SUMULA N¢ 143
Prescreve em cinco anos a acdo de perdas e danos pelo uso de mar-
ca comercial.
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— Lein® 5.772, de 21.12.1971, art. 59.
— Céd. Civil, art. 178, § 10, IX.
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Relator: O Sr. Ministro Nilson Naves
Relator Designado: O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro
Recorrente: Vulcabrds S/A — Ind. Com.

Recorrida: Pandy Confeccbes Industria e Comércio Lida.

Advogados: Drs. Waldemar Alvaro Pinheiro e outros, e Meire Ribeiro

Cambraia e outros

EMENTA: Marca — Violagdo — Prescricio.

O prazo prescricional de que cuida o artigo 178, paragrafo 10, IX,
do Cédigo Civil é aplicavel quando se trate do direito a reparacio
do dano, decorrente do desrespeito ao direito do titular da marca.
Nio a acdo em que intente fazer cessar a violacao.

ACORDAO

Vistos e relatados estes autos, em
que sdo partes as acima indicadas:

Decide a Terceira Turma do Supe-
rior Tribunal de Justica, por unani-
midade, conhecer do recurso especial
e, por maioria, dar-lhe provimento,
na forma do relatério e notas taqui-
graficas constantes dos autos, que fi-

R. Sup. Trib. Just., Brasilia, a. 8, (80): 269-299, abril 1996.

cam fazendo parte integrante do
presente julgado.

Brasilia, 26 de novembro de 1991
(data do julgamento).

Ministro NILSON NAVES, Presi-
dente. Ministro EDUARDO RIBEI-
RO, Relator designado.

Publicado no DJ de 09-03-92.
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RELATORIO

O SR. MINISTRO NILSON NA-
VES: Em ac¢fo de modificacdo de no-
me comercial, intentada por Vulca-
bras S.A. Inddstria e Comércio con-
tra Pandy Confec¢Ges Industria e
Comércio Ltda., as instancias ordi-
narias acolheram a prescricéo do
art. 178, § 10, inciso IX, do Céd. Ci-
vil. Veja-se o acérdio, do Tribunal de
Justica de Sdo Paulo, reproduzindo
os fundamentos de outro julgado do
mesmo Tribunal:

“Esta Colenda Camara, reitera-
damente, tem sustentado ser qiin-
quienal, nos termos do artigo 178,
§ 10, item IX, do Cédigo Civil, o
prazo prescricional relativo a vio-
lagdo do ‘nome comercial’ (cf. Ape-
lagéo Civel n. 40.372-1, de Campi-
nas).

Com efeito, na Apelacio Civel
n. 263.011, de Jundiai, julgada em
11.10.1977, sendo Relator o Desem-
bargador Almeida Camargo (RT,
vol. 510/84), ao enfrentar a ques-
tao, esta Colenda Camara, com ba-
se na licdo da doutrina e da juris-
prudéncia ditada pelo Excelso Pre-
tério, confirmou o entendimento de
que, apesar da divergéncia entre
os doutos, prevalece hoje a posicéo
pela qual o direito sobre o ‘nome
comercial’ constitui uma proprie-
dade, a semelhanca do que ocorre
com o direito sobre marcas de fa-
brica e do comércio, motivo pelo
qual, em temas de a¢des por vio-
lacdo ao ‘nome comercial’, aplica-
se o prazo prescricional de cinco

anos, que vem previsto no artigo
178, § 10, item IX, do Cédigo Civil.

Alids, a Colenda Sexta Cama-
ra Civil asseverou que a acfo or-
dindaria de abstencfo do uso de
nome comercial tinha um prazo
de decadéncia de seis meses a que
aludia o artigo 10, item II, do De-
creto n. 1.236, de 1904, certo que
o Cédigo da Propriedade Indus-
trial disciplinou de outro modo a
questdo e concede acfo de nulida-
de no prazo de cinco anos, conta-
dos da data da expedicfo do regis-
tro inicial do nome comercial (ar-
tigo 156, § 12, do Decreto-lei n.
7.903, de 1945), conforme prece-
dente que indicou no seu acérdédo
uninime, em 15.6.1962, na Apela-
¢do Civel n. 115.008, de Sio Pau-
lo, Relator o Desembargador Mar-
tiniano de Azevedo.

Esse entendimento foi reitera-
do, mais recentemente, pela mes-
ma Colenda Sexta Camara Civil,
ao, por votagdo unénime, quanto
& questdo do lapso prescricional,
afirmar inocorrer a pretendida
prescrigio, porque, ‘o direito sobre
o nome comercial, apesar da di-
vergéncia doutrindria, constitui
um direito de propriedade e sujei-
ta-se, portanto, ao lapso prescri-
cional do artigo 178, § 10, inciso
IX, do Cédigo Civil’. Assim se ma-
nifestou a jurisprudéncia do Co-
lendo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento de Embargos ao
Recurso Extraordinério n. 46.579,
em 16.10.1960: ‘aplicacdo do arti-
go 178, § 10, inciso IX do Cddigo
Civil, em lugar do artigo 177 do
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mesmo Cédigo e do artigo 442 do
Cédigo Comercial, ndo pode repu-
tar-se ofensivo & letra da lei, por-
que se apébia na teoria da proprie-
dade do nome comercial, susten-
tada por notaveis juristas nomea-
damente Carlos de Carvalho, que
a exprimiu no Decreto n. 916, de
1880, de sua lavra’ (do voto do
Desembargador Ferreira Prado na
Apelacio Civel n. 15.812-1, de Sdo
Paulo, em 17.10.1981, ‘RJTJESP’,
ed. LEX, vol. 77/187).

Assim, também, tem entendido
a Colenda Quinta Camara Civil
ao sustentar que a prescri¢éo, na
acgdo para prote¢do do ‘nome co-
mercial’, é qiingiienal, nos termos
do artigo 178, § 10, item IX, do
Codigo Civil, razéo pela qual de-
ve ser pronunciada na hipétese da
demanda ser intentada, como é 0
caso destes autos, apés o qlinglié-
nio contado da data do arquiva-
mento dos atos constitutivos da ré
(acérddo unanime nos Embargos
Infringentes n. 286.425, de Cam-
pinas, em 11.12.1980, Relator De-
sembargador Nogueira Garcez,
RJITIESP’, ed. LEX, vol. 70/228).”

2. A autora interpds recurso espe-
cial: pela alinea a, alega que o acér-
dao recorrido violou o art. 177 do
Céd. Civil (“que estabelece prazo
vintendrio para a prescri¢cdo de agoes
pessoais, como a presente”); pela ali-
nea ¢, aponta dissidio com julgados
do STF, TFR e de outros tribunais.

