SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

RECURSO ESPECIAL N° 1832502 - SP (2019/0244807-1)

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : GRENDENE S A
ADVOGADOS : CLAUDIO ROBERTO BARBOSA E OUTRO(S) - SP133737
FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608
NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276
LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929

RECORRIDO : INDUSTRIA DE CALCADOS MIKALCE LTDA
RECORRIDO : RB CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTRO(S)
SP122941
EMENTA

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

1. Recurso ndo conhecido em relagdo a apontada violagdo ao art. 111
da LPI - Lei de Propriedade Industrial -, pois as razoes do recurso
encontram-se dissociadas do quanto decidido no ponto. Auséncia de
demonstragdo, pelo recorrente, do modo pelo qual o referido contetido
normativo teria o conddo de lhe alcan¢ar o direito de fundo pretendido.
Sumula 284/STF.

2. A Lei n. 9.279/96 (LPI) exige, como regra, a participa¢do do INPI,
autarquia federal, nas agoes 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.
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Dispensada, excepcionalmente, portanto, a participagdo do INPI.

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

4. Constatada pelo Tribunal de origem a auséncia de risco de confusdo
pelo publico consumidor em relagdo ao conjunto-imagem de cada um
dos produtos ("trade dress"), em razdo 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-probatoria cujo reexame encontra obice na Sumula 07
deste Tribunal. Precedentes.

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

ACORDAO

Vistos e relatados estes autos em que sdo partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bbdas Cueva (Presidente), Moura
Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasilia, 04 de outubro de 2022.

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Relator
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Dispensada, excepcionalmente, portanto, a participagdo do INPI.

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

4. Constatada pelo Tribunal de origem a auséncia de risco de confusdo
pelo publico consumidor em relagdo ao conjunto-imagem de cada um
dos produtos ("trade dress"), em razdo 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-probatoria cujo reexame encontra obice na Sumula 07
deste Tribunal. Precedentes.

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

RELATORIO

GRENDENE S/A interpde recurso especial, com base nos art. 105, III, “a” e
“c” da CRFB, em face do acordao proferido pelo Tribunal de Justica do Estado de
Sao Paulo nos autos da agdo indenizatoria cumulada com pedido de obrigacao de
nao fazer com pedido liminar de tutela proviséria de urgéncia, por si ajuizada em
face de MENDES, RIGONATTI & CIA. LTDA. (LOJAS MENDES), RB
CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (SANDALIASRB) E
INDUSTRIADE CALCADOS MIKCALCE LTDA. (MIKALCE), cuja ementa

transcreve-se:

Concorréncia desleal. A¢do cominatoria, com pedidos de indole

indenizatoria. Autora, detentora de registros de desenho industrial, que
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visa a impedir a produg¢do e comercializagdo de sandalias que violam
sua propriedade industrial. Sentenga de procedéncia. Apelagdo das rés.
Desenhos industriais ndo submetidos ao exame de mérito do INPI, ndo
existindo presuncgdo de originalidade. Semelhanca entre as sandalias
apenas com relagdo a “tarja retangular impressa na parte superior do
solado” que seria, de acordo com a autora, elemento de identificagdo
de sua marca. Elemento, todavia, utilizado por outras empresas
concorrentes. Pedido de concessdo de marca tridimensional indeferido
no curso do processo, indicando a auséncia de exclusividade de sua
utilizacdo. Caso em que, ademais, ndo esta comprovado desvio de
clientela. Marca forte da autora que induz os consumidores a saberem
qual produto estdo adquirindo. Reforma da sentenca recorrida.

Apelagdo provida.
Opostos embargos de declaragdo (e-STJ fls. 1724/1730), estes

foram desacolhidos (e. STJ fls. 1732/1739).

Em suas razdes, sustenta o recorrente violacdao ao art. 56, §1°, c¢/c art. 118 da
Lei 9.279/96, em fun¢dao da impossibilidade de a Justica Estadual analisar os
requisitos de novidade e originalidade do desenho industrial registrado. Referiu
que o acorddo, ao admitir e acolher o argumento relacionado a falta de
novidade/originalidade e estado da técnica da tarja retangular impressa na parte
superior do solado dos calcados, pronunciou de forma objetiva a nulidade
incidental dos registros da autora. Apontou ofensa também ao art. 118 da mesma
lei, em relacdo a acdo de nulidade de registro. Salientou ofensa e negativa de
vigéncia ao art. 109, paragrafo unico c/c art. 42, I, que garantem a propriedade e
direito de uso exclusivo pelo titular do registo de desenho industrial validamente
expedido pelo INPI. Objetou que ndo exigem os dispositivos legais a apreciacao de
mérito, como fez o acdrdao recorrido, bastando que o registro seja concedido

simultaneamente a publicagdo e respectivo certificado, nos termos do art. 106 da
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Let 9.279/96. Invocou o disposto nos arts. 108 da mesma lei, no que tange a
vigéncia do registro contado da data do depdsito, e art. 26-1 do TRIPs/ADIPC.
Salientou interpretagao equivocada ao art. 111 da Lei 9.279/96. Advogou que o
exame de mérito a que alude o dispositivo legal trata-se de mera faculdade e
prerrogativa dadas ao titular, e sua falta ndo implica prejuizo ao direito de
propriedade e uso exclusivo assegurados pelo art. 109 e paragrafo unico, c/c art.
42, 1, da Lei 9.279/96. Indicou ofensa aos arts. 187, 188, I e 195, III da Lei
9.279/96, que reputam ilicita a fabricacao e venda de objeto que imite ou reproduza
desenho industrial registrado, constituindo a imitacdo um ato de concorréncia
desleal. Aduziu a existéncia de dissidio jurisprudencial, com divergéncia sobre a
possibilidade da Justica Estadual negar a protecao a registros de desenho industrial
validamente expedidos, o que s6 poderia ser deduzido em acao propria, perante a
Justica Federal, com participagdo do INPI. Defendeu assim a uniformizagdo da
jurisprudéncia em relagdo ao art. 56, §1°, c¢/c art. 118 da Lei 9.279/96. Requereu o
provimento de seu recurso.

