/PR (Terceira Turma, Dle

23/3/2012), o entendimento retro destacado acabou sendo estendido também as

a¢des que versavam sobre infracdo de patentes e de desenhos industriais, de

modo que ndo seria possivel ao juizo estadual, independentemente do direito de
propriedade industrial objeto da alegada violacdo, examinar a invalidade em

carater incidental (suscitada como matéria de defesa). Eis a ementa do julgado:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. REGISTRO
DE DESENHO INDUSTRIAL E DE MARCA. ALEGADA CONTRAFACAO. PROPOSITURA DE
ACAO DE ABSTENCAO DE USO. NULIDADE DO REGISTRO ALEGADO EM MATERIA DE
DEFESA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL, COM REVOGACAO DE LIMINAR
CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REVESAO DO JULGAMENTO.
NULIDADE DE PATENTE, MARCA OU DESENHO DEVE SER ALEGADA EM ACAO
PROPRIA, PARA A QUAL E COMPETENTE A JUSTICA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. A alegacdo de que é invalido o registro, obtido pela titular de marca,
patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em agdo propria,
para a qual é competente a Justica Federal. Ao juiz estadual ndo é possivel,
incidentalmente, considerar invalido um registro vigente, perante o INPI.
Precedente.

2. A impossibilidade de reconhecimento incidental da nulidade do
registro ndo implica prejuizo para o exercicio do direito de defesa do réu de uma



acdo de abstencdo. Nas hipdteses de registro irregular de marca, patente ou
desenho, o terceiro interessado em produzir as mercadorias indevidamente
registrada deve, primeiro, ajuizar uma acdo de nulidade perante a Justica Federal,
com pedido de antecipacdo dos efeitos da tutela. Assim, todo o peso da
demonstracdo do direito recairia sobre o suposto contrafator que, apenas depois de
juridicamente respaldado, poderia iniciar a comercializagdo do produto.

3. Autorizar que o produto seja comercializado e que apenas depois, em
matéria de defesa numa acdo de abstencdo, seja alegada a nulidade pelo suposto
contrafeitor, implica inverter a ordem das coisas. O peso de demonstrar os
requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da marca e cria-se, em favor do
suposto contrafeitor, um poderoso fato consumado: eventualmente o prejuizo que
ele experimentaria com a interrupgdao de um ato que sequer deveria ter se iniciado
pode impedir a concessdo da medida liminar em favor do titular do direito.

4. Recurso especial provido, com o restabelecimento da decisdo
proferida em primeiro grau.

7. Ocorre, todavia, que, em momento posterior, quando do julgamento
do REsp 1.843.507/SP (DJe 29/10/2020), a Terceira Turma, retomando a
controvérsia acerca da possibilidade de arguicdo incidental de invalidade de
direitos de propriedade industrial, no intuito de aperfeicoar os contornos juridicos
de cada hipdtese especifica (marca, patente e desenho industrial), manifestou
entendimento, a unanimidade, no sentido de que, muito embora a Lei 9.279/1996
(arts. 57, 118 e 175) determine que as acdes de nulidade de patentes, desenhos
industriais e marcas devam ser ajuizadas perante a Justica Federal, ndo se pode
olvidar que existe ressalva expressa em seu texto no que concerne as

patentes e aos desenhos industriais, no sentido de autorizar ao réu que

invogue a nulidade, em acdo de infracdo, como matéria de defesa, sem a
necessidade de participacdao do INPI na demanda.

8. Nesse julgamento, vale frisar, também ficou assentado que o
reconhecimento incidenter tantum da invalidade nao opera efeitos para
além da relacgao juridica processual no curso da qual fora invocada (isto é, a
decisao da Justica Estadual ndo declara, erga omnes, a nulidade do registro de
desenho industrial ou da carta-patente), servindo, apenas, como fundamento
para o julgamento de improcedéncia do pedido formulado pelo autor
(titular do direito de propriedade industrial).

9. Assim foi redigida a ementa do recurso em questao:



RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE E
DESENHO INDUSTRIAL. ALEGACAO DE POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
INCIDENTAL DA NULIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO CURSO
DE ACAO DE INFRACAO EM TRAMITE NA JUSTICA ESTADUAL. ARTS 56, § 12, E 118
DA LEI N. 9.279/96. REDACAO CLARA DA LEI NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE
ARGUICAO DE NULIDADE COMO MATERIA DE DEFESA. RESSALVA APLICAVEL
APENAS A PATENTES E A DESENHOS INDUSTRIAIS. RESSALVA NAO APLICAVEL A
MARCAS.

1. A Lei n. 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial - exige, como regra, a
participacdo do INPI, autarquia federal, nas a¢bes de nulidade de direitos da
propriedade industrial.

2. Nos termos dos arts. 57, 118 e 175 da Lei n. 9.279/96, as a¢des de
nulidade de patentes, desenhos industriais e de marcas devem ser propostas
perante a Justica Federal.