3. Admitido, veio o recurso ter ao
Superior Tribunal de Justica.

E o relatério.
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VOTO

O SR. MINISTRO NILSON NA-
VES (Relator): Dizendo-se proprieta-
ria da marca “Panda”, quer a auto-
ra seja a ré compelida a excluir de
sua denominag¢fo social a palavra
“Pandy”. A questdo nfo chegou a ter
solucio porque acolhida a prescrigéo.
Controverte-se agora em torno do
seu prazo: de cinco anos, como afir-
maram as instancias ordindrias, en-
tendendo tratar-se, o nome comer-
cial, de propriedade, dai aplicavel o
referido art. 178, § 10, inciso IX; de
vinte anos, como quer a autora, con-
siderando, no essencial, que, na es-
pécie, nfo se trata de propriedade,
dai ter invocado o art. 177, quanto
ao prazo das acdes pessoais.

2. Dentre os acérddos trazidos pa-
ra a demonstracdo do dissidio, a re-
corrente citou o do RE-46.597, de
1961, Sr. Ministro Candido Motta,
com essa ementa: “Acéo para desfa-
zer 0 mesmo nome registrado. Pres-
cricdo. Invocacdo de direito comum,
como subsididrio do comercial. Apli-
cacgdo do art. 177 do Cédigo Civil. A
acdo ndo estd prescrita”. Mas esse
acérdéo acabou reformado, em ses-
séo plendria, no julgamento dos em-
bargos, relatados pelo Sr. Ministro
Villas Boas, conforme essa ementa:
“Embargos opostos a acérdio que,
conhecendo do recurso extraordina-
tio, lhe deu provimento, para cassar
decreto de prescrigéio de acdo legiti-
mada pelo art. 32, § 22, do Decreto-lei
namero 2.627-40. Recebimento. — A
aplicacdo do art. 178, § 10, ntdmero
IX, do Cédigo Civil, em lugar do art.
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177 do mesmo Cédigo e do art. 442
do Cédigo Comercial, nfo pode repu-
tar-se ofensiva a letra da lei, porque
se apdia na teoria da propriedade do
nome comercial, sustentada por no-
taveis juristas, nomeadamente Car-
los de Carvalho que a exprimia no
Decreto nimero 916 de 1890, da sua
lavra. Restabelecimento da deciséo
da Justica local” (in RTJ-20/270).

Quando dos embargos o que ficou
entendido foi que nfo se poderia, no
julgamento do recurso extraording-
rio, ter-se por ofendido o art. 177,
porquanto a orientacio local, ao apli-
car o art. 178, § 10, inciso IX, dera,
ao menos, razoavel interpretacgio a
lei. Veja-se o que disse o Sr. Relator,
ao final de seu voto:

“0 meu voto, ainda agora com
a latitude determinada pelo art.
101, ndmero III, a, da Constitui-
¢do, nfdo concorda data venia,
com a anulacio do veredicto da
Justica local, porque a antinomia
entre &ste e 0 art. 177 do Cddigo
Civil, pressuposto irrefragavel do
conhecimento e provimento do
apélo excepcional, s6 se esbocaria
com o repudio, por absurda, da
teoria da propriedade do nome co-
mercial que, embora sujeita a con-
trovérsia, é, todavia, de lancamen-
to muito firme.

De resto, verificada a prescri-
¢do por um texto federal, dentre
alguns que podiam ser invocados,
convém a esta Corte Suprema, na
6rbita da sua competéncia, se ple-
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namente ndo a aprova, acatar a
decisdo proferida na causa.

Assim, por &ste entendimento
restrito que, de modo algum, sig-
nifica uma definicio, respeitosa-
mente recebo os embargos.”

3. O que interessa é que o acor-
d&o dos embargos, conquanto tenha
afirmado cuidar-se de matéria polé-
mica, ressaltou que a propriedade do
nome comercial possuia “lancamen-
to muito firme”. Em conseqiiéncia,
duas coisas se me apresentam: a di-
ficuldade do recurso com base na ali-
nea a; a falta de serventia para o
dissidio do RE-46.597, visto que al-
terado em grau de embargos.

4. Para o dissidio, a recorrente ci-
tou outros acérdéos, entre os quais
dois do Tribunal Federal de Recur-
sos, do ano de 1971, Sr. Ministro Dé-
cio Miranda. Um deles, a AC-29.655,
com essa ementa: “Propriedade in-
dustrial. Nome da emprésa. Cabivel
acdo cominatéria para constranger a
modifica¢gdo do nome colidente. O
prazo de prescrigéio da acfo é o da
lei comum. Procedéncia da acdo”.
Noutro, AC-31.021, afirmou, em seu
voto: “N&o cogitando de prazo de
prescricdo para a acio de mudanca
de nome a legislacéo especifica, des-
de o art. 10, § 32 do Decreto n? 916,
de 24-10-1890, até o art. 32, § 22 do
Decreto-lei n® 2.627, de 26-10-40,
também déle nfo tratando Lei n®
4.726, de 18-7-65, que mais se ateve
a parte adjetiva do registro do co-
mércio, é bem de ver que esse prazo
é o0 da lei comum, ou seja, o do art.
177 do Cédigo Civil”.
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5. Respeitaveis as duas posi¢des.
Pelo que andei lendo, a tendéncia é
a de acatar o prazo menor, com a
qual me afei¢6o. Embora o Sr. Mi-
nistro Décio Miranda tenha dito, na
AC-31.021, que nio era de se estra-
nhar o prazo maior, o certo é que tal
prazo, como deixou entrever o Sr.
Ministro Cunha Peixoto, em passa-
gem citada na RT-491/40, repugna
as normas de comércio. No artigo da
RT-491, anotaram os seus autores
Luiz ¢ Thomas Leonardos: “A
protecio ao nome comercial, em sua
funcgio objetiva, como objeto de pro-
priedade industrial, pertence, assim,
a mais aceita tradicdo no Direito
brasileiro e encontra amplo respal-
do na prépria Constituicdo Federal
ao incluir, entre as garantias & pro-
priedade, a da exclusividade do no-
me comercial (art. 153, § 24)".

6. Temos julgados, recentes, do Su-
premo Tribunal e ja deste Superior
Tribunal. Ei-los, por suas ementas:

— “Recurso extraordinario. No-
me comercial. Em se tratando de
nome fantasia, a propriedade ha
de ser reconhecida a quem primei-
ro o registrou. Entretanto, a acdo
por violacdo a nome comercial
prescreve em cinco anos, de con-
formidade com entendimento pelo
Supremo Tribunal Federal no ERE
n? 46.597 (RTJ 20/270) e a teor do
artigo 178, paragrafo 10, inciso IX
do Cédigo Civil.