Apresentadas contrarrazoes (e. STJ, fls. 1796), em que apontadas preliminares
de inovacdo recursal, auséncia de prequestionamento e vedacdo ao reexame de
provas. No mérito, requereu o recorrido o desprovimento do recurso ¢ a
manutencao da decisdo da origem.

O recurso especial foi admitido pela Corte de origem (e-STJ, fls. 1836-1837).

E o relatério.

Passo a decidir.

VOTO

Documento eletronico VDA34298828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1° §2° inciso Ill da Lei 11.419/2006
Signatario(a): PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERINO Assinado em: 24/10/2022 09:33:06
Codigo de Controle do Documento: c9ba3d3f-c2e0-448b-976c-7f380525839a



Eminentes colegas.

O recurso comporta parcial conhecimento e, nesta extensdo, deve ser
desprovido.

Cinge-se a pretensdo recursal em analisar a apontada violagdo, por parte das
recorridas, do direito de propriedade industrial invocado pela recorrente, conferido
por registro de desenho industrial (documentos e. STJ fls. 177/205 e 206/218 dos
autos), consistente na reprodugdo, pela recorrida, da “tarja retangular impressa na
parte superior do solado” das sandélias por si produzidas.

Este elemento ornamental foi também objeto de pedido de registro de marca
tridimensional pela recorrente, indeferido pelo INPI (e-STJ fls. 1.610).

Assente-se, desde logo, e como bem apontado pelo acordao de origem, que o
que se discute na espécie ndo ¢ a imitagdo completa do modelo protegido por
registro de desenho industrial de que titular a parte recorrente, mas apenas de
elemento especifico que compde o todo maior protegido pelo desenho, consistente
na referida tarja retangular constante do solado da sandalia.

O acdérdao recorrido reformou a sentenga, que havia julgado procedente o
pedido da ora recorrente, ao efeito de desacolher o pleito cominatorio e
indenizatoério deduzido na acdo, sob os seguintes fundamentos principais:

1) conquanto o perito judicial tenha concluido pela existéncia de contrafagao
no produto da parte ré, por violagdo ao sinal distintivo da parte autora, diversas
outras empresas concorrentes utilizam este mesmo tipo de tarja, conforme também
constatado pelo expert;

i1) o fato de ter sido concedido registro de desenho industrial para modelos de
sandalias que tém “tarja retangular impressa na parte superior do solado” ndo
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resulta no reconhecimento de sua originalidade, pois o registro ¢ apenas formal,
sem analise de mérito;

i11) o pedido de registro de marca tridimensional, deduzido pela recorrente, foi
indeferido pelo INPI, em razdo da forma comum ou vulgar do produto;

1v) as sandalias vém estampadas com as marcas Ipanema e Mikalce, conforme
seu fabricante, afastando o risco de confusdo do consumidor, sobretudo porque
suficientemente forte a marca Ipanema para afastar a indevida associagao.

Contra esta decisdo recorre a parte autora, passando-se a analisar os
fundamentos de seu recurso.

1 — Nao conhecimento do recurso quanto a alegacdo de interpretacio
equivocada ao art. 111 da Lei 9.279/96:

Dispde o art. 111, pardgrafo unico, da Lei 9.279/96, que o “o ftitular do
desenho industrial poderd requerer o exame do objeto do registro, a qualquer
tempo da vigéncia, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade. Pardagrafo
unico. O INPI emitira parecer de mérito, que, se concluir pela auséncia de pelo
menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servira de fundamento para
instauragdo de oficio de processo de nulidade do registro.

Vé-se que o referido dispositivo legal prevé analise diferida dos requisitos de
novidade e originalidade do desenho industrial que se busca proteger, cujo
procedimento fica condicionado a eventual requerimento expresso e posterior do
titular do registro.

Ao que se V€, buscou a lei facilitar a obtencdo imediata do registro e da
propriedade do desenho industrial por parte do requerente, mediante o simples
deposito e publicagdo do pedido, oportunizando a analise administrativa definitiva
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dos requisitos de fundo de validade para momento futuro, a depender de
provocacdo do titular do registro.

Correto, portanto, o acérddo, ao afirmar que a concessdo do registro feita
antes desta analise pormenorizada e detalhada do desenho industrial ¢ meramente
formal.

As razdes do recurso nao explicam de forma satisfatoria de que maneira o
referido artigo teria restado violado diretamente pela decisdo recorrida, e de que
modo a sua suposta aplicagdo correta teria o conddo de conferir o direito de
fundo ao recorrente, encontrando-se dissociadas da fundamentagdo adotada pela
Corte de origem.