3. Esse mesmo diploma legal, no entanto, faz uma ressalva expressa no
gue diz respeito as patentes e aos desenhos industriais, ao possibilitar a arguicdo de
sua nulidade pelo réu, em acao de infracdo, como matéria de defesa, dispensando,
excepcionalmente, portanto, a participacdo do INPI.

4. Essa ressalva ndo é aplicavel as marcas.

5. O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais
pelo juizo estadual, por ocorrer apenas "incidenter tantum", ndo faz coisa julgada e
ndo opera efeitos para fora do processo, tendo apenas o conddo de levar a
improcedéncia do pedido veiculado na acdo de infracdo.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

10. O entendimento precitado, convém mencionar, foi reafirmado por
ocasido do julgamento do REsp 1.832.502/SP (Terceira Turma, DJe 27/10/2022).

11. Adentrando no mérito da questdo controvertida, importa consignar
que a Lei 9.279/1996, em seu Titulo Il (“Das Marcas”), Capitulo XI (“Da Nulidade
de Registro”), dispde, sem excepcionar qualquer situacdo, que “A acao de nulidade
do registro [de marca] serd ajuizada no foro da justica federal e o INPI, quando nado
for autor, intervira no feito” (art. 175, caput).

12. Todavia, no que concerne as patentes e aos desenhos industriais, ha
particularidades na LPI que obstam a aplicacao da mesma diretriz interpretativa,
conforme sera explicitado na sequéncia deste voto.

13. Antes disso, porém, € preciso salientar as diferencas de natureza e
de finalidade existentes entre os trés direitos de propriedade industrial (marca,
patente e desenho industrial). Sobre o tema, convém transcrever trecho do

brilhante voto apresentado pelo saudoso Min. Sanseverino na ocasido do



julgamento do recurso especial anteriormente citado:

Embora os trés institutos caracterizem-se por serem direitos da
propriedade industrial, submetidos, todos, a disciplina da Lei n. 9.279/96, é inegavel
gue a marca, a patente e o desenho industrial apresentam natureza e finalidade
muito distintas, a demandar um exame mais detalhado de sua regulamentacéo.

A marca confere ao seu titular o direito de fazer uso exclusivo de um
determinado sinal em produtos ou servicos semelhantes aqueles por ele
identificados. Sua finalidade primordial é evitar a ocorréncia de confusdo, do que
decorre uma protecdo bipartida: com a exclusividade, protege-se o consumidor,
gue, por meio do signo, tem condicBes de saber a origem comercial dos bens e
servicos e, assim, reproduzir com seguranga suas experiéncias prévias de consumo;
e protege-se também o titular da marca, que pode impedir que terceiros se
aproveitem indevidamente dos investimentos feitos por ele na construcdo da
qualidade de seus produtos e da sua propria identidade perante seu publico
consumidor. Uma vez que a marca se destina a criacdo de um vinculo entre o signo
e o produto por ele identificado, ela ndo é temporaria, vale dizer, embora o registro
tenha vigéncia de 10 anos, ele pode ser prorrogado indefinidas vezes.

Diferentemente, a patente e o desenho industrial ndo se dirigem a
construcdo de uma associacdo a ser feita no mercado consumidor.

Eles constituem direitos de exclusividade temporarios, conferidos com a
finalidade de incentivar o desenvolvimento tecnoldgico.

O titular da patente e do desenho industrial tem, por meio da
exclusividade conferida pelo Estado, uma vantagem competitiva, o que lhe
possibilita recuperar os investimentos anteriormente realizados em pesquisa e
desenvolvimento, bem como na atividade criativa.

A patente protege a invencdo e o modelo de utilidade, enquanto o
desenho industrial protege a forma plastica ornamental de determinados produtos.

Esses direitos sdo, por sua propria esséncia, necessariamente
temporarios, tendo a duragdo maxima de 20 anos, no caso das patentes de
invencdo, de 15 anos, no caso de patentes de modelo de utilidade, e de 25 anos, no
caso de desenho industrial.

Em razdo das diferencas intrinsecas a cada um desses direitos da
propriedade industrial, apenas superficialmente indicadas acima, a Lei n. 9.279/96
cuidou de regulamenta-los separadamente, destinando, a cada um deles, um titulo
especifico: as patentes sdo reguladas no Titulo |, os desenhos industriais no Titulo Il
e as marcas no Titulo Il

(REsp 1.843.507/SP, DJe 29/10/2020)

14. Nessa linha, verifica-se que, conquanto a Lei de Propriedade
Industrial determine que as acdes que objetivem, especificamente, a declaracdo de
nulidade — seja de marcas, seja de patentes ou de desenhos industriais — devam
ser ajuizadas na Justica Federal, com a participacao do INPI (arts. 57, caput, 118 e
175, caput), o art. 56, § 19, do mesmo diploma legal contém norma expressa,

aplicavel tdo somente a controvérsias envolvendo patentes e desenhos industriais,

autorizando a arguicao de invalidade, a qualquer tempo, como



matéria de defesa:

Art. 56. A acdo de nulidade podera ser proposta a qualquer tempo da
vigéncia da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo interesse.