A autora propds a acdo seis
anos depois da ré haver registra-
do 0 nome fantasia semelhante,
portanto, quando ja ocorrera a
prescricio.
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Recurso da autora nio conheci-
do e provido o recurso da ré”
(STF, RE-104.497, de 1990, Sr.
Ministro Carlos Madeira).

— “Nome comercial. Acéo de
preceito cominatério, cumulada
com pedido de perdas e danos.

O direito sobre o nome comer-
cial, segundo entendimento hoje
prevalecente na doutrina e na ju-
risprudéncia, constitui uma pro-
priedade, & semelhanca do que
ocorre com as marcas de fabrica e
de comércio, motivo pelo qual, em
acOes por violacdo de seu uso ex-
clusivo, se aplica o lapso prescri-
cional previsto no art. 178, § 10,
inciso IX, do Cédigo Civil.

Recurso especial ndo conheci-
do.” (STJ, REsp-4.055, de 1991,
Sr. Ministro Barros Monteiro)

7. Conheco pois do recurso espe-
cial, pela alinea ¢, mas lhe nego pro-
vimento.

VOTO — VISTA

O SR. MINISTRO EDUARDO RI-
BEIRO: Esta a questdo em saber se
aplicavel a hipétese o prazo prescri-
cional de que cogita o artigo 178, pa-
ragrafo 10, IX do Cédigo Civil, fixan-
do-o em cinco anos, gquando se trate
de ofensa ou dano causado ao direi-
to de propriedade.

Longamente se debateu sobre a
natureza do direito do titular da
marca, discutindo-se quanto a ser
possivel classifica-lo como de pro-
priedade.
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Tenho para mim que como tal ha-
verd de ser considerado, nfo subsis-
tindo, em relagéo ao tema, as ddvi-
das que existem quando se trata de
nome comercial. Abstenho-me, entre-
tanto, de sobre a matéria deter-me
mais longamente, uma vez que, por
outra razio, entendo nfo incidir a
norma no caso ora em apreciagio.

No julgamento do REsp 3.185, de
que fui relator, e que o recorrente
fez juntar aos autos, decidiu esta
Turma que o citado dispositivo pode-
ria aplicar-se quando se cogitasse de
acéo de reparacéo do dano. N&o, se
objetivasse impedir continuasse a
violacdo do direito. Transcrevo trecho
do voto que entdo proferi:

“A aplicabilidade do item IX &
espécie em exame sujeita-se a
controvérsia. De todo desnecessé-
rio, entretanto, dela cogitar nes-
te julgamento. Refere-se o dispo-
sitivo & pretenséo relativa a dano
na propriedade, ja verificado. As-
sim, a demanda que pleiteie inde-
nizacdo sujeita-se a prescrigdo
guingtenal, tendo como termo ini-
cial a data em que se verificou o
dano. Ora, no caso em julgamen-
to foi negado pedido de reparacéo,
fundado em perdas e danos. Cin-
giu-se a condenacéo a que se abs-
tivesse a ré de futuras violagdes
ao direito da autora. Relativamen-
te a isso ndo incide a norma invo-
cada.”

N4&o é outra a autorizada opinifo
de Carpenter, a afirmar que a
prescricdo de que ali se cogita é da
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acéo civil, “cujo fim é a indenizacéo
do prejuizo causado a quem sofreu
dano na sua propriedade” (Da Pres-
cricdo — 32 ed. — Editora Nacional
de Direito — pag 716).

Reputo indispensdvel a distingéo,
pena de chegar-se a conclusdes ina-
ceitaveis. Tome-se o exemplo da
ofensa a propriedade de um imével,
que importasse esbulho. Se o prazo
prescricional é de cinco anos, signi-
ficara isso que, decorrido o quiingiié-
nio, ndo mais podera o proprietario
reaver a posse? O absurdo da res-
posta afirmativa foi salientado por
Camara Leal, conforme transcrito
em acdérddo a fls. 253. Impossivel
concluir ndo pudesse o proprietario
reivindicar o bem. Isso envolveria a
perda de um dos principais atributos
da propriedade, embora mais dilar-
gado o prazo prescricional quando se
trate de agéo real.

Util, se me afigura, discernir, no
caso, como usualmente se admite em
teoria geral, entre direitos absolutos
e relativos. Nos primeiros, oponiveis
a todos, incluem-se os reais. Os re-
lativos vinculam determinadas pes-
soas. Podem nascer, entre outras
causas, da violagdo de um direito ab-
soluto. Assim o proprietario tem di-
reito de exigir, de todos, o respeito a
sua propriedade. A prescrigio rege-
se pelas normas pertinentes aos di-
reitos reais. Violado, entretanto,
aquele direito, surge um outro, de
pedir reparacio do dano. Este, de
natureza pessoal, tem prazo de pres-
cricdo distinto.

Decorrido o prazo de cinco. anos,
prescreve o direito do proprietario
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da marca de pleitear reparacéo dos
danos que, do desrespeito a ele, lhe
tenha advindo. Dela, entretanto, néo
deixou de ser titular. Nem perdeu a
propriedade seus atributos. Podera
demandar sejam impedidas outras
ofensas ou que cesse a existente. O
prazo prescricional serd o das acdes
reais, como assinalado pelo Desem-
bargador Oliveira Leite, do Egrégio
Tribunal de Justica de Minas, em
acérdao cuja cépia se encontra nos
autos.

Conheco, pois, do recurso, néo s6
pela divergéncia, que me parece ca-
racterizada, até mesmo com acérdio
desta Turma, como por ter sido con-
trariada a lei, e dou-lhe provimento
para que se prossiga, em primeiro
grau, no julgamento da causa, data
venia do eminente Relator.

VOTO — VISTA

O SR. MINISTRO CLAUDIO SAN-
TOS: Sr. Presidente, encontra-se no
bojo destes autos interessante ques-
téo pertinente & prescricfo de acdo do
titular de marca, tendo em vista o seu
uso na denominagdo comercial por ou-
tra empresa. O Eminente Sr. Minis-
tro-Relator Nilson Naves conheceu do
recurso especial em face do dissidio
e negou-lhe provimento. Os Eminen-
tes Srs. Ministros Eduardo Ribeiro e
Dias Trindade, também conheceram,
mas para dar-lhe provimento. Pare-
ce-me que entre o Eminente Sr. Mi-
nistro-Relator e o primeiro voto dis-
cordante do Eminente Sr. Ministro
Eduardo Ribeiro, ndo ha nenhuma
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controvérsia quanto ao direito aplica-
vel a relacdo entre titular e marca,
qual seja um direito de propriedade.
O Sr. Ministro-Relator, entretanto,
concluiu que a prescricdo ocorreria por
decurso do prazo de cinco anos, en-
quanto o Sr. Ministro Eduardo Ribei-
ro manifestou em seu voto que, para
alguns efeitos, essa prescricdo néo
ocorreria nesse prazo, mas, sim, no de-
curso de vinte anos. Essa, portanto,
é a questdo.