Incide, portanto, o Enunciado da Stimula 284 do STF no ponto.
A proposito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A EGIDE DO NCPC.
ACIDENTE DE TRANSITO. ACAO INDENIZATORIA. DANO MORAL E
MATERIAL. RECURSO DA SEGURADORA MUTUAL. ART. 757 DO CC/02.
DISPOSITIVO QUE NAO GUARDA RELACAO COM A MATERIA
DEBATIDA. FUNDAMENTACAO DEFICIENTE. SUMULA N° 284 DO STF.
AGRAVO INTERNO NAO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo n° 3, aprovado pelo Plenario do STJ na sessdo de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisoes
publicadas a partir de 18 de margo de 2016) serdo exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Nao se admite o recurso especial, por fundamentagdo deficiente, quando
o conteudo normativo dos dispositivos legais apontados como violados ndo
sdo aptos a lastrear a tese vertida no apelo. Incidéncia da Sumula n° 284 do
STF.

3. Ndo sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequagdo dos fundamentos invocados pela decisdo agravada, o presente
agravo ndo se revela apto a alterar o conteudo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus proprios termos.

4. Agravo interno ndo provido.
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(AgInt no REsp n. 1.765.481/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Nao merece conhecimento o recurso no ponto, portanto.

2. Apontada violacdo ao art. 56, §1°, c/c art. 118 da Lei 9.279/96 -
impossibilidade de a Justica Estadual analisar os requisitos de novidade e
originalidade do desenho industrial registrado.

Quanto ao mais, a matéria federal encontra-se prequestionada, tendo sido
efetivamente decidida pela Corte de origem, e o recurso impugna especificamente
os termos da decisdo, sendo portanto conhecido, tanto pela apontada afronta da lei
federal quanto pelo dissidio.

No que tange a apontada violagao do art. 56, §1°, e art. 118, ambos da Lei

9.279/96, esta 3* Secdo ja teve oportunidade de se manifestar, afastando-a:

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, § 1° 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
participagdo do INPI, autarquia federal, nas acoes de nulidade de direitos da
propriedade industrial.

2. Nos termos dos arts. 57, 118 e 175 da Lei n. 9.279/96, as a¢oes 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 que
diz respeito as patentes e aos desenhos industriais, ao possibilitar a arguicdo
de sua nulidade pelo réu, em acdo de infracdo, como matéria de defesa,
dispensando, excepcionalmente, portanto, a participagio 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
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e ndo opera efeitos para fora do processo, tendo apenas o conddo de levar a

improcedéncia do pedido veiculado na a¢do de infragao.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp n. 1.843.507/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 29/10/2020. Grifou-se).

Referiu-se, neste julgado, que o exame incidenter tantum da nulidade de
patentes e de desenhos industriais se mostra perfeitamente viavel, decorrendo essa
possibilidade de determinagdo expressa de lei.

Nesse sentido, afirma Denis Borges Barbosa (in 4 Nulidade Incidental de
Marca, artigo disponivel em , acessado em 10/09/2020) :

E assente em granito que é possivel suscitar nulidade incidental de patentes:
(CPI/96) Art. 56. § 1° 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”.

Jacques Labrunie ressalta que a possibilidade de arguicdo de nulidade de
patentes - e, por extensdo, de desenhos industriais - como matéria de defesa em
acOes civeis configura inovacdo expressa da Lei n. 9.279/96 (in Direito de

Patentes: Condicoes legais de obtencdo e nulidade. Barueri: Editora Manole,

2006, p. 129/131):

“A Lei n° 9.279/1996 trouxe uma disposi¢do nova, de suma importincia, ao
determinar, no § 1° do art. 56, que a nulidade podera ser arguida como
matéria de defesa a qualquer tempo. Como visto, a a¢cdo de nulidade de
patente tem foro e rito proprios. Entretanto, ja no direito anterior, estava
prevista a possibilidade de o réu alegar a nulidade da patente, como matéria
de defesa, em a¢do criminal, nos termos do art. 188, do Decreto-lei n°
7.903/1945. Nossos tribunais entendiam que a absolvicdo do réu era
absolutamente pertinente na ag¢do criminal em que ficasse provada a nulidade

da patente, pretensamente violada... A lei atual traz disposi¢do idéntica a
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constante do art. 188, do revogado Decreto-lei n° 7.903/1945, no que se
refere a possibilidade de a nulidade constituir-se matéria de defesa na agdo
penal (art. 205). Apesar de ndo haver dispositivo expresso sobre tal
possibilidade em eventual agdo civil, o paragrafo unico do art. 56 permite
expressamente a alegagdo de nulidade como matéria de defesa, em qualquer
juizo (criminal ou civil), pois nesse dispositivo ndo ha restrigdo de tempo,
justica, foro ou instancia. Conclui-se, sem sombra de duvida, que a nulidade
pode ser alegada, atualmente, como matéria de defesa, também no juizo

civil." (Grifou-se)

Note-se que ndo ha, com isso, qualquer usurpacao da competéncia da Justica
Federal.

Como ¢ cedico, a competéncia federal ndo é determinada em razao da matéria,
mas, sim, em razdo da pessoa, verificando-se sempre que a Unido, entidade
autarquica ou empresa publica federal forem interessadas na condi¢do de autoras,
rés, assistentes ou oponentes, nos termos do art. 109, I, da Constituigao.

E ndo ¢ a Constitui¢do, mas a propria Lei n. 9.279/96 quem estabelece a
necessidade de participagdo do INPI nas acdes de nulidade de marcas, patentes e
desenhos industriais, respectivamente nos arts. 175, 57 ¢ 118.

