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RECURSO ESPECIAL N° 1.843.507 - SP (2017/0048700-1)

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE :
ADVOGADOS  :JOSE THEOPHILO FLEURY NETTO - SP010784

PASCOAL BELOTTI NETO - SP054914

JOSE THEOPHILO FLEURY E OUTRO(S) - SP133298

RECORRIDO
ADVOGADOS :LUIZ CARLOS TONIN -SP086190

CLAYTON DE CAMPOS EUZEBIO - SP223318

EMENTA

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. ALein.9.279/96 — Lei de Propriedade Industrial - exige, como
regra, a participacao do INPI, autarquia federal, nas acdes de
nulidade de direitos da propriedade industrial.

2. Nos termos dos arts. 57, 118 e 175 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.

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 participacdo do INPI.

4. Essa ressalva ndo € 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 condao de levar a improcedéncia do
pedido veiculado na acéo de infracéo.
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6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que sdo partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justica, por
unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Béas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura
Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasilia, 06 de outubro de 2020(data do julgamento)

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Relator
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RECURSO ESPECIAL N° 1.843.507 - SP (2017/0048700-1)
RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE
ADVOGADOS :JOSE THEOPHILO FLEURY NETTO - SP010784
PASCOAL BELOTTI NETO - SP054914
JOSE THEOPHILO FLEURY E OUTRO(S) - SP133298
RECORRIDO ;
ADVOGADOS :LUIZ CARLOS TONIN - SP086190
CLAYTON DE CAMPOS EUZEBIO - SP223318
RELATORIO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
(Relator):

Trata-se de recurso especial interposto por contra acérdao do
Tribunal de Justica do Estado de Séo Paulo, que negou provimento ao agravo
retido e deu provimento a apelagéo no curso da agéo proposta por

A ementa do acordéo recorrido foi redigida nos seguintes termos (e-STJ
fls. 1.138):

RECURSO - Agravo retido - Formulagdo de quesitos suplementares
por meio dos quais pretendia a ré obter a manifestacdo do perito sobre
0 parecer elaborado pelo assistente técnico - Ré que pretendia
comprovar a nulidade das patentes concedidas ao autor - Nulidade que
S0 pode ser discutida perante a Justica Federal - Manifestacdo do
perito sobre o laudo do assistente técnico que, por esse motivo, mostra-
se irrelevante - Agravo retido desprovido.

ACAO DE OBRIGACAO DE NAO FAZER C/C PERDAS E DANOS -
Autor que é titular de algumas patentes - Alegacéo de nulidade dos
registros - Necessidade de préevio decreto de nulidade do registro
perante a Justica Federal - Impossibilidade de reconhecimento da
nulidade de maneira incidental pela Justica Estadual - Julgados
recentes do C. STJ e deste E. TISP nesse sentido - Procedéncia do
pedido de que a ré se abstenha de fabricar, comercializar e ter em
estoque qualquer material relacionado com as patentes mencionadas
na inicial - Lucros cessantes - Autor que é socio proprietario da
empresa que produz e comercializa com exclusividade os produtos por
ele patenteados - Hipotese em que, sendo os produtos produzidos e
comercializados pela empresa, e ndo pelo autor, caberia a primeira
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ajuizar a acdo competente a fim de receber indenizacdo pelos
beneficios que teria auferido caso a violagdo néo tivesse ocorrido, bem
como para receber os beneficios que foram auferidos pela ré - Critério
destacado no inciso Ill do art. 210 da Lei 9.279/96 que, no entanto,
deve ser observado - Remuneracdo que a ré, autora da violacao, teria
pago ao autor, titular do direito violado, pela concessao de uma licenca
que lhe permitisse legalmente explorar o bem — Lucros cessantes a
serem fixados em liquidacdo por arbitramento - Acdo parcialmente
procedente — Maior sucumbéncia da ré - Recurso provido em parte.