No voto do Eminente Sr. Ministro-
Relator, encontro o seguinte: “Para o
dissidio, a recorrente citou outros acor-
dédos, entre os quais dois sdo do Tri-
bunal Federal de Recursos, do ano de
1971, do Sr. Ministro Décio Miranda:
um deles, a Apelacéo Civel n? 29.655,
com esta ementa: ‘Propriedade indus-
trial. Nome da empresa. Cabivel agéo
combinatéria para constranger a mo-
dificacfio do nome colidente. O prazo
de prescricéo da agdo é o da lei co-
mum. Procedéncia da agdo’; noutro,
Apelacgéo Civel n® 31.021, afirmou em
seu voto: ‘Nao cogitando de prazo de
prescri¢do para acfo de mudanga de
nome, a legislacio especifica desde o
art. 10, § 3%, do Decreto n? 916, de
24.10.1890, até o art. 32, § 22, do De-
creto-lel n2 2.627, de 26.10.40, também
nele néo tratando Lei n® 4.726, de
18.07.65, que mais se ateve a parte
adjetiva do registro do comércio, é bem
de ver que este prazo é o da lei co-
mum, ou seja, o do art. 177 do Codi-
go Civil”.

Continua, ainda, o Eminente Mi-
nistro-Relator: “respeitdveis as duas
posi¢des — pelo que andei lendo, a
tendéncia é de acatar ¢ prazo menor,
com o qual me afeicbo.
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Embora o Sr. Ministro Décio Mi-
randa tenha dito, na Apelacédo Civel
n? 31.021, que nio era de se estranhar,
o prazo maior, o certo é que tal pra-
zo — como deixou entrever o Sr. Mi-
nistro Cunha Peixoto em passagem ci-
tada na RT n? 491/40 — repugna as
normas de comércio.

No artigo da RT n? 491, anotaram
seus autores, Luis e Thomas Leo-
nardos: ‘A protecio ou nome comer-
cial em sua funcéo objetiva, como ob-
jeto de propriedade industrial, perten-
ce, assim, a mais aceita tradicdo no
Direito Brasileiro e encontra amplo
respaldo na prépria Constituicdo Fe-
deral, ao incluir, entre as garantias
a propriedade, a exclusividade do no-
me comercial’.”

Finalmente, o Sr. Relator cita um
acérdio da 42 Turma deste Tribunal,
sendo Relator o Sr. Ministro Barros
Monteiro, assim ementado: “Nome co-
mercial. Acdo de preceito combinatdrio
cumulada com pedido de perdas e da-
nos. O direito sobre o nome comercial,
segundo o entendimento hoje preva-
lente na doutrina e na jurisprudén-
cia constituil uma propriedade a seme-
lhanca do que ocorre com as marcas
de fabrica e de comércio; motivo pe-
lo qual, em ag¢bes por violacio de seu
uso exclusivo, aplica-se o lapso pres-
cricional previsto no art. 178, § 10, in-
ciso IX, do Cédigo Civil. Recurso Es-
pecial nao conhecido”.

J4 o Sr. Ministro Eduardo Ribeiro
trouxe a colacio licdo de Camara
Leal, pela qual se recomenda uma
certa distin¢fio. Disse o Sr. Ministro
Eduardo Ribeiro: “Reputo indispen-
séavel a distin¢io. Pena de chegar-se
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a concluses inaceitdveis. Toma-se o
exemplo da ofensa a propriedade de
um imével, que importasse esbulho.
Se o prazo prescricional é de cinco
anos, significara que, decorrido o qiiin-
qliénio, n&o mais podera o proprieta-
rio reaver a posse? O absurdo da res-
posta afirmativa foi salientado por Ca-
mara Leal, conforme transcrito em
acérdéo a fls. 253. Impossivel concluir
ndo pudesse o proprietario reivindi-
car o bem. Isso envolveria perda de
um dos principais atributos da pro-
priedade, embora mais dilargado o
prazo prescricional quando se trate de
acao real. Util, se me afigura, disce-
nir, no caso, como usualmente se ad-
mite em teoria geral, entre direitos ab-
solutos e relativos. Nos primeiros, opo-
niveis a todos, incluem-se os reais. Os
relativos vinculam determinadas pes-
soas. Podem nascer, entre outras cau-
sas, da violacdo de um direito abso-
luto. Assim, o proprietério tem direi-
to de exigir, de todos, o respeito a sua
propriedade. A prescri¢do rege-se pe-
las normas pertinentes aos direitos
reais. Violado, entretanto, aquele di-
reito, surge um outro, de pedir repa-
ragéo do dano. Este, de natureza pes-
soal, tem prazo de prescri¢do distinto.

Decorrido o prazo de cinco anos,
prescreve o direito do proprietario da
marca de pleitear reparacfio dos da-
nos que, do desrespeito a ele, tenha-
lhe advindo. Dela, entretanto, nfo dei-
xou de ser titular, nem perdeu a pro-
priedade seus atributos. Podera de-
mandar segjam impedidas outras ofen-
sas ou que cesse a existente.”

Concluo aqui a reprodug¢éo do vo-
to do Eminente Sr. Ministro Eduar-
do Ribeiro, pedindo vénia ao Eminen-
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te Sr. Ministro-Relator para filiar-me
a esse entendimento. Compreenden-
do-se a relagio como de direito de pro-
priedade, parece-me que outra nfo po-
dera ser a solucgfo, senfo esta, de ad-
mitir-se a prescricio para a repara-
¢do do dano, mas sem que isso impor-
te em perda do direito de proprieda-
de do titular da marca — no caso a
marca “Panda”, utilizada por outra
empresa em sua denominagéo social

como “Pandy”, nomes facilmente con-
fundiveis.

Entendo que nfo esta prescrito, da-
ta venia, o direito para o titular da
marca reivindicar que outra empre-
sa nao utilize esta marca, seja em
qualquer produto, ou no préprio no-
me comercial.

Acompanho o voto do Sr. Ministro
Eduardo Ribeiro.

RECURSO ESPECIAL N¢ 19.355-0 — MG
(Registro n% 92.0004644-4)

Relator: O Sr. Ministro Nilson Naves
Relator Designado: O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro

Recorrente: Panda Promogdes e Eventos Ltda.