§ 12 A nulidade da patente podera ser arguida, a qualquer
tempo, como matéria de defesa.

Art. 118. Aplicam-se a acdo de nulidade de registro de
desenho industrial, no que couber, as disposi¢coes dos arts. 56 e 57.

15. No que concerne as marcas, por outro lado, a lei de regéncia é
silente quanto a possibilidade de invocacdo da nulidade de forma incidental pelo
réu em acao de infracao.

16. Em suma, e nas palavras do saudoso professor DENIS BORGES
BARBOSA (citado pelo e. Min. Sanseverino no voto em referéncia), “E_assente

em granito que é possivel suscitar nulidade incidental de patentes:

(CP1/96) Art. 56. § 12 A nulidade da patente podera ser arguida a qualquer tempo,

como matéria de defesa. [...] Mas nada parecido existe na lei em vigor

quanto a nulidade incidental de marcas”.

17. Isso significa que a Lei 9.279/1996 prevé, explicitamente, duas vias
processuais para arguicao de invalidade: uma — relativa a marcas, patentes e
desenhos industriais — consistente no ajuizamento de acdo especifica, na Justica
Federal, contra o titular do direito (com efeitos erga omnes); e outra — restrita a
patentes e desenhos industriais — consistente na invocacdao da nulidade, como
matéria de defesa, no curso de acdo proposta na Justica Estadual contra o infrator
do direito de propriedade industrial (com efeitos inter partes).

18. E, assim dispondo referida lei, ndo se pode falar em usurpacao de
competéncia da Justica Federal, haja vista que, na hipotese de arguicao incidental
de nulidade, a participacdo do INPI na demanda ndo constitui exigéncia legal,
sendo tal situacao excepcionada especificamente pela prépria LPI em seus arts. 56,
§ 19, e 118 (anteriormente citados).

19. Outrossim, conforme referido linhas atras, a nulidade suscitada como

matéria de defesa, caso reconhecida pelo juizo estadual, ndo conduzird a



declaracdo, com efeito erga omnes, da nulidade do registro (ou da carta-
patente), mas servira, exclusivamente, como fundamento para o julgamento de
improcedéncia do pedido de abstencdo de uso e/ou de indenizacdo formulado
pelo titular do direito.

20. Nesse norte, confira-se a licdo de LUIZ GUILHERME LOUREIRO em
seus comentarios ao art. 56 da LPI:

Constituindo  uma simples questdo prejudicial, o juiz deve
necessariamente apreciar a arguicdo antes de prolatar a sentenca final. Se ele
reconhecer que a patente é nula, a acdao de contrafagcido ou de
indenizagdo sera necessariamente julgada improcedente. No entanto,
sobre a nulidade assim reconhecida nao incide a forga julgada e,
portanto, seus efeitos ndo se projetam para fora do processo e a
questao pode ser apreciada novamente em outro processo.

(A Lei de Propriedade Industrial Comentada. Sdo Paulo: Editora Lejus,
1999, p. 130)

21. Ademais, consoante afirmado no acérddo paradigma, havendo
autorizacdo expressa na Lei 9.279/1996 acerca da possibilidade de arguicdo de
nulidade de patentes e de desenhos industriais como questao incidental em acdes
de infracdo, impedir a concretizacao da norma resultaria em indevida restricdo ao
direito fundamental do réu a ampla defesa, em clara violacdo ao disposto no art.
59 LV, da Constituicdo da Republica.

22. Desse modo, no intuito de manter a posicao atual perfilhada pelos
integrantes da Terceira Turma, imp0e-se reconhecer que assiste razdao aos

embargantes, uma vez que, no particular, a controvérsia decorre de ac¢do de

abstencdo de uso de desenho industrial e o acérddao embargado afastou a

possibilidade da arguicao incidental da nulidade do registro.

3. DISPOSITIVO.

Forte nessas raz6es, CONHECO dos embargos de divergéncia e DOU-
LHES PROVIMENTO, para o fim de, reconhecendo a possibilidade de arguicdo
de nulidade de desenho industrial como matéria de defesa, nos termos do art. 56,
§ 19, e 118 da Lei 9.279/1996, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de

origem para que analise a invalidade apontada pelos embargantes.
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VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI:

Eminentes pares,

Formulou-se pedido de vista em razdo de embargos de divergéncia
manejados pelos insurgentes contra acérdédo da eg. Quarta Turma que, sob a Relatoria
deste signatario, trilhou compreensao segundo a qual ” embora o art. 56, § 1°, da Lei
9.279/96 preveja a possibilidade de se alegar, em matéria de defesa, a nulidade da
patente, a melhor interpretagdo a ser dada ao aludido dispositivo legal é no sentido de
que essa alegacgédo deve se dar em agdo autbnoma a ser ajuizada perante a Justica
Federal.”