Opostos embargos de declaracdo (e-STJ fls. 1.147-1.148 e 1.150-1.155),
foram acolhidos com efeitos modificativos, em acordédo cuja ementa foi redigida
nesses termos (e-STJ fls. 1.159):

RECURSO - Embargos de declaragédo - Omissao - Termo inicial de
incidéncia dos juros e da correcdo monetaria - Auséncia constatada -
Aplicacéo das Sumulas 54 e 362 do Colendo STJ — Embargos acolhidos
com efeito modificativo.

Em suas razbes, a recorrente alega, além da ocorréncia de dissidio
jurisprudencial, a violacdo dos arts. 56, § 1°, e 57 da Lei n. 9.279/96, do art. 535,
I, do CPC e dos arts. 397 e 405 do CC, sustentando: a) que o art. 57 da Lei n.
9.279/96 aplica-se apenas as a¢des anulatorias propostas por terceiro ou pelo INPI
com 0 objetivo de retirar, erga omnes, a validade do direito de propriedade
industrial, sendo que, em casos como o presente, em que a nulidade foi arguida
como matéria de defesa, ela se dard de forma incidental e inter partes, o que é
autorizado pelo art. 56, 8 1° da Lei n. 9.279/96; b) que entendimento contrario
levaria ao absurdo de ndo poder o réu se defender invocando a nulidade do direito
de que é titular o autor, obrigando-o0 a ingressar com acdo perante a Justica
Federal, com carater erga omnes, para ver declarada, em beneficio de todos, a
nulidade do direito de propriedade industrial; ¢) que o Tribunal de origem néo se
manifestou acerca da necessidade de complementacdo da pericia, em razdo da
contradicdo do laudo, que dizia respeito ndo a nulidade dos direitos de

propriedade industrial, mas, sim, a alegacdo de que os produtos por ela fabricados
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ndo teriam caracteristicas reivindicadas pelo autor; d) que os juros moratorios
devem incidir apenas depois de sua intimacdo acerca da liquidacdo do débito ou
a partir de sua citagdo na acao de conhecimento (e-STJ fls. 1.170-1.202).

Foram apresentadas as contrarrazdes (e-STJ fls. 1.234-1.245).

O recurso especial teve seu seguimento negado pelo Presidente da Secdo
de Direito Privado do Tribunal de Justi¢a (e-STJ fls. 1.250-1.252).

Interposto agravo (e-STJ fls. 1.255-1.290), a ele neguei provimento (e-STJ
fls. 1.366-1.373).

A recorrente se manifestou as fls. 1.317-1.321 e-STJ, informando ter
ingressado com acdo de nulidade da patente e dos desenhos industriais do
recorrido, tendo sido deferida a tutela de urgéncia naquela demanda, o que
justificaria a suspensdo da presente demanda até o transito em julgado daquela
acdo, em razdo da prejudicialidade externa.

Interposto agravo interno (e-STJ fls. 1.377-1.395), em juizo de retratacéo,
determinei sua reautuagao como recurso-especial, de modo a permitir melhor
exame da controversia (e-STJ fls. 1.415-1.419).

Vieram-me conclusos 0s autos.

E o relatorio.

RECURSO ESPECIAL N° 1.843.507 - SP (2017/0048700-1)
RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE :
ADVOGADOS :JOSE THEOPHILO FLEURY NETTO - SP010784

PASCOAL BELOTTI NETO - SP054914

JOSE THEOPHILO FLEURY E OUTRO(S) - SP133298

RECORRIDO )
ADVOGADOS :LUIZ CARLOS TONIN - SP086190

CLAYTON DE CAMPOS EUZEBIO - SP223318

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. PATENTE E DESENHO INDUSTRIAL.
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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

LElI 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. ALein.9.279/96 — Lei de Propriedade Industrial - exige, como
regra, a participagdo do INPI, autarquia federal, nas acfes de
nulidade de direitos da propriedade industrial.