Recorrida: Vulecabrds S/A Indiustria e Comércio

Advogados: Drs. Samia Amin Santos e outros, e Francisco Silviano Bran-

déo e outros

EMENTA: Marca — Violacdo — Prescricio.

O prazo prescricional de que cuida o artigo 178, paragrafo 10, IX,
do Cédigo Civil é aplicavel quando se trate do direito & reparacgio
do dano, decorrente do desrespeito ao direito do titular da marca.
N3o a acdo em que se intente fazer cessar a violagio.

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos estes
autos, acordam os Srs. Ministros da
Segunda Secdo do Superior Tribunal
de Justica, na conformidade dos vo-
tos e das notas taquigrificas a seguir,
por unanimidade, conhecer do recur-
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so e, por maioria, dar-lhe parcial pro-
vimento, vencidos, em parte, os Srs.
Ministros Relator e Barros Monteiro,
gue proviam o recurso em maior ex-
tensfo. Acompanharam o voto do Sr.
Ministro Eduardo Ribeiro, os Srs. Mi-
nistros Dias Trindade, Athos Carnei-
ro, Waldemar Zveiter, Fontes de Alen-
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car e Silvio de Figueiredo. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Clau-
dio Santos.

Brasilia, 28 de outubro de 1992 (da-
ta do julgamento).

Ministro BUENO DE SOUZA, Pre-
sidente. Ministro EDUARDO RIBEI-
RO, Relator designado.

Publicado no DJ de 01-02-93.

RELATORIO

O SR. MINISTRO NILSON NA-
VES: Em ac¢fo ordindria, Vulcabris
S.A. Inddstria e Comércio pleiteou fos-
se Panda Servigos Esportivos S.C.
Ltda. condenada a modificar sua de-
nominacio social, a abster-se de usar
a expressdo “Panda” como marca e a
compor perdas e danos, e a ré invo-
cou, a seu favor, a prescricdo do art.
178, § 10, IX, do Céd. Civil, mas o des-
pacho saneador néo Ihe deu razdo, por
aplicavel a espécie o art. 177. Agra-
vou, sem éxito, in verbis:

“Na espécie dos autos, rebela-se
a agravante contra o despacho sa-
neador de fls. 73, que desacolheu
a preliminar de prescri¢do da acéo,
fundado no argumento de se tratar
de agdo pessoal, sujeita & prescri-
cdo vintendria estabelecida no art.
177 do Cédigo Civil e ndo a pres-
cricdo qdinglienal prevista no art.

178, § 10, mciso IX, do Cédigo Civil.

O despacho impugnado exami-
nou bem a matéria e deu & ques-
tdo a melhor solu¢éo, uma vez que
a jurisprudéncia dos Tribunais vem
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se orientando que o prazo prescri-
cional é da lei comum (cf. Apel. n2
29.655 da Guanabara e Apel. n?
62.040 de Monte Azul Paulista, pu-
blicados na RJTESP, n. 99/197/198).

No corpo do referido acérdéo, o
referido aresto do Egrégio Tribunal
de Justica de Sdo Paulo, estabele-
ceu o seguinte: ‘Em outras palavras,
néo teria sentido limitar, p. ex. a
cinco anos (lapso prescricional) obri-
gacdo negativa de usurpacéo ou
imitacdo de marca ou nome comer-
cial. A pratica desse teor sofre ve-
to total no tempo. A obrigacédo de
non faciendi é permanente, an-
te a prépria natureza do direito de
que é o verso... (apel. civel citada).

Embora encontre, na doutrina,
defensores da tese de que o prazo
prescricional se opere em cinco (5)
anos (Gama Cerqueira e Tdlio
Ascarelli, in R.T. 159), a orienta-
¢éo predominante na jurisprudén-
cia é a fixada pelo STF, consideran-
do como ocorrendo a prescrigdo das
acBes por viola¢éo do nome comer-
cial, o prazo é do direito comum,
tendo por inaplicavel a Lei n? 1.236,
de 1904 (cf. STF, Segunda Turma,
acérddo de 4.5.1962, no R.E. n2
49.857).

Diante do exposto, mantenho o
despacho recorrido, que se acha
muite bem fundamentado, tanto na
forma como no fundo, e que, por is-
S0 mesmo, recomenda muito seu jo-
vem e ilustre prolator. Nego provi-
mento, pois, ao agravo.”

Interp6s recurso extraordindrio, com
argiicdo de relevéncia, inadmitido
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aquele e subindo esta ao Supremo Tri-
bunal Federal, que converteu o ex-
traordinério em especial, na medida
da argtii¢do. Despachou, apés, o De-
sembargador Vaz de Mello:

“Q recurso, no entanto, fora inad-
mitido, determinando-se, porém,
que se processasse a argiicdo de re-
levancia, concomitantemente inter-
posta (fls. 40) e a Suprema Corte,
considerando n#o estar preclusa a
matéria de nivel legal, deduzida na
mesma argiicio e que, diante do
art. 105, III, a e ¢, da CF, ocorre-
ra conversio, ipso iure, do RE em
REsp, determinou a devolucio do
instrumento para o exame de sua
admissibilidade (fls. 109/110).

Vé-se dos autos que o préprio e
eminente Desembargador-Relator
do v. aresto recorrido observa que
o tema é polémico, havendo, ‘na
doutrina, defensores da tese de que
o prazo prescricional se opera em
cinco (5) anos’ (fls. 36).

A recorrente, a seu turno e ao
que me parece, conseguiu demons-
trar a divergéncia pretoriana e is-
so, sem duvida, justifica a admis-
séo do REsp, pela letra e, do per-
missivo constitucional, sem prejui-
zo do outro fundamento, em face do
que dispde o Enunciado 292, da Su-
mula/STF, aplicavel a espécie.

Admitindo, assim, o REsp inter-
posto e considerando que o fora an-
tes da Lei 8.038/90 mando que se
abra vista dos autos, sucessivamen-
te, a recorrente e a recorrida, pa-
ra que, cada uma, no prazo de dez
dias, apresente suas razdes.”
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Com razdes e contra-razdes, subi-
ram os autos.

E o relatério.

VOTO

O SR. MINISTRO NILSON NA-
VES (Relator): Na sesséo do dia 12 de
maio, sugeri & Turma que submetes-
se este processo & Sec¢do, de acordo
com o disposto no art. 14, inciso II, do
nosso Regimento. Disse o seguinte, na-
quele momento, fls. 168/9 (18).