Em tempo e apenas para recapitular, registra-se que ANTONIO A. DE
FREITAS - ME ajuizou, em face de BRAVO & BRAVO CALCADOS EIRELI e
OUTROS, acdo de obrigacdo de nao fazer c/c perdas e danos, na qual alegou a
ocorréncia de atos ilicitos praticados pelos réus, consubstanciados em concorréncia
desleal e na contrafacdo da marca denominada "Freeday"” e dos desenhos industriais
dos modelos de ténis identificados como "Element”, de propriedade/titularidade do
autor. Destacou, nesse contexto, a concessdo pelo INPl e, em seu favor, dos
respectivos registros das marcas e desenhos industriais objetos da presente discussao.
Requereu, assim, a procedéncia do pedido a fim de obstar a utilizagdo indevida dos

registros e a condenacao dos réus em danos materiais e morais. (fls. 1/22)

Apos a instrugéo, o togado de origem acolheu, em parte, o pleito a fim de

condenar os réus a respectiva reparagao material do dano decorrente da utilizagao



indevida de produto industrial devidamente registrado em favor do autor. (fls. 387/391)
Interpostos, por ambas as partes, recursos de apelagéao (fls. 397/407 e 411/446), o eg.
Tribunal de origem, por unanimidade, negou provimento ao apelo dos réus e deu
provimento ao recurso do autor a fimde reconhecer os danos morais e, por
conseguinte, impor a reparagdo no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (fls.
525/549) Os aclaratorios opostos foram rejeitados. (fls. 571/576)

Dai o recurso especial manejado pelos ora embargantes - BRAVO &
BRAVO CALCADOS EIRELI e OUTROS - no qual apontaram, além da negativa de
prestacao jurisdicional, ofensa aos artigos 128, 293, 326, 333, |, 460 e 535 do CPC/73;
56, § 1°, 95, 96, § 1°, § 3°, 97, 98, 104, 112, § 1°, 118, 208 € 210 da Lei 9.279/96; 402 e
927 do CC/02.

Sustentaram, em linhas gerais, a possibilidade de alegar, em matéria de
defesa, anulidade do registro de desenho industrial da embargada. Destacaram,
outrossim, que seria possivel a combinacdo de elementos criativos necessarios a
formatagcao, confeccdo e comercializagdo dos produtos (ténis) objetos da discussao.
Acrescentaram, pontualmente, que “comprovada a exaustdo a circunstancia de néao
haver ilicitude na conduta da Recorrente, que esta agindo regularmente, além de néo
estar configurado, ou sequer descrito, qualquer dano que possa ter sido experimentado

pela Recorrida". Pediram, assim, a reforma do julgado. (fls. 581/606)

Sem contrarrazdes (fl. 637). Apdés a decisdo de admissdo do recurso

especial (fls. 639/643, e-STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justica.

Por meio de deliberagdo monocratica (fls. 644/653, e-STJ), este signatario
desproveu o reclamo sob o fundamento de que n&o houve a negativa de prestagéo
jurisdicional e, ainda, aplicou, na hipotese, os ébices dos enunciados das Sumulas 7 e
83 do STJ, notadamente porquanto o eg. Tribunal de origem adotou orientagéo desta
Casa segundo a qual a alegagdo de nulidade de patente industrial deveria ser
manejada em acao autbnoma perante a justica federal.

Interposto agravo interno (fls. 657/679), a eg. Quarta Turma, por
unanimidade de votos, negou-lhe provimento. (fls. 688/700)

A ementa do julgado esta assim redigida:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - ACAO ORDINARIA -
DECISAO MONOCRATICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGENCIA DOS REUS.

1. O Tribunal local dirimiu a matéria submetida a sua apreciagao, manifestando-
se expressamente acerca dos temas necessarios a integral solugéo da lide. Nao
havendo qualquer omissao, contradicdo, obscuridade ou erro material no aresto



recorrido, inocorrente a ofensa ao artigo 535 do CPC/73.

2. Na espécie, o Tribunal estadual, ao negar provimento ao recurso de apelagao
dos insurgentes, confirmou haver de identidade entre o produto fabricado pela
autora e o comercializado pelos réus, ora agravantes, e concluiu pela existéncia
de contrafacdo e concorréncia desleal. A reforma do aresto, neste aspecto,
demanda incursdo no acervo probatério dos autos, providéncia inviavel de ser
adotada em sede de recurso especial, ante o ébice da Sumula 7 desta Corte.

3. De acordo com orientagao deste Superior Tribunal de Justica, "o dano moral
por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existéncia
de contrafagao (dano moral in re ipsa), dispensando a prova de efetivo prejuizo”
(Agint no REsp 1537883/PR, Rel. Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA,
julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019). Precedentes.

4. A atual jurisprudéncia do STJ firmou entendimento segundo o qual, embora o
art. 56, § 1°, da Lei 9.279/96 preveja a possibilidade de se alegar, em matéria de
defesa, a nulidade da patente, a melhor interpretacido a ser dada ao aludido
dispositivo legal € no sentido de que essa alegagdo deve se dar em agao
autdbnoma a ser ajuizada perante a Justica Federal. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

Agint no REsp n. 1.332.417/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.