Nao ha qualquer 6bice, portanto, a que essa mesma lei preveja uma excecao a
essa regra nos arts. 56, § 1°, e 118, ressalvando expressamente a possibilidade de
arguicao da nulidade de patentes e de desenhos industriais como matéria de defesa
em acgOes de infracdo, de competéncia da Justica Estadual, dispensando, nesses
casos, a participagao do INPI.

Isso foi afirmado pela Quarta Turma desta Corte, no RMS 625/RJ, de relatoria
do saudoso Ministro Athos Gusmao Carneiro, verbis:
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Alega a impetrante tal nulidade em ultima andlise pela incompeténcia
absoluta da Justica estadual, eis que a marca de servigo estava registrada no
INPI 'e portanto amparada por lei federal'. Todavia, razdo ndo lhe assiste, eis
que o INPI ndo foi parte na causa, nela ndo assumiu a posi¢do de autor, ré,
assistente ou opoente (C.F., artigo 109, 1), tratando-se de relagdo juridica
processual em que foram partes, exclusivamente, pessoas juridicas de direito
privado. A simples circunstancia de o v. acorddo haver, incidenter e como
fundamento do julgado, declarado nulo o registro objeto pela ora impetrante,
ndo operou coisa julgada material a respeito do registro (CPC, art. 469) e
ndo deslocou a causa para a Justica Federal.

Note-se, ainda, que esse reconhecimento incidental de nulidade em agao de
infracdo de patentes e de desenhos industriais ndo tem, por dObvio, 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.

Confira-se, por oportuno, os comentdrios feitos ao art. 56, § 1°, da Lei de
Propriedade Industrial pela doutrina especializada (DANNEMANN et at.
Propriedade Intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000, p. 142):

Esta disposi¢do representa uma inovagdo e, sem duvida, um avango, 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 arguigcdo de
nulidade ndo autoriza um juiz estadual a decretar a nulidade da patente, mas
apenas reconhecer que a concessdo da patente foi indevida e que, portanto,
ndo hda que condenar o réu por sua infragdo. A nulidade da patente,
entendemos, so pode ser declarada (ou decretada) por meio de ag¢do perante
a Justica Federal, com a participacdo do Instituto Nacional da Propriedade
industrial — INPI — na lide.

Confira-se, ainda, o que afirma Luiz Guilherme Loureiro (in A Lei de
Propriedade Industrial Comentada. Sao Paulo: Editora Lejus, 1999, p. 130):

Constituindo uma simples questdo prejudicial, o juiz deve necessariamente
apreciar a argui¢do antes de prolatar a sentenga final. Se ele reconhecer que
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a patente é nula, a agdo de contrafagio ou de indeniza¢do serd
necessariamente julgada improcedente. No entanto, sobre a nulidade assim
reconhecida ndo incide a for¢a julgada e, portanto, seus efeitos ndo se
projetam para fora do processo e a questdo pode ser apreciada novamente
em outro processo.

Nesse contexto, havendo, lege lata, a possibilidade inequivoca de se arguir a
nulidade de patentes e, por extensdo, de desenhos industriais como matéria de
defesa, seu afastamento, de encontro a redag¢do clara da lei, poderia ensejar
restricao indevida ao direito fundamental do réu a ampla defesa.

Nesse sentido, cito Eduardo da Gama Camara Junior (in Reflexos e Efeitos
das A¢oes de Nulidade de Patentes nas A¢oes de Infracdo de Patentes. Revista da
ABPI, n. 120, set/out de 2012, p. 19):

“Assim, ao obrigar o réu da ag¢do de contrafagdo a propor uma nova
demanda, perante outro juizo, apenas para se defender nessa agdo de
infra¢do, quando a lei ndo faz essa exigéncia, ou seja, a lei permite ao réu
calcar sua defesa apenas na nulidade da patente, sem a necessidade de uma
nova ag¢do, poe uma limita¢do adicional nas possibilidades de defesa do réu,
que viola o principio constitucional da ampla defesa”.

Neste sentido, ainda, o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA.
DECLARACAO DA NULIDADE DA PATENTE COMO QUESTAO
PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE. COMPETENCIA DO JUIZO ESTADUAL.
1. O indeferimento de nova oitiva do perito é prerrogativa atribuida ao
julgador, mormente quando deixa consignada a suficiéncia das informagoes
ja apresentadas. Principio da livre convicgdo motivada.2. Concluir se a
realizagdo de outras provas seria necessaria ao deslinde da controvérsia é
questdo que esbarra no obice da sumula 07/STJ. 3. Havendo autoriza¢do
legal (art. 56, § 1°, da Lei 9.279/96) para a argiii¢do de nulidade da patente
como matéria de defesa e, conseqiientemente, para o acolhimento da
manifestacdo pelo Juizo civel, com a suspensdo dos efeitos por ela gerados,
ndo ha como concluir que a patente so deixa de gerar seus regulares efeitos
quando anulada em agdo propria, perante a Justica Federal. 4. A nulidade da
patente, com efeito erga omnes, so pode ser declarada em ag¢do propria,
proposta pelo INPI, ou com sua intervengdo, perante a Justica Federal.
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Porém, o reconhecimento da nulidade como questio prejudicial, com a
suspensdo dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justica comum estadual.
Precedentes. 5. No que se refere ao acerto da decisdo recorrida no que
respeita a suspensdo dos efeitos da patente, sua revisao demanda incursdo no
conjunto fatico-probatorio, na medida em que o Tribunal de origem conclui
haver prova no autos no sentido da inexisténcia do quesito novidade a
amparar o direito do recorrente. 6. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no Ag 526.187/SP, Rel. Ministro FERNANDO
GONCALVES, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2007, DJ 03/09/2007,
p-179)

No presente caso, portanto, a andlise feita pelo acorddo recorrido no sentido
de afastar a originalidade e novidade do elemento contido no desenho industrial -
tarja aposta no solado superior da sandalia fabricada pela recorrente - nao infringe
os dispositivos da lei federal invocados — art. 56, §1° e art. 118 da Lei de
Propriedade Industrial.