2. Nos termos dos arts. 57,118 e 175 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.

3. Esse. mesmo diploma legal, no entanto, faz uma ressalva
expressa no que diz respeito as patentes e aos desenhos
industriais, ao possibilitar a argui¢éo de sua nulidade pelo réu,
em acdo de infragdo, como matéria de defesa, dispensando,
excepcionalmente, portanto, a participacédo do INPI.

4, Essa ressalva ndo € aplicavel as marcas.

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

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
(Relator):

Eminentes Colegas, merece provimento o presente recurso especial.
A questdo controvertida diz respeito a possibilidade de, em acéo de infracdo
de patente de modelo de utilidade e de desenho industrial, o réu alegar, em sua

defesa, a nulidade de tais direitos de propriedade intelectual, em razéo da auséncia
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dos requisitos necessarios a sua concessdo, a luz do art. 56, § 1° da Lei n.
9.279/96.

A gquestdo ndo é nova, havendo diversos julgados desta Terceira Turma
acerca do tema.

Porém, melhor examinando a controvérsia, entendo gque casos como 0
presente evidenciam a necessidade, ndo de alteracdo, mas de um aperfeicoamento
no entendimento jurisprudencial até entdo esposado por esta Corte.

Os autos versam acerca de acdo de infracdo de uma patente e de dois
desenhos industriais, direitos de propriedade intelectual que conferem ao seu
titular a prerrogativa de impedir terceiros de utilizar, de forma comercial,
respectivamente, o modelo de utilidade e as formas plasticas ornamentais neles
reivindicadas.

O modelo de utilidade em questao diz respeito a uma disposi¢édo introduzida
em pedestal telescopico, enquanto os desenhos industriais referem-se a aplicactes
para grade e suporte-base de ventilador, cujas reivindicacfes estariam sendo
implementadas, sem autorizacao, pelo reu.

O réu, em sua defesa, alega, além da auséncia de infracdo, a invalidade
dos direitos de propriedade industrial que fundamentam a acdo, por lhes faltarem
0s requisitos essenciais exigidos pelos arts. 8° e 95 da Lei n. 9.279/96, quais sejam,
a novidade e a atividade inventiva, no caso da patente, e a novidade e a
originalidade, no caso dos desenhos industriais.

O Tribunal de origem entendeu, na linha da jurisprudéncia desta Corte, que
ndo seria possivel, no bojo de uma acdo de infracdo, examinar-se a nulidade da
patente e dos desenhos industriais, o que deveria ser arguido em acao propria, de
competéncia da Justica Federal, tendo, assim, deixado de analisar tais alegacdes.

O recorrente, por sua vez, defende que o art. 56, 8 1°, da Lei n. 9.279/96
(Lei de Propriedade Industrial) expressamente dispGe acerca da possibilidade de

se arguir a nulidade da patente e dos desenhos industriais como matéria de defesa,
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de tal sorte que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem ensejaria
limitacdo indevida em seu direito de defesa.

Entendo que assiste razéo ao recorrente.

Este Superior Tribunal — hd muito — tem entendimento firmado no sentido
de que a nulidade de marca registrada deve ser necessariamente arguida em acgao
prépria, com a participacdo do INPI, a ser ajuizada perante a Justica Federal, ndo
podendo ser reconhecida de forma incidental em acdo de infracdo de marca em
tramite na Justica Estadual.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

Acdo  cominatoria. INPI. Registro. Nulidade incidental. Marca.
Expressao "no breaks" e sigla "UPS". Exclusividade de uso pelo titular
do registro.

1. N&o existe violagao do art. 515, 8 1°, do Codigo de Processo Civil
quando a questdo decidida foi devolvida ao Tribunal.