Nos presentes embargos de divergéncia, indica-se dissidio jurisprudencial
em relacao a julgado da eg. Terceira Turma, exarado no REsp 1.843.507/SP, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 29/10/2020.

Reiteram o argumento no sentido de que € possivel a arguicao de nulidade
de patente e de desenho industrial como matéria de defesa em acdes de infragao,
conforme expressamente disposto nos arts. 56, § 1°, e 118 da Lei 9.279/1996 e

reconhecido pelo acérdao indicado como paradigma.

Pedem, assim, o acolhimento do apelo recursal e reforma do acérdao
embargado. (fls. 705/746)

Sem impugnacao (fls. 757), o MPF opinou pelo conhecimento e provimento

dos embargos de divergéncia. (fls. 760/762)

Apregoado o feito perante esta eg. Segunda Secdo, a e. Relatora, Min.
Nancy Andrighi votou no sentido de conhecer e dar provimento ao apelo recursal a fim
de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que analise a invalidade

apontada pelos embargantes.

Dentre seus fundamentos, é possivel destacar: i) "(...) O propdsito recursal
consiste em definir se é possivel a arguigdo de nulidade como matéria de defesa em
acdo de infragdo de desenho industrial” ii)"A Lei 9.279/1996 - Lei de Propriedade

Industrial - exige, como regra, a participagdo do INPI, autarquia federal, nas agcées que



objetivam a declaragdo de nulidade de direitos da propriedade industrial (marca,
patente e desenho industrial), de modo que é da Justica Federal a competéncia para
processar e julgar tais demandas;" iii) "Esse mesmo diploma legal, no entanto, contém
ressalva expressa no que diz respeito, especificamente, as patentes e aos desenhos
industriais, autorizando a argui¢cdo de nulidade pelo réu, em acdo de infragdo, como
matéria de defesa. Nessas hipoteses, como a relagado juridica processual ndo é
integrada pelo INPI, ndo ha falar em usurpagdo de competéncia da Justica Federal." iv)
"O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pela Justica
Estadual, por ocorrer em carater incidental, somente opera efeitos inter partes,
podendo servir, exclusivamente, como fundamento condutor do julgamento de

improcedéncia dos pedidos deduzidos na correlata acdo de infracgo. "
Apos, este signatario pediu vista para melhor exame da matéria.
E o relatério.

Acompanha-se a e. Relatora a fim de conhecer e dar provimento ao apelo

recursal em epigrafe, tendo em vista a evolugéo jurisprudencial acerca da matéria.

1. Inicialmente, a teor dos artigos 266, 1°, c/c 255, §2°, do RISTJ, encontram-
se satisfeitos os requisitos de admissibilidade recursal, porquanto os embargantes, de
maneira adequada e suficiente, demonstraram o necessario dissidio jurisprudencial

entre os acoérdaos ora confrontados.

Consoante destacado pelo saudoso Min. Salvio de Figueiredo Teixeira (ut.
EDcl nos EREsp 17.646/RJ, Corte Especial, DJ de 25/3/1993), no exame de
admissibilidade do apelo recursal em epigrafe, cumpre apreciar se o acérdao
embargado atrita, na esfera juridica, com a tese do acdérddo paradigma trazida a
confronto, de modo que, na hipétese em comento, € impositivo conhecer dos
embargos de divergéncia, a fim de dirimir o dissenso interpretativo entre as Turmas

integrantes desta eg. Segunda Secao.

Isso porque, de um lado, a eg. Quarta Turma estabeleceu comando no
sentido de ndo ser possivel arguir a nulidade de desenho industrial como matéria de
defesa, devendo tal alegagdo ser objeto de agdo autbnoma perante a Justica
Federal. Por outro lado, a eg. Terceira Turma, enfrentando idéntica questao juridica,
expressou compreensao segundo a qual é cabivel a referida arguicdo de nulidade

apresentada em sede de defesa.

Com efeito, os acordaos confrontados apresentam similitude de base fatica,

discutiram questdes sobre o mesmo enfoque legal, tendo alcangado, contudo,



resultados dispares, sendo de rigor, portanto, o conhecimento da insurgéncia.

Na mesma linha, dentre inumeros julgados, é possivel indicar: AgRg no
EREsp 1.062.222/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 21/9/2021; Agint no EREsp
1.940.837/RJ, Rel. Min. Francisco Falcao, Corte Especial, DJe de 26/2/2022.

2. Acerca do mérito recursal, mister esclarecer ao colegiado que o
posicionamento deste signatario exarado em deliberagdo unipessoal, posteriormente
secundada pelos demais integrantes da eg. Quarta Turma, em sede de agravo interno,
expressou compreensao adotada, na oportunidade do julgamento - este ocorrido em
4/4/2022 - no sentido de que a alegacao de nulidade de patente deve se dar por meio
de acdo autbnoma aforada perante a Justica Federal, tal entendimento, todavia, foi

atualizada posteriormente por ambas as Turmas.

A propésito, para corroborar a referida assertiva foram citados os seguintes
julgados: REsp 1281448/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 05/06/2014, DJe 08/09/2014; Agint no REsp 1590046/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018.