3. Alegaciao de negativa de vigéncia ao art. 109, paragrafo unico c/c art.
42,1 - propriedade e direito de uso exclusivo pelo titular do registo de desenho
industrial validamente expedido pelo INPI:

A parte recorrente aponta também violacdo aos art. 109, paragrafo unico, da
LPI (“Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro
validamente concedido. Paragrafo unico. Aplicam-se ao registro do desenho
industrial, no que couber, as disposicoes do art. 42 e dos incisos I, Il e IV do art.
43.”) e art. 42, [ da mesma Lei (“Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito
de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda,
vender ou importar com estes propositos: I - produto objeto de patente™).

Sem razao, contudo, o recorrente.

A doutrina define desenho industrial da seguinte forma:

"104. Os desenhos e modelos industriais constituem inveng¢oes de forma,

destinadas a produzir efeito meramente visual, o que os distingue das
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invengoes propriamente ditas, isto é, invengoes industriais. Sdo, no dizer de
RAMELLA, invengoes limitadas a novidade de forma dos produtos
industriais.

Estas criagoes visam a dar aos produtos e artigos industriais um aspecto
novo que, além de distingui-los de outros semelhantes, os torne mais
agradaveis a vista, ja pela sua ornamentagdo, ja pela forma que apresentam.
Sdo produtos da arte industrial ou da industria artistica, em oposi¢do a arte
pura e desinteressada ou liberal. Chamam-se também produtos de arte
aplicada." (Tratado da Propriedade Industrial, Vol. I, Da propriedade
industrial e dos Objetos dos Direitos, Joao, da Gama Cerqueira, 3 Ed. Rio
de Janeiro, Lumen Juris, 2012, pg. 212).

"O desenho industrial consiste na aparéncia ornamental de um produto ou
embalagem e confere exclusividade sobre sua forma plastica tridimensional
ou seu conjunto bidimensional de linhas e cores. A tutela recai sobre o
carater estético da configuracdo externa do objeto, que proporcione
resultado visual novo e original, seja suscetivel de emprego industrial e ndo
incorra nas proibicoes legais. O desenho industrial é protegido por registro
perante o INPI, concedido sob um regime simplificado de anadlise. A
inexisténcia do registro ndo significa, porém, auséncia completa de protegao,
pois o desenho industrial pode ser tutelado pela legislagdo de direitos
autorais, de marcas ou de repressdo a concorréncia desleal, desde que
observados os requisitos proprio.” (SCHMIDT, Lélio Denicoli Schmidt.
Desenho industrial. Enciclopédia juridica da PUC-SP. Celso Fernandes
Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.).
Tomo: Direito Comercial. Fabio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de
Almeida (coord. de tomo). 1. ed. Sdo Paulo: Pontificia Universidade Catdlica

de Sao Paulo, 2017. Disponivel em:
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/226/edicao-1/desenho-industrial
, grifou-se).

O acordao de origem considerou comum e ndo original a tarja constante da
parte interna superior do solado da sandalia objeto de reprodugdo nos produtos da
recorrida, afastando assim a prote¢do conferida pelo desenho industrial, em relacao
ao elemento especifico da tarja - de um conjunto maior do desenho industrial
objeto do registro, consistente na forma e estilo da sandalia em si.

Uma vez estabelecido, como visto no topico 3 supra, a possibilidade de
arguicdo da invalidade do registro de desenho industrial como matéria de defesa

(contestagdo, e-STJ fl. 411), e tendo esta invalidade, ainda que parcial e tdo
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https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/226/edicao-1/desenho-industrial

somente relativa a tarja, sido declarada incidentalmente pelo acérdao recorrido, em
razdo da auséncia de originalidade e novidade do elemento ornamental cuja
protecao se invocou (fixagdo da tarja nas sandalias da recorrida na mesma posicao
das sandalias da recorrente), nao ha violacao ao direito de propriedade industrial a
ser reconhecido no ponto.

Isto porque o direito de propriedade conferido pelo respectivo registro,
conquanto simultdneo a sua concessdo, "adquire-se pelo registro validamente
concedido", conforme se depreende da literalidade do proprio dispositivo legal,
tendo a validade sido afastada no caso em tela, em razdo do acolhimento da matéria
de defesa consistente na auséncia de originalidade.

Reconhecida a invalidade incidental e parcial do registro, em relacdo a
tarja, esvaziou-se, em razao disto, também o direito correlato de impedir terceiro de
produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propositos produto
objeto de desenho industrial.

Registre-se, ademais, que a auséncia de originalidade e a vulgaridade do
elemento ornamental que se buscou proteger, constatados pelo Tribunal de origem,
sdo aspectos decisorios nao sindicdveis neste recurso especial, por consistirem
matéria fatico-probatoria cujo revolvimento ¢ inviavel na instancia extraordinaria,
conforme enunciado da Stimula 07 deste Tribunal.