2. Estando registrada a marca no INPI, ndo é possivel a sua utilizacéo
por terceiro antes de desconstituido o respectivo registro via acéo
propria, ausente no caso dos autos qualquer particularidade capaz
de excepcionar essa orientagao.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 325.158/SP, Rel.  Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/

Acordao Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,

TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
(CPC/1973). NEGATIVA DE PRESTACAO JURISDICIONAL. NAO
OCORRENCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. TUTELA
INIBITORIA. DEMANDA PROCEDENTE. ACAO RESCISORIA. ART.
485, V E IX, DO CPC/1973. NULIDADE DA MARCA.
INCOMPETENCIA DA JUSTICA ESTADUAL. JULGADOS DESTA
CORTE SUPERIOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. OBICE DA SUMULA
7/STJ. IRREGULARIDADE DA REPRESENTACAO PROCESSUAL.
SANATORIA GERAL.

1. Controvérsia acerca da rescisdo de sentenca que condenou a
empresa ora recorrente a se abster de usar a marca "Café da Roc¢a",
de titularidade da ora recorrida.

2. Negativa de prestacao jurisdicional ndo verificada na espécie. 3.
Incompeténcia da Justica comum estadual para apreciar, ainda que
em carater incidental, alegacéo de invalidade de marca, por se tratar
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de controvérsia que envolve interesse de autarquia federal, o INPI.

Julgados desta Corte Superior.

4. Caso concreto em que a autora da rescisoéria alegou invalidade da
marca "Café da Roca" em razdo do carater generico de seus
elementos constitutivos (violacdo a literalidade do art. 124, inciso
VI, da Lei de Propriedade Industrial), controvérsia que escapa a
competéncia da Justica comum estadual, nos termos do item 3,
supra.

5. N&o conhecimento da acéo resciséria no que tange ao fundamento
da invalidade da marca.

6. Cabimento de acdo rescisoria na hipotese em que 0 juizo
fundamentou a sentengca em fato inexistente, ndo tendo havido
controvérsia na demanda originaria sobre esse ponto. Doutrina
sobre o tema.

7. Caso concreto em que se mostra inviavel contrastar o entendimento
do Tribunal de origem acerca da transferéncia da titularidade da
marca a ora recorrida, pois tal providéncia demandaria reexame
dos elementos probatorios carreados aos autos.

Obice da Stimula 7/STJ.

8. Alegacdo de irregularidade da representacdo processual em
virtude da auséncia de identificacdo da pessoa que subscreveu a
procuracao outorgada pela empresa autora da demanda
originéria.

9. Carater preclusivo e sanavel desse vicio, operando-se a forca
sanatoria geral da coisa julgada. Doutrina sobre o tema.

10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1738014/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe

15/06/2018)

Esse entendimento mostra-se irretocavel, uma vez que o art. 175 da Lei de
Propriedade Industrial exige que a acdo de nulidade do registro de marca seja
ajuizada no foro da Justica Federal, devendo o INPI, quando ndo for o autor,
necessariamente intervir no feito.

N&o hé, na lei, qualquer excecéo a essa regra.

O mesmo, porém, ndo ocorre no que diz respeito a patente e ao desenho

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

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 confuséo, do que
decorre uma protecdo bipartida: com a exclusividade, protege-se o consumidor,
que, por meio do signo, tem condigdes de saber a origem comercial dos bens e
servigos €, assim, reproduzir com seguranca 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 puablico
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 € 0 desenho industrial ndo se dirigem a
construcdo de uma associacgao a ser feita no mercado consumidor.

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

O titular da patente e do desenho industrial tem, por meio da exclusividade
conferida pelo Estado, uma vantagem competitiva, o que lhe possibilita recuperar
0s 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 duracdo méxima de 20 anos, no caso das patentes de invencéo, de 15 anos,
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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 I, os desenhos industriais no Titulo
Il e as marcas no Titulo I11.

No Titulo I, o art. 57 determina que a acdo de nulidade de patente, a
semelhanca da acéo de nulidade de marca, deve ser ajuizada no foro da Justica
Federal, sendo que o INPI, quando néo for o autor, deve necessariamente
intervir no feito.