Posteriormente ao referido julgamento ora combatido, a eg. Terceira Turma
adotou compreensao diferenciada no sentido de que "(...) Nos termos dos arts. 57, 118
e 1756 da Lei n. 9.279/96, as ac¢des de nulidade de patentes, desenhos industriais e de
marcas devem ser propostas perante a Justica Federal. Esse mesmo diploma legal, no
entanto, faz uma ressalva expressa no que diz respeito as patentes e aos desenhos
industriais, ao possibilitar a arguicdo de sua nulidade pelo réu, em ag¢ao de infragao,
como matéria de defesa, dispensando, excepcionalmente, portanto, a participacdo do
INPL." (ut. REsp 1.832.502/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de
27/10/2022)

A proposito, destaca-se a seguinte ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO
INDUSTRIAL. ALEGACAO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
INCIDENTAL DA NULIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
NO CURSO DE ACAO DE INFRAGCAO EM TRAMITE NA JUSTICA ESTADUAL.
ARTS 56, § 1°, E 118 DA LEI N. 9.279/96.

1. Recurso n&o conhecido em relagdo a apontada violacédo ao art. 111 da LPI -
Lei de Propriedade Industrial -, pois as razbes do recurso encontram-se
dissociadas do quanto decidido no ponto. Auséncia de demonstracio, pelo
recorrente, do modo pelo qual o referido conteudo normativo teria o condao de
Ihe alcancar o direito de fundo pretendido. Sumula 284/STF.

2. A Lei n. 9.279/96 (LPl) exige, como regra, a participagdao do INPI,
autarquia federal, nas acbées de nulidade de direitos da propriedade
industrial. O art. 56, §1°, da referida Lei, no entanto, faz uma ressalva
expressa no que diz respeito as patentes e aos desenhos industriais.



Dispensada, excepcionalmente, portanto, a participagao do INPI.

3. Caso dos autos em que o acérdao afastou a originalidade e novidade da tarja
aposta na parte superior interna dos calgados fabricados pela parte
autora/recorrente, declarando a invalidade parcial do desenho industrial.
Conclusao reforgada pelo indeferimento do registro da marca tridimensional pelo
INPI no curso do feito.

4. Constatada pelo Tribunal de origem a auséncia de risco de confusao pelo
publico consumidor em relagdo ao conjunto-imagem de cada um dos produtos
("trade dress"), em razao da presenga ostensiva das marcas das respectivas
fabricantes nas sandalias por si produzidas, e por ostentar a marca da recorrente
signo distintivo forte no mercado de consumo.

5. Matéria fatico-probatdria cujo reexame encontra ébice na Sumula 07 deste
Tribunal. Precedentes.

6. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSAO,
DESPROVIDO.

REsp 1.832.502/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de
27/10/2022. (grifos nossos)

Com efeito, realizado este necessario esclarecimento, ea par dos
substanciosos fundamentos expendidos pela e. Relatora a qual apresentou,
detalhadamente, o panorama fatico e juridico atinentes a matéria posta em julgamento,
entende-se adequada a conclusao segundo a qual "(...) havendo autorizagdo expressa
na Lei 9.279/1996 acerca da possibilidade de arguicdo de nulidade de patentes e
desenhos industriais como matéria de defesa, obstar os efeitos da norma em questao
resultaria em indevida restricdo do direito fundamental a ampla defesa, em clara

violacdo ao disposto no art. 5° LV, da Constituicdo da Republica.”

Isso porque, fundamentalmente, o diploma legal de regéncia da matéria
contempla norma expressa e especifica que, de fato, autoriza o réu, em sua defesa,
arguir a nulidade da patente, a teor dos artigos 56, §1°, c/c 118, ambos da Lei 9.279/96,

verbis:

"(..))

Art. 56. A acao de nulidade podera ser proposta a qualquer tempo da
vigéncia da patente, perante o INPI ou por qualquer pessoa com legitimo
interesse.

§1°. A nulidade da patente podera ser arguida, a qualquer tempo, como
matéria de defesa.

(..))

Art. 118. Aplicam-se a acao de nulidade de registro de desenho industrial,
no que couber, as disposi¢cdes dos artigos 56 e 57."



Ou seja, o proprio diploma legal, norteador do exame da matéria em ligca,
permite, em qualquer tempo, a arguicdo de nulidade em sede de defesa, de modo que,
sob pena de ofensa direta aos comandos supracitados, impde-se franquear
aos embargantes o exame de suas alegagdes tecidas na oportunidade de
apresentacdo de sua defesa, consubstanciada na assertiva de auséncia de

originalidade e novidade da patente industrial objeto da presente controvérsia.

Nesse ponto, bem destacou a e. Relatora, que o eventual "(..)
reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pela Justica
Estadual, por ocorrer em carater incidental, somente opera efeitos inter partes,
podendo servir, exclusivamente, como fundamento condutor do julgamento de

improcedéncia dos pedidos deduzidos na correlata agdo de infragdo."