4. Da apontada ofensa aos arts. 187, 188, I e 195, III da Lei 9.279/96, que
reputam ilicita a fabricacdo e venda de objeto que imite ou reproduza desenho
industrial registrado — suposto ato de concorréncia desleal:

Apontou o recorrente a existéncia de infracdo consistente em concorréncia
desleal, em razao da possibilidade de confusdo ou de associagdo indevida pelo
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publico consumidor das sandalias, em razdo da reproducdo da referida
tarja, elemento contido no registro de seu desenho industrial.

Tal pratica se daria em detrimento ao funcionamento livre e saudavel
do mercado, fato cujo 6nus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC,
recaia sobre a autora, ora recorrente.

No ponto, paralelamente a discussdo quanto a violacao a elemento do desenho
industrial de que titular a parte autora, registre-se que uma das formas adotadas
pelo ordenamento juridico para protecdo da concorréncia desleal consiste
justamente na protecdo do conjunto-imagem de determinado produto, ou trade
dress. Este nada mais ¢ do que as caracteristicas visuais globais de apresentagdo e
percepcao de determinado produto ou servigo pelo publico consumidor.

Na doutrina, a respeito do trade dress, 1&-se: (Propriedade Industrial
Aplicada, Reflexoes para o Magistrado, Brasilia, 2013, pg. 148).

"Inicialmente, o instituto abrangia apenas embalagens e rotulos de produtos,
mas, com o passar do tempo, o conceito foi ampliado e passou a compreender
também a configuragdio de produtos e a impressio visual de
estabelecimentos. Hoje, o trade dress refere-se a aparéncia global de
determinado produto ou servico e abrange rotulos, embalagens,
configuragoes, recipientes, assim como a aparéncia visual dos mais diversos
estabelecimentos comerciais"

Apesar da inexisténcia de legislacdo disciplinadora da matéria, a
jurisprudéncia reconhece a prote¢do ao referido conjunto-imagem, exatamente
como forma de coibir praticas comerciais desleais, em violacdo a concorréncia e ao
livre mercado, cujo dever de prote¢cdo e fomento € imposto ao Estado.

Neste sentido, este E. Tribunal ja teve oportunidade de assim se pronunciar
(grifou-se):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-
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IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZACAO DE PRODUTO AFIM.
EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRENCIA DESLEAL. ART. 209
DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERICIA TECNICA NAO REQUERIDA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. NAO PROVADO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.

1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e
sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de
apresentacdo do bem no mercado consumidor.

2. Ndo se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar
de poder ser constituido por elementos passiveis de registro, a exemplo da
composicdo de embalagens por marca e desenho industrial. 3. Embora nado
disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é
passivel de prote¢do judicial quando a utiliza¢do de conjunto similar resulte
em ato de concorréncia desleal, em razdo de confusdo ou associagdo com
bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI).

4. A caracterizagdo de concorréncia desleal por confusdo, apta a ensejar a
prote¢do ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos, é questdo
fatica a ser examinada por meio de pericia técnica.

5. No caso dos autos, a recorrida (autora da demanda originaria) ndo
promoveu a dilagdo probatoria necessaria a comprova¢do do fato
constitutivo de seu direito - a existéncia de conduta competitiva desleal -,

devendo, por isso, suportar o onus estatico da prova (art. 333, I, do
CPC/1973).

6. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.591.294/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 13/3/2018.)

Note-se que, ao analisar a pratica de concorréncia desleal, em razdo da
apontada violagdo ao conjunto-imagem caracterizador do produto da recorrente, o
Tribunal de origem consignou que ndo ha, nos autos, elementos probatorios
bastantes para se concluir pela possibilidade de confusdo ou de associagdo entre os

produtos da recorrente e da recorrida, verbis (fls. 1.718):

Ademais, nas sanddlias da autora esta escrito na tarja retangular a marca
Ipanema e na das rés sua marca Mikalce, afastando o risco de confusdo entre
os consumidores, até mesmo por ser a marca da autora forte o suficiente para
que se reconhega que, ao se adquirir um Mikalce, ndo se esta comprando um
Ipanema.

Em caso semelhante decidiu desta forma este Tribunal de Justica:
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“Apelagdo. Reebok e Vulcabras. Ténis. Produtos desenvolvidos
pelas apelantes. Concorréncia desleal. Inocorréncia. Produtos
assemelhados, mas com qualidade inferior. Impossibilidade de
causar confusdo no consumidor. Marca forte da autora que induz
o consumidor a saber o que estd adquirindo. Inocorréncia de
meio fraudulento ou desvio de clientela. Anterioridade de linhas
configurativas e impugnacgdo ao registro do Desenho Industrial da
apelada. Irrelevincia. Direito marcario ndo discutido. A¢do
improcedente. ~ Recurso  ndo  provido.” (Ap. 9079086-
23.2007.8.26.0000, SILVIA STERMAN:; grifei).

Afastada, assim, a possibilidade de confusdao do publico consumidor no caso
em exame, em razdo do enquadramento fatico conferido pelo Tribunal de origem,
no sentido da presenga ostensiva das marcas respectivas em cada uma das
sandalias, Ipanema e Mikalce, e sobretudo por se tratar de marca forte a de que
titular a parte recorrente.