2. No REsp-10.564, onde fiquei ven-
cido, proferi esse voto:

“Dizendo-se proprietaria da mar-
ca ‘Panda’, quer a autora seja a ré
compelida a excluir de sua denomi-
nacgéo social a palavra ‘Pandy’. A
questdo néo chegou a ter solucdo
porque acolhida a prescrigio. Con-
troverte-se agora em torno do seu
prazo: de cinco anos, como afirma-
ram as instdncias ordinarias, en-
tendendo tratar-se, 0 nome comer-
cial, de propriedade, dai aplicdvel
o referido art. 178, § 10, inciso IX;
de vinte anos, como quer a autora,
considerando, no essencial, que, na
espécie, ndo se trata de proprieda-
de, dafi ter invocado o art. 177,
quanto ao prazo das acles pessoais.

2. Dentre os acérdéos trazidos
para a demonstragdo do dissidio, a
recorrente citou o do RE-46.597, de
1961, Sr. Ministro Candido Motta,
com essa ementa: ‘A¢fo para des-
fazer o mesmo nome registrado.
Prescricio. Invocacgio de direito co-
mum, como subsididrio do comer-
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cial. Aplicagéo do art. 177 do Cédi-
go Civil. A agfio nfo estd prescri-
ta’. Mas esse acérdio acabou refor-
mado, em sessfo plendria, no jul-
gamento dos embargos, relatados
pelo Sr. Ministro Villas Boas, con-
forme essa ementa: ‘Embargos
opostos a acérddo que, conhecen-
do do recurso extraordindrio, lhe
deu provimento, para cassar decre-
to de prescricdo de acéo legitima-
da pelo art. 3% § 22, do Decreto-lei
namero 2.627-40. Recebimento. —
A aplicacdo do art. 178, § 10, nu-
mero IX, do Cédigo Civil, em lugar
do art. 177 do mesmo Cddigo e do
art. 442 do Cédigo Comercial, néo
pode reputar-se ofensiva & letra da
lei, porque se apéia na teoria da
propriedade do nome comercial,
sustentada por notdveis juristas,
nomeadamente Carlos de Carvalho
que a exprimia no Decreto ntume-
ro 916 de 1890, da sua lavra. Res-
tabelecimento da decisfo da Jus-
tica local’ (in RTJ-20/270).

Quando dos embargos o que fi-
cou entendido foi que néo se po-
deria, no julgamento do recurso
extraordindrio, ter-se por ofendi-
do o art. 177, porquanto a orien-
tacéo local, ao aplicar o art. 178,
§ 10, inciso IX, dera, ao menos, ra-
zodavel interpretacgéo & lei. Veja-se
o que disse o Sr. Relator, ao final
de seu voto:

‘O meu voto, ainda agora com
a latitude determinada pelo art.
101, ndmero III, a, da Constitui-
¢d0, néo concorda data venia,
com a anulacéo do veredicto da

Justica local, porque a antinomia
entre éste e o art. 177 do Cédi-
go Civil, pressuposto irrefrags-
vel do conhecimento e provimen-
to do apélo excepcional, s se es-
bogaria com o repuddio, por ab-
surda, da teoria da propriedade
do nome comercial que, embora
sujeita a controvérsia, é, todavia,
de langamento muito firme.

De resto, verificada a prescri-
cdo por um texto federal, den-
tre alguns que podiam ser invo-
cados, convém a esta Corte Su-
prema, na 6rbita da sua compe-
téncia, se plenamente ndo a
aprova, acatar a decisdo profe-
rida na causa.

Assim, por éste entendimen-
to restrito que, de modo algum,
significa uma definic¢do, respei-
tosamente recebo os embargos.’

3. O que interessa é que o acér-
déo dos embargos, conquanto te-
nha afirmado cuidar-se de maté-
ria polémica, ressaltou que a pro-
priedade do nome comercial pos-
sufa lancamento muito firme’. Em
conseqiiéncia, duas coisas se me
apresentam: a dificuldade do re-
curso com base na alinea a; a fal-
ta de serventia para o dissidio do
RE-46.597, visto que alterado em
grau de embargos.

4. Para o dissidio, a recorrente
citou outros acérdios, entre os
quais dois do Tribunal Federal de
Recursos, do ano de 1971, Sr. Mi-
nistro Décio Miranda. Um deles,
a AC-29.655, com essa ementa:
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‘Propriedade industrial. Nome da
emprésa. Cabivel acdo cominaté-
ria para constranger & modifica-
cdo do nome colidente. O prazo de
prescricio da agdo é o da lei co-
mum. Procedéncia da a¢éo’. Nou-
tro, AC-31.021, afirmou, em seu vo-
to: ‘Nao cogitando de prazo de
prescricio para a agdo de mudan-
ca de nome a legislagéo especifica,
desde o art. 10, § 32 do Decreto n®
916, de 24-10-1890, até o art. 3% §
22 do Decreto-lei n® 2.267, de
26-10-40, também déle nio tratan-
do Lei n® 4.726, de 18-7-65, que
mais se ateve a parte adjetiva do
registro do comércio, é bem de ver
que ésse prazo é o da lei comum,
ou seja, o do art. 177 do Cédigo Ci-
vil’.

5. Respeitaveis as duas posicdes.
Pelo que andei lendo, a tendéncia
é a de acatar o prazo menor, com
a qual me afeic6o. Embora o Sr.
Ministro Décio Miranda tenha di-
to, na AC-31.021, que nfo era de
se estranhar o prazo maior, o cer-
to é que tal prazo, como deixou en-
trever o Sr. Ministro Cunha Pei-
xoto, em passagem citada na RT-
491/40, repugna as normas de co-
mércio. No artigo da RT 491, ano-
taram os seus autores Luiz ¢ Tho-
mas Leonardos: ‘A proteco ao
nome comercial, em sua funcio ob-
jetiva, como objeto de proprieda-
de industrial, pertence, assim, a
mais aceita tradicio no Direito bra-
sileiro e encontra amplo respaldo
na prépria Constituicdo Federal ac
incluir, entre as garantias & pro-
priedade, a da exclusividade do no-
me comercial (art. 153, § 24).

6. Temos julgados, recentes, do
Supremo Tribunal e j4 deste Supe-
rior Tribunal. Ei-los, por suas
ementas:

— ‘Recurso extraordinario.
Nome Comercial.

Em se tratando de nome fan-
tasia, a propriedade ha de ser
reconhecida a quem primeiro o
registrou. Entretanto, a acdo por
violagdo a nome comercial pres-
creve em cinco anos, de confor-
midade com entendimento pe-
lo Supremo Tribunal Federal no
ERE n® 46.597 (RTJ 20/270) e
a teor do artigo 178, paragrafo
10, inciso IX do Cédigo Civil.

A autora propods a acfo seis
anos depois da ré haver registra-
do o nome fantasia semelhante,
portanto, quando j4 ocorrera a
prescri¢do.