Na mesma linha, o saudoso Min. Paulo de Tarso Sanseverino, na
oportunidade do julgamento do REsp 1.832.502/SP, ao enfrentar idéntica controvérsia,
expressou compreensdo segundo a qual "(...) esse reconhecimento incidental de
nulidade em acdo de infragdo de patentes e de desenhos industriais ndo tem, por
obvio, efeito erga omnes, servindo apenas de fundamento para, examinando-se de
forma ampla a defesa apresentada, julgar-se improcedente o pedido formulado pelo
titular do direito de propriedade industrial. Seus efeitos, portanto, ndo se estendem para

fora do processo.”

E essa compreensao tem sido adotada em recentes julgados de ambas as
Turmas, a saber: Agint no REsp 2.049.821/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de
30/8/2023; AREsp 1.203.884/SP, Rel. Min. Raul Araujo, DJe de 02/5/2024 (decisdo
monocratica); REsp 2.089.752/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Béas Cueva, DJe de
11/10/2023 (decisdo monocratica); REsp 2.071.323/SP, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, DJe de 09/6/2023 (decisdo monocratica); TutAntAnt 232 /SP, Rel. Min. Jodo
Otavio de Noronha, DJe de 19/4/2024; dentre outros.

Para corroborar, a doutrina especializada destaca esse pensamento, a teor
dos seguintes estudos: Luiz Guilherme Loureiro. A Lei de Propriedade Industrial
Comentada. Sdo Paulo: Editora Lejus, 2019, p. 130; Eduardo da Gama Céamara
Junior. Reflexos e Efeitos das A¢des de Nulidade de Patentes nas Ac¢des de Infragdo
de Patentes. Revista da ABPI, n. 120, set/out de 2012, p. 19; BARBOSA, Denis
Borges. Propriedade Intelectual. 22 Ed. Rio de Janeiro: Lumen luris. p. 132; SILVEIRA,
Newton. Propriedade Intelectual: Propriedade Industrial, Direito do Autor, Software,
Cultivares, Nome Empresarial, pags.52/53; Barbosa Borges, Denis. A nulidade
incidental de marca; Daniel, DANNEMANN. et at. Propriedade Intelectual no Brasil. Rio

de Janeiro: PVDI Design, 2000, p. 142, valendo destacar, deste ultimo autor, o seguinte



excerto: "(...) Esta disposi¢do representa uma inovagdo e, sem duvida, um avancgo, face
a lei anterior. Ela permite que qualquer pessoa, demandada em juizo por infragdo de
uma patente, possa arguir, como matéria de defesa, no curso da propria agdo, a
nulidade da patente. Entendemos que esta argui¢cdo de nulidade ndo autoriza um juiz
estadual a decretar a nulidade da patente, mas apenas reconhecer que a concessao da
patente foi indevida e que, portanto, ndo ha que condenar o réu por sua infragdo. A
nulidade da patente, entendemos, s6 pode ser declarada (ou decretada) por meio de
acdo perante a Justica Federal, com a participacdo do Instituto Nacional da
Propriedade industrial — INPI — na lide."

Vé-se, portanto, que os dispositivos legais em comento - notadamente
o art. 56, §1°, da Lei de regéncia - permitem ao réu em acgdes deste jaez, ao apresentar
sua defesa, em qualquer tempo, valer-se de fundamentacido atinente a nulidade da
patente concedida em favor do autor, seja por auséncia de elementos criativos, de
originalidade e/ou novidade, que serao, evidentemente, avaliados, com base nas
provas carreadas aos autos, pelo magistrado responsavel pelo exame da lide, o qual
acarretara - se acolhida tal alegagédo de nulidade de patente - efeitos inter partes, ou

seja, atingira apenas os envolvidos na contenda.

Com esse norte hermenéutico, na hipoétese dos autos, observa-se que,
de fato, os embargantes apresentaram, na oportunidade de sua defesa (fls. 97/122),
alegacdes acerca da nulidade da patente concedida em favor da autora - em razédo da
inexisténcia de originalidade - e embora tenham repisado no recurso de apelagéo (fls.
411/446), tal fundamento nao foi enfrentado pela instancia ordinaria, que limitou-se a
expressar compreensao no sentido da comprovagdo da contrafagcdo alegada pela
autora, circunstancia a evidenciar, consoante destacado pela e. Relatora, violagdo ao
dispositivo legal em comento - artigos artigos 56, §1°, c/c 118, ambos da Lei 9.279/96 -
sendo de rigor, portanto, o retorno dos autos a origem para o exame da nulidade

apontada pelos insurgentes, como entender de direito.

3. Do exposto, acompanha-se a e. Relatora, Min. Nancy Andrighi, para
conhecer e dar provimento aos embargos de divergéncia a fim de reconhecer a
possibilidade de arguicao da nulidade de desenho industrial como matéria de defesa, a
teor dos artigos 56, §1°, c/c 118, ambos da Lei 9.279/96, e por conseguinte, determinar

o retorno dos autos a origem para exame da nulidade apontada pelos insurgentes.