Note-se que a alteracdo do entendimento a que chegou o Tribunal de origem,
para se concluir pela eventual possibilidade de confusdo ou de associacdo no
publico consumidor, demandaria o reexame das provas constantes dos autos, o que
ndo se mostra possivel nesta instancia especial, a luz da Simula 7/STJ.

Ressalto que, em casos envolvendo prova quanto a possivel confusdo do
consumidor em razdo da associagdo indevida sugerida por sinal ou elemento
distintivo préprios, este Superior Tribunal j& teve a oportunidade de pronunciar a
impossibilidade de reandlise da questao nesta instancia especial:

RECURSO  ESPECIAL. PROPRIEDADE  INTELECTUAL E
CONCORRENCIA DESLEAL. ACAO DE ABSTENCAO DE USO E
INDENIZATORIA. PECAS DE VESTUARIO INTIMO FEMININO.
POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDENCIA DA LEI 9.610/98. DIREITO
AUTORAL. AUSENCIA DE VIOLACAO. ORIGINALIDADE NAO
CONSTATADA. CONCORRENCIA DESLEAL. VIOLACAO DE TRADE
DRESS. DISTINTIVIDADE. AUSENCIA. CONFUSAO NO PUBLICO
CONSUMIDOR NAO VERIFICADA. SUMULA 211/STJ. SUMULA 284/STF.
SUMULA 7/STJ.
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1. A¢do ajuizada em 11/5/2017. Recurso especial interposto em 11/3/2021.
Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 22/6/2021.

2. O propdsito recursal consiste em definir se a recorrida deve se abster de
comercializar pecas de vestuario que se assemelham a linha de produtos
fabricada pelas recorrentes, bem como se tal pratica ¢ causadora de danos
indenizadveis.

3. Sao passiveis de protecdo pela Lei 9.610/98 as criagoes que configurem
exteriorizagdo de determinada expressdo intelectual, com ideia e forma
concretizadas pelo autor de modo original.

4. O rol de obras intelectuais apresentado no art. 7° da Lei de Direitos
Autorais ¢ meramente exemplificativo.

5. O direito de autor ndo toma em consideragdo a destina¢do da obra para a
outorga de tutela. Obras utilitarias sdo igualmente protegidas, desde que
nelas se possa encontrar a exteriorizagdo de uma "cria¢do de espirito”.
Doutrina.

6. Os arts. 95 e 96 da Lei 9.279/96 ndo foram objeto de deliberagdo pelo
Tribunal de origem, de modo que é defeso o pronunciamento desta Corte
Superior quanto a seus conteudos normativos (Sumula 211/STJ).

Ademais, as recorrentes sequer demonstraram de que modo teriam sido eles
violados pelo acorddao recorrido, o que atrai a incidéncia da Sumula
284/STF.

7. A despeito da auséncia de expressa previsdo no ordenamento juridico
pdtrio acerca da prote¢do ao trade dress, é inegavel que o arcabougo legal
brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua
imitagdo encontra obice na repressdo a concorréncia desleal. Precedentes.

8. Para configuragdo da pratica de atos de concorréncia desleal derivados de
imitagdo de trade dress, ndo basta que o titular, simplesmente, comprove que
utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessaria a observdincia de
alguns pressupostos para garantia da protegdo juridica (auséncia de carater
meramente funcional;

distintividade; confusdo ou associagdo indevida, anterioridade de uso).

9. Hipotese concreta em que o Tribunal de origem, soberano no exame do
conteudo probatorio, concluiu que (i) ha diferencas significativas entre as
pecas de vestudrio comparadas; (ii) o uso de elementos que constam da
linha estilistica das recorrentes revela tdo somente uma tendéncia do
segmento da moda intima feminina; e (iii) ndo foi comprovada a prdtica de
atos anticoncorrenciais que pudessem ensejar confusdo no publico
consumidor.

10. Ndo sendo cabivel o revolvimento do acervo fatico e das provas
produzidas nos autos em sede de recurso especial, a teor do entendimento
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consagrado na Sumula 7/STJ, é de rigor o desacolhimento da pretensdo
recursal.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NAO PROVIDO.

(REsp n. 1.943.690/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISA0 MONOCRATICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGENCIA DA DEMANDADA.

1. Ndo se admite o recurso especial, quando ndo tratada na decisdo proferida
pelo Tribunal de origem a questdo federal suscitada, tampouco foram
apresentados embargos de declaragdo para sanar eventual omissdo ou
prequestionar ~a  matéria, ante a auséncia do indispensavel
prequestionamento. Incidéncia da Sumula 282 do STF.

2. A jurisprudéncia desta Corte é no sentido de ser incabivel, em sede de
recurso especial, o reexame do deferimento ou indeferimento de medida
acautelatoria ou antecipatoria, ante a natureza precaria e provisoria do juizo
de mérito desenvolvido em tutela antecipada, cuja reversdo, a qualquer
tempo, € possivel no ambito da jurisdicdo ordinaria, o que configura
auséncia do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instdncia,
imprescindivel ao transito da insurgéncia extraordindria. Aplicagdo, por
analogia, da Sumula 735/STF.

3. A conclusdo quanto a necessidade de produgdo de prova técnica para
aferir as semelhancas e diferencas entre os produtos das partes a fim de
concluir, ou ndo, pela ocorréncia de contrafacio, reclama a reapreciacio
do contexto fatico-probatorio dos autos, providéncia invidavel em sede de
recurso especial, ante o obice da Sumula 7/STJ. Precedentes.