Recurso da autora nio conhe-
cido e provido o recurso da ré’
(STF, RE-104.497, de 1990, Sr.
Ministro Carlos Madeira).

— Nome comercial. Ac¢do de
preceito cominatorio, cumulada
com pedido de perdas e danos.

O direito sobre 0 nome comer-
cial, segundo entendimento ho-
je prevalecente na doutrina e na
jurisprudéncia, constitui uma
propriedade, 4 semelhanca do
que ocorre com as marcas de fa-
brica e de comércio, motivo pe-
lo qual, em ag¢Bes por violagio de
seu uso exclusivo, se aplica o lap-
so prescricional previsto no art.
178, § 10, inciso IX, do Cédigo
Civil.
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Recurso especial nfo conhe-
cido.” (STJ, REsp-4.055, de 1991,
Sr. Ministro Barros Monteiro).

7. Conheco pois do recurso es-
pecial, pela alinea ¢, mas lhe ne-
go provimento.”

3. Em meu voto, pelo visto, conhe-
cia do recurso especial pela alinea ¢
e lhe negava provimento, adotando,
em conseqiiéncia, a prescricio regi-
da pelo art. 178, § 10, inciso IX. Ape-
sar de ter ali ficado vencido, quero,
no caso presente, reiterar o meu en-
tendimento, data venia. Portanto,
coloco-me em divergéncia com o acdr-
d&o recorrido, onde o Tribunal minei-
ro adotou a prescrigdo estabelecida
no art. 177. O recurso especial € via-
vel, a meu sentir, por ambos os seus
fundamentos. Dele conheco e lhe dou
provimento, para pronunciar a pres-
cricéo.

VOTO

O SR. MINISTRO EDUARDO RI-
BEIRO: Sr. Presidente, no preceden-
te citado pelo eminente Relator, o Sr.
Ministro Nilson Naves, proferi voto
e me permito 1é-lo. (Lé&):

“Esta a questio em saber se
aplicavel & hipétese o prazo pres-
cricional de que cogita o artigo 178,
paragrafo 10, IX do Cédigo Civil,
fixando-o em cinco anos, quando
se trate de ofensa ou dano causa-
do ao direito de propriedade.

Longamente se debateu sobre a
natureza do direito do titular da

marca, discutindo-se quanto a ser
possivel classificd-lo como de pro-
priedade.

Tenho para mim que como tal
havera de ser considerado, nio
subsistindo, em relacio ao tema,
as ddvidas que existem quando se
trata de nome comercial. Abstenho-
me, entretanto, de sobre a maté-
ria deter-me mais longamente,
uma vez que, por outra razio, en-
tendo nfo incidir a norma no ca-
S0 ora em apreciagio.

No julgamento do REsp 3.185,
de que fui relator, e que o recorren-
te fez juntar aos autos, decidiu es-
ta Turma que o citado dispositivo
poderia aplicar-se quando se cogi-
tasse de acfo de reparacio do da-
no. Néo, se objetivasse impedir
continuasse a violagdo do direito.
Transcrevo trecho do voto que en-
tdo proferi:

“A aplicabilidade do item IX
a espécie em exame sujeita-se
a controvérsia. De todo desne-
cessdrio, entretanto, dela cogi-
tar neste julgamento. Refere-se
o dispositivo & pretenséo rela-
tiva a dano na propriedade, ja
verificado. Assim, a demanda
que pleiteie indenizacgéo sujei-
ta-se a prescri¢do qiinqienal,
tendo como termo inicial a da-
ta em que se verificou o dano.
Ora, no caso em julgamento foi
negado pedido de reparacéo,
fundado em perdas e danos.
Cingiu-se a condenagfo a que se
abstivesse a ré de futuras vio-

286 R. Sup. Trib. Just., Brasilia, a. 8, (80): 269-299, abril 1996.



lacdes ao direito da autora. Re-
lativamente a isso néo incide a
norma invocada.”

Nio é outra a autorizada opi-
nifo de Carpenter, a afirmar que
a prescricdo de que ali se cogita é
da acéo civil, “cujo fim é a indeni-
zacao do prejuizo causado a quem
sofreu dano na sua propriedade”
(Da prescricdo — 32 ed. — Edito-
ra Nacional de Direito — pag. 716).

Reputo indispensével a distin-
cho, pena de chegar-se a conclusdes
inaceitdveis. Tome-se o exemplo da
ofensa a propriedade de um imé-
vel, que importasse esbulho. Se o
prazo prescricional é de cinco anos,
significard isso que, decorrido o
qlingiénio, ndo mais poderad o pro-
prietéario reaver a posse? O absur-
do da resposta afirmativa foi sa-
lientado por Camara Leal, con-
forme transcrito em acérddo a fls.
253. Impossivel concluir ndo pu-
desse o proprietario reivindicar o
bem. Isso envolveria a perda de
um dos principais atributos da pro-
priedade, embora mais dilargado
o prazo prescricional quando se
trate de acdo real.

Util, se me afigura, discernir, no
caso, como usualmente se admite
em teoria geral, entre direitos ab-
solutos e relativos. Nos primeiros,
oponiveis a todos, incluem-se os
reais. Os relativos vinculam deter-
minadas pessoas. Podem nascer,
entre outras causas, da violagio de
um direito absoluto. Assim, o pro-
prietario tem direito de exigir, de
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todos, ¢ respeito a sua proprieda-
de. A prescri¢io rege-se pelas nor-
mas pertinentes aos direitos reais.
Violado, entretanto, aquele direi-
to, surge um outro, de pedir repa-
racdo do dano. Este, de natureza
pessoal, tem prazo de prescricdo
distinto.

Decorrido o prazo de cinco anos,
prescreve o direito do proprietario
da marca de pleitear reparacdo dos
danos que, do desrespeito a ele, lhe
tenha advindo. Dela, entretanto,
ndo deixou de ser titular. Nem per-
deu a propriedade seus atributos.
Podera demandar sejam impedi-
das outras ofensas ou que cesse a
existente. O prazo prescricional
serd o das a¢les reais, como as-
sinalado pelo Desembargador Oli-
veira Leite, do Egrégio Tribunal
de Justica de Minas, em acérdio
cuja cépia se encontra nos autos.”

Adotando estes fundamentos e pe-
dindo vénia ao eminente Relator, que
proferiu doute voto, conheco do recur-
so pelo dissidio, mas nego-lhe provi-
mento.

VOTO

O SR. MINISTRO DIAS TRINDA-
DE: Sr. Presidente, parece-me que a
prescric@o é vintenaria, porgue nio
se trata de acfo de dano, senéo de
acdo para coibir uso da marca.