O art. 56, 8§ 1°, porém, traz uma ressalva expressa, que nao foi feita com
relacdo as marcas. Segundo a redacgéo explicita do referido enunciado normativo,
verbis:

8 1° A nulidade da patente podera ser arguida, a qualquer tempo, como
materia de defesa.

No Titulo Ill, o art. 118 da Lei de Propriedade Industrial estende aos
desenhos industriais essa ressalva, ao determinar que devem ser aplicadas a acéo
de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposi¢cdes dos
arts. 56 e 57.

Disso decorre que, embora, ndo seja possivel o reconhecimento incidental
da nulidade de marcas, o exame incidenter tantum da nulidade de patentes e de
desenhos industriais se mostra perfeitamente possivel, decorrendo essa
possibilidade de determinacdo expressa de lei.

Nesse sentido, afirma Denis Borges Barbosa (in A Nulidade Incidental de
Marca, artigo disponivel em
<https://lwww.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-nulidade-incidental-de-
marcajaneiro-de-2012.pdf>, acessado em 10/09/2020) :
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“E assente em granito que é possivel suscitar nulidade incidental de
patentes: (CPI1/96) 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”. (Grifou-se)

Jacques Labrunie ressalta que a possibilidade de arguicdo de nulidade de
patentes como materia de defesa em ac6es civeis configura inovacdo expressa da
Lein. 9.279/96 (in Direito de Patentes: CondicGes legais de obtencéo e nulidade.
Barueri: Editora Manole, 2006, p. 129/131):

“A _Lei-n® 9.279/1996 trouxe uma disposicdo nova, de suma
Importancia, ao determinar, no 8 1°, do art. 56, que a nulidade podera
ser arguida como matéria de defesa a qualquer tempo. Como visto, a
acao 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 acéo 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
acdo criminal em que ficasse provada a nulidade da patente,
pretensamente violada... A lei atual traz disposicdo idéntica a
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 acdo penal (art. 205). Apesar de ndo haver dispositivo expresso
sobre tal possibilidade em eventual acdo civil, o paragrafo Unico do
art. 56 permite expressamente a alegacdo de nulidade como matéria
de defesa, em qualquer juizo (criminal ou civil), pois nesse dispositivo
ndo ha restricdo de tempo, justica, foro ou instancia. Conclui-se, sem
sombra de davida, 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 usurpacdo da competéncia da
Justica Federal. Como é cedico, a competéncia federal ndo é determinada em
razdo da matéria, mas, sim, em razdo da pessoa, verificando-se sempre que a
Unido, entidade autarquica ou empresa publica federal forem interessadas na
condicdo de autoras, res, assistentes ou oponentes, nos termos do art. 109, I, da

Constituicao.
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E ndo é a Constituicdo, mas a prépria Lei n. 9.279/96 quem estabelece a
necessidade de participacdo do INPI nas a¢des de nulidade de marcas, patentes e
desenhos industriais, respectivamente nos arts. 175, 57 e 118.

N&o ha qualguer 6bice, portanto, a que essa mesma lei preveja uma excecao
a essa regra nos arts. 56, § 1°, e 118, ressalvando expressamente a possibilidade
de arguicdo da nulidade de patentes e de desenhos industriais como matéria de
defesa em acdes de infracdo, de competéncia da Justica Estadual, dispensando,
nesses casos, a participacao do INPI.

Isso foi afirmado pela Quarta Turma desta Corte, no RMS 625/RJ, de
relatoria do saudoso Ministro Athos Gusmao Carneiro, verbis:

“Alega a impetrante tal nulidade em Gltima anélise pela incompeténcia
absoluta da Justica estadual, eis que a marca de servico estava
registrada no INPI ‘e portanto amparada por lei federal'.