E o voto.
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RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

EMBARGANTE : BRAVO & BRAVO CALCADOS EIRELI
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VOTO-VOGAL

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS:

Cuida-se de embargos de divergéncia opostos por BRAVO & BRAVO
CALCADOS EIRELI (Outro nome: GALEGUINHO CALCADOS E CONFECCOES
LTDA.) e JUNIOR CAMILO FERNANDES contra acordao proferido pela Quarta Turma
do STJ que negou provimento a agravo interno ao fundamento de que:

a) ndo houve violagao do art. 535 do CPC/1973;

b) afastar a conclusdao do Tribunal local quanto a existéncia de identidade
entre o produto fabricado pela autora e o comercializado pelos réus, ora embargantes, € a
ocorréncia de contrafragdo e concorréncia desleal demandaria a incursdao do acervo
probatorio dos autos, providéncia vedada pela Simula 7/ST]J;

c) ¢ cabivel a condenagdo em perdas e danos no caso, uma vez que o
prejuizo suportado prescinde de comprovacao (dano moral in re ipsa); €

d) “A atual jurisprudéncia do STJ firmou entendimento segundo o qual,
embora o art. 56, § 1°, da Lei n. 9.279/1996 preveja a possibilidade de se alegar, em
matéria de defesa, a nulidade da patente, a melhor interpretacdo a ser dada ao aludido
dispositivo legal € no sentido de que essa alegagdo deve se dar em agdo autonoma a ser
ajuizada perante a Justica Federal”.

Irresignados, os recorrentes opdem estes embargos alegando divergéncia
com o entendimento firmado no REsp n. 1.843.507/SP (rel. Min. Paulo de Tarso

Sanseverino) pela Terceira Turma do STJ.



Sustenta, em sintese, que o acordao paradigma “impOs temperamentos” a
tese repetitiva exarada no REsp n. 1.527.232/SP e entendeu pela possibilidade de
argui¢ado incidental da nulidade do desenho industrial como matéria de defesa.

Pugna pelo retorno dos autos a origem para que seja reexaminada apelagao,

afastando-se a aplicacdo das Sumulas 7 e 83 do STJ.

A Ministra Relatora, Nancy Andrighi, conheceu dos embargos e deu-lhes
provimento.

E, no essencial, o relatorio.

Cinge-se a controvérsia em decidir se existe divergéncia entre os
precedentes confrontados no tocante a possibilidade de arguicdo de nulidade como
matéria de defesa em acao (obrigacdo de ndo fazer) de infracdo de desenho industrial (Lei
n. 9.279/1996).

Os acordaos confrontados tém a mesma base de identidade fatica
(possibilidade ou ndo de invocagdo de nulidade de registro de desenho industrial como
matéria de defesa em acdo de infracdo de desenho industrial), o que torna estes embargos
de divergéncia cognosciveis.

Em relagdo a questdo controvertida, realmente, constatam-se dois
entendimentos distintos no ambito das turmas de direito privado desta Corte: a Quarta
Turma entende nao ser possivel a referida arguicdo de nulidade, enquanto a Terceira
entende pela possibilidade dessa arguicao.

Vencida a barreira do conhecimento, entendo, assim como a Ministra
Relatoria, que estes embargos devem ser providos, porque ¢ a propria Lei de Propriedade
Industrial que prevé a possibilidade de arguicdo da nulidade em discussao.

E o0 que se v&, por exemplo, de seu art. 56:

Art. 56. A a¢do de nulidade podera ser proposta a qualquer
tempo da vigéncia da patente, pelo INPI ou por qualquer
pessoa com legitimo interesse.

§ 1° A nulidade da patente podera ser argiiida, a qualquer
tempo, como matéria de defesa.

§ 2° O juiz poderd, preventiva ou incidentalmente,
determinar a suspensdo dos efeitos da patente, atendidos os
requisitos processuais proprios.

Ante o exposto, acompanho o voto da Ministra Relatora, conheco dos
embargos de divergéncia e dou-lhes provimento, a fim de que predomine o entendimento

da Terceira Turma do STJ de que, no caso de acdo de abstencao de uso de desenho

industrial, € cabivel a arguicdo incidental da nulidade do registro, com efeitos inter partes



E como penso. E como voto.
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Certifico que a egrégia SEGUNDA SECAO, ao apreciar o processo em epigrafe na
sessdo realizada nesta data, proferiu a seguinte decisao:

Prosseguindo o julgamento, ap6s o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Marco
Buzzi acompanhando a Sra. Ministra Relatora, a Segunda sec¢ao, por unimidade, conheceu
dos embargos de divergéncia e deu-lhes provimento, para o fim de, reconhecendo a
possibilidade de arguicdo de nulidade de desenho industrial como matéria de defesa, nos
termos do art. 56, § 1° e 118 da Lei 9.279/1996, determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que analise a invalidade apontada pelos embargantes, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Jodo Otavio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araujo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Marco Aurélio Bellizze votaram com a
Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Béas Cueva.
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