4. A conclusdo da Corte de origem no sentido de que a pretensdo deduzida
em juizo, referente a possivel confusdo nos consumidores pela alegada
pratica de concorréncia desleal, é questdo complexa que "depende de prova
técnica, a ser produzida oportunamente”, encontra ressondncia na
Jjurisprudéncia desta Corte Superior, razdo pela qual a pretensdo recursal
também encontra obstaculo na Sumula 83 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.376.422/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. NOME DE
CONDOMINIO FECHADO (ACQUAMARINA SERNAMBETIBA 3.360).
EXISTENCIA DE REGISTRO DE MARCA (ACQUAMARINE) NA CLASSE
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DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, LOCACAO E AUXILIARES AO
COMERCIO DE BENS IMOVEIS. AUSENCIA DE COLIDENCIA.
PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE. DISTINCAO ENTRE ATO CIVIL E ATO
COMERCIAL. COMPOSICAO DOS SIGNOS. MERCADO CONSUMIDOR.
INOCORRENCIA DE CONFUSAO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SUMULA 07/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. A marca é um sinal distintivo, visualmente perceptivel, que visa a
identificar um produto ou servigo no mercado consumidor. Para se obter o
registro da marca e, consequentemente, sua propriedade, ¢ necessaria a
observancia de certos requisitos como a novidade relativa, distinguibilidade,
veracidade e licitude, de molde a evitar que o consumidor seja induzido a
engano, ante a existéncia de repeti¢coes ou imitagoes de signos protegidos.

2. Produtos ou servigos diferentes podem apresentar marcas semelhantes,
dado que incide, no direito marcario, em regra, o principio da especialidade;
ou seja, a prote¢do da marca apenas ¢ assegurada no ambito das atividades
do registro, ressalvada a hipotese de marca notoria.

3. O nome de um condominio fechado, a semelhan¢a de nome de edificio, nao
viola os direitos de propriedade industrial inerentes a uma marca registrada
e protegida, ainda que seja no ramo de servicos de administracdo, locagdo e
auxiliares ao comércio de bens imoveis.

4. Os nomes de edificios ou de condominios fechados ndao sdo marcas nem
sdo atos da vida comercial, mas, ao revés, sdo atos da vida civil, pois
promovem a individualiza¢do da coisa, ndo podendo ser enquadrados como
servicos ou, ainda, produtos, mesmo porque, para estes ultimos, a marca
serve para distinguir séries (de mercadorias) - e ndo objetos singulares.

5. O fato de uma empresa construir um edificio ou um condominio fechado,
ao particularizar o empreendimento colocando-lhe um nome (que se mantém,
havendo comercializagcdo ou ndo de unidades habitacionais), ndo torna o ato
civil em comercial, tampouco coloca em risco, por confusdo, os efeitos
juridicos de marca registrada no ramo de servicos, pois o signo protegido é
restrito a atividade, ndo repercutindo na nomeagdo de coisas. Incidéncia do
principio da especialidade.

6. Faz-se necessario, para o exame do fenomeno da colisao de marcas, ndo
somente a afericdo do ramo de atividade comercial das empresas
combatentes, mas deve-se apreciar também a composi¢do marcaria como um
todo. E que a prote¢do da marca é limitada & sua forma de composi¢ao,
porquanto as partes e/ou afixos de dado signo - ainda mais quando
essencialmente nominativo - podem ser destacados e combinados com outros
sinais, resultando em um outro conjunto simbolico essencialmente distinto. E
o fenomeno da justaposicdo ou aglutinagcdo de afixos em nomes, que podem
constituir outras marcas validas, no mesmo ramo de atividade economica
(v.g.: Coca-Cola e Pepsi Cola).
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7. Se o Tribunal estadual, examinando os elementos de fato e de prova dos
autos, concluiu pela auséncia de risco de erro, engano ou confusdo entre as
marcas pelo consumidor, ndo havendo também qualquer ato de
concorréncia desleal praticado pela demandada, sendo inexistente a ma-fé,
chegar a conclusdo diversa encontra obice na Sumula 07 do STJ.

8. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 862.067/RJ, relator Ministro Vasco Della Giustina
(Desembargador Convocado do Tj/rs), Terceira Turma, julgado em
26/4/2011, DJe de 10/5/2011.)

Nada a reformar, portanto, no acoérdao recorrido.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso especial e,
nesta extensao, pelo seu desprovimento.

Honorarios j& fixados no percentual maximo legal na origem, ndo sendo caso

de sua majoragao.

E 0 voto.
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Ndmeros Origem: 0015488-33.2016.8.26.0002 0016830-11.2018.8.26.0002 10178863320168260002
154883320168260002 168301120188260002

PAUTA: 04/10/2022 JULGADO: 04/10/2022

Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Presidente da Sessao
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA

Subprocuradora-Geral da Republica
Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretaria
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUACAO

RECORRENTE . GRENDENE S A
ADVOGADOS : CLAUDIO ROBERTO BARBOSA E OUTRO(S) - SP133737

FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608

NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276

LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929
RECORRIDO . INDUSTRIA DE CALCADOS MIKALCE LTDA
RECORRIDO : RB CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTRO(S) - SP122941

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca
SUSTENTACAO ORAL
Dr. LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE, pela parte RECORRENTE: GRENDENE S A
CERTIDAO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epigrafe na
sessdo realizada nesta data, proferiu a seguinte decisao:

A Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Béas Cueva (Presidente), Moura Ribeiro e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco
Aurélio Bellizze.
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