Todavia, razao nao lhe assiste, eis que o INPI ndo foi parte na causa,
nela ndo assumiu a posicao de autor, ré, assistente ou opoente (C.F.,
artigo 109, 1), tratando-se de relacdo juridica processual em que foram
partes, exclusivamente, pessoas juridicas de direito privado. A simples
circunstancia de o v. acdrdao haver, incidenter e como fundamento do
julgado, declarado nulo 0 registro objeto pela ora impetrante, nédo
operou coisa julgada material a respeito do registro (CPC, art. 469) e
ndo deslocou a causa para a Justi¢a Federal”.

Note-se, ainda, que esse reconhecimento incidental de nulidade em agéo de
infracdo de patentes e de desenhos industriais ndo faz coisa julgada material e ndo
tem, por oObvio, 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, 0s comentarios feitos ao art. 56, 8 1°, da Lei de
Propriedade Industrial pela doutrina especializada (DANNEMANN et at.
Propriedade Intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000, p. 142):
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Esta disposicé@o representa uma inovacgao e, sem duvida, um avanco,
face a lei anterior. Ela permite que qualquer pessoa, demandada em
juizo por infracdo de uma patente, possa arguir, como matéria de
defesa, no curso da propria acdo, a nulidade da patente.

Entendemos que esta arguicdo 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 ha que
condenar o réu por sua infracéo.

A nulidade da patente, entendemos, s6 pode ser declarada (ou
decretada) por meio de acdo perante a Justica Federal, com a
participacao do Instituto Nacional da Propriedade industrial — INPI —
na lide. (Grifou-se)

Confira-se, ainda, o que afirma Luiz Guilherme Loureiro (in A Lei de

Propriedade Industrial Comentada. Séo Paulo: Editora Lejus, 1999, p. 130):

Constituindo uma simples questdo prejudicial, o juiz deve
necessariamente apreciar a arguicdo antes de prolatar a sentenca
final. Se ele reconhecer que a patente € nula, a agdo de contrafacdo ou
de indenizacdo serd necessariamente julgada improcedente. No
entanto, sobre a nulidade assim reconhecida néo incide a forca 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 fata, a possibilidade inequivoca de se arguir
a nulidade de patentes e de desenhos industriais como matéria de defesa, seu
afastamento, de encontro a redacdo clara da lei, pode ensejar uma restricdo
indevida o direito fundamental do réu a ampla defesa.

Nesse sentido, cito Eduardo da Gama Camara Junior (in Reflexos e Efeitos
das Ac¢0es de Nulidade de Patentes nas Ac¢des de Infracdo de Patentes. Revista da
ABPI, n. 120, set/out de 2012, p. 19):

“Assim, ao obrigar o réu da agdo de contrafagdo a propor uma nova
demanda, perante outro juizo, apenas para se defender nessa acédo de
infracdo, 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 acgdo, pde uma limitacdo adicional nas
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possibilidades de defesa do réu, que viola o principio constitucional da
ampla defesa”.

Portanto, reexaminando a questdo, entendo que, quanto as marcas, deve
prevalecer o entendimento firmado neste Superior Tribunal acerca da
impossibilidade de arguicdo da nulidade como matéria de defesa em acdo de
infracéo.

Porém, quanto a patentes e a desenhos industriais, diferentemente do quanto
ja decidido por esta Terceira Turma em alguns casos (REsp 1132449/PR, julgado
em 13/03/2012; AgRg no REsp 254.141/SP, julgado em 21/06/2012; REsp
1281448/SP, julgado em 05/06/2014; e REsp 1558149/SP, julgado em
26/11/2019), passo a entender que, diante da redagdo clara dos arts. 56, § 1°, e 118
da Lei n. 9.279/96, mostra-se possivel a arguicéo incidental de sua nulidade pelo
réu.

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.

1. O indeferimento de nova oitiva do perito € prerrogativa atribuida ao
julgador, mormente quando deixa consignada a suficiéncia das
informacdes ja apresentadas. Principio da livre convic¢do motivada.

2. Concluir se a realizacdo de outras provas seria necessaria ao
deslinde da controvérsia é questdo que esbarra no obice da sumula
07/STJ.

3. Havendo autorizacao legal (art. 56, § 1° da Lei 9.279/96) para a
arguicdo de nulidade da patente como matéria de defesa e,
conseqlentemente, para o acolhimento da manifestacéo pelo Juizo
civel, com a suspenséo dos efeitos por ela gerados, ndo ha como
concluir que a patente sO deixa de gerar seus regulares efeitos
guando anulada em acéo propria, perante a Justica Federal.

4. A nulidade da patente, com efeito erga omnes, s0 pode ser
declarada em acdo prdpria, proposta pelo INPI, ou com sua
intervencdo, perante a Justica Federal. Porém, o reconhecimento
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da nulidade como questéo prejudicial, com a suspensao dos efeitos
da patente, pode ocorrer na Justica comum estadual. Precedentes.

5. No que se refere ao acerto da decisédo recorrida no que respeita a
suspensdo dos efeitos da patente, sua revisdo demanda incursdo no
conjunto fatico-probatdrio, 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 GONGCALVES,

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2007, DJ 03/09/2007, p. 179)

No presente caso, 0 juizo de origem, examinando a arguicéo de nulidade, e
com base na prova pericial produzida nos autos, concluiu que a patente e os
desenhos industriais da autora carecem dos requisitos previstos na Lei n. 9.279/96,
tendo, assim, julgado improcedentes os pedidos da inicial.

Interposta apelagéo, o Tribunal de Justica afastou a possibilidade de se
examinar incidentalmente a arguicdo de nulidade e, desconsiderando as provas
nas quais se fundou o juizo de origem, julgou procedentes os pedidos, para
condenar a ré a se abster de fabricar, comercializar e ter em estoque qualquer
material relacionado a patente e aos desenhos industriais, sob pena de multa diaria
de R$ 2.000,00, condenando-a, ainda, ao pagamento de lucros cessantes.

Houve, como se V€, inegavel restricdo ao direito de defesa do réu, que teve
sua arguicdo incidental de nulidade ignorada, a despeito da redacéo clara do art.
56, § 1° da Lei da Propriedade Industrial, tendo sido condenada a se abster de
utilizar - bem indenizar a autora pela utilizacdo ja ocorrida - os direitos de
propriedade industrial que foram reconhecidos como nulos pelo juizo de origem.

Sendo assim, entendo que deve ser provido o recurso especial neste ponto,
para que, reconhecendo a possibilidade de exame incidental da nulidade, seja
determinado o retorno dos autos a origem, a fim de que seja reexaminado o
recurso de apelacdo, ficando prejudicado o recurso especial quanto as demais

alegacdes, de afronta ao art. 535, 11, do CPC e aos arts. 397 e 405 do CC.
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Cumpre ressaltar que, depois da interposicao do recurso especial, e diante
da negativa do Tribunal de origem de examinar a nulidade incidenter tantum, foi
proposta, na Justica Federal, acdo de nulidade dos direitos de propriedade
industrial em que se funda a presente acdo, conforme noticiado as fls. 1.317-
1.321.

Naquela acdo, foi deferida a tutela provisoria, tendo o juizo federal
fundamentado a concessdo da liminar justamente nas provas em que se fundou o
juizo de origem na Justica Estadual, a corroborar, portanto, o seu entendimento
(e-STJ 1.360-1.364).

A acdo de nulidade ainda esta em tramite, ndo tendo sido proferida
sentenca, de modo que, a prevalecer o entendimento ora esposado, deve 0
Tribunal de origem, antes de proferir novo julgamento acerca da apelacéo,
examinar eventual necessidade de suspensdo do feito, por prejudicialidade
externa.

Ante 0 exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial,
para, reconhecendo a possibilidade de se arguir a nulidade da patente e dos
desenhos industriais como matéria de defesa, determinar o retorno dos autos
a origem, a fim de que, a luz desse entendimento, seja
reexaminado o recurso de apelacéo.

E o voto.
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