Acompanho o Eminente Ministro
Eduardo Ribeiro, data venia do Mi-
nistro-Relator.
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VOTO — VISTA

O SR. MINISTRO ATHOS CAR-
NEIRO: Cuida-se de acdo promovi-
da por Vulcabras S/A Inddstria e Co-
mércio contra Panda Servicos Espor-
tivos S/C Ltda., afirmando-se a au-
tora proprietaria da marca nomina-
tiva Panda’, com direito portanto de
impedir que a demandada use da
aludida marca em sua denominacéo
social; postula, destarte, a condena-
cdo da ré a excluir de seu nome a
expressio ‘Panda’; abstendo-se de
usa-la como marca ou insignia ou
expressio de propaganda, devendo
outrossim compor perdas e danos. A
ré invocou a prescricdo qiingienal,
a teor do artigo 178, § 10, IX, do Cé-
digo Civil.

Em decisfo de saneamento, o juiz
rejeitou a argliida prescricdo. Agra-
vou a demanda, sem éxito, interpds,
entéo, recurso extraordinario, con-
vertido em recurso especial. O em.
relator, Min. Nilson Naves, invocan-
do voto vencido que proferira no
REsp n® 10.564, recorrente a mesma
firma Vulcabras, entendeu que ocor-
rera a prescricéo, conhecendo do re-
curso e ao mesmo dando total provi-
mento.

O em. Min. Eduardo Ribeiro igual-
mente reportou-se ao voto prolatado
no REsp n® 10.564, para conhecer do
recurso pelo dissidio, mas negar-lhe
provimento.

Afirmado hodiernamente que o di-
reito &4 marca ou ao nome comercial
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constitui direito de propriedade, im-
pende verificar se a esse direito apli-
ca-se a regra do artigo 178, § 10, IX
do CC, e/ou em que limites ocorre
tal incidéncia.

A eg. 42 Turma, no REsp n? 4.055,
relator o em. Min. Barros Monteiro,
alusivo a lide entre firmas proprie-
tarias de nomes comerciais conten-
do expressdes similares, decidiu pe-
la prescricéo de ac¢fio de preceito co-
minatério, cumulada com perdas e
danos, sob a ementa seguinte:

“Nome comercial. Acdo de pre-
cetto cominatério, cumulada com
pedido de perdas e danos.

O direito sobre o nome comer-
cial, segundo entendimento hoje
prevalecente na doutrina e na ju-
risprudéncia, constitui uma pro-
priedade, a semelhanca do que
ocorre com as marcas de fabrica e
de comércio, motivo pelo qual, em
acbes por violacdo de seu uso ex-
clusivo, se aplica o lapso prescri-
cional previsto no art. 178, § 10,
inciso IX, do Codigo Civil.

Recurso especial nfo conheci-
do 23

Ao voto do relator aderiram, sem
explicita¢bes, os Mins. Salvio de Fi-
gueiredo e Athos Carneiro, ausentes
os Mins. Bueno de Souza e Fontes
de Alencar.

Devo, todavia, reformular em par-
te a posi¢do entdo adotada, pois res-
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tei convencido pelos argumentos ex-
pendidos pelo em. Min. Eduardo Ri-
beiro, como redator designado no
REsp n? 10.564, a saber:

“Longamente se debateu sobre
a natureza do direito do titular da
marca, discutindo-se quanto a ser
possivel classifica-lo como de pro-
priedade.

Tenho para mim que como tal
havera de ser considerado, néo
subsistindo, em relacédo ao tema,
as ddvidas que existem quando se
trata de nome comercial. Abste-
nho-me, entretanto, de sobre a
matéria deter-me mais longamen-
te, uma vez que, por outra razio,
entendo né&o incidir a norma no
caso ora em apreciacio.

No julgamento do REsp 3.185,
de que fui relator, e que o recor-
rente fez juntar aos autos, decidiu
esta Turma que o citado dispositi-
vo poderia aplicar-se quando se
cogitasse de agdo de reparacgio do
dano. Nio, se objetivasse impedir
continuasse a violacéo do direito.
Transcrevo trecho do voto que en-
téo proferi:

“A aplicabilidade do item IX
a espécie em exame sujeita-se
a controvérsia. De todo desne-
cessério, entretanto, dela cogi-
tar neste julgamento. Refere-se
o dispositivo & pretenséo rela-
tiva a dano na propriedade, ja
verificado. Assim, a demanda

que pleiteie indenizagdo sujei-
ta-se a prescricdo quingienal,
tendo como termo inicial a da-
ta em que se verificou o dano.
Ora, no caso em julgamento foi
negado pedido de reparacéo,
fundado em perdas e danos.
Cingiu-se a condenacgio a que
se abstivesse a ré de futuras
violacBes ao direito da autora.
Relativamente a isso n#o inci-
de a norma invocada.”

Nio é outra a autorizada opi-
nido de Carpenter, a afirmar
que a prescricdo de que ali se co-
gita é da acfo civil, “cujo fim é a
indenizacio do prejuizo causado a
quem sofreu dano na sua proprie-
dade” (Da Prescricdo — 32 ed. —
Editora Nacional de Direito —
pag. 716).

Reputo indispensavel a distin-
¢éo, pena de chegar-se a conclu-
sbes inaceitaveis. Tome-se o exem-
plo da ofensa & propriedade de
um imével, que importasse esbu-
lho. Se o prazo prescricional é de
que cinco anos, significard isso
que, decorrido o quingiiénio, ndo
mais podera o proprietario reaver
a posse? O absurdo da resposta
afirmativa foi salientado por Céa-
mara Leal, conforme transcrito
em acérdédo a fls. 253. Impossivel
concluir ndo pudesse o proprieta-
rio reivindicar o bem. Isso envol-
veria a perda de um dos princi-
pais atributos da propriedade,
embora mais dilargado o prazo
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10.564, tendo pedido vista, aderiu ao
voto do Min. Eduardo Ribeiro, com
as seguintes conclusdes: ‘

prescricional quando se trate de
acdo real.

Util se me afigura, discernir, no
caso, como usualmente se admite
em teoria geral, entre direitos ab-
solutos e relativos. Nos primeiros,
oponiveis a todos, incluem-se os
reais. Os relativos vinculam deter-
minadas pessoas. Podem nascer,
entre outras causas, da violacéo de
um direito absoluto. Assim o pro-
prietdrio tem direito de exigir, de
todos, o respeito a sua proprieda-
de. A prescri¢do rege-se pelas nor-
mas pertinentes aos direitos reais.
Violado, entretanto, aquele direi-
to, surge um outro, de pedir repa-
racéo do dano. Este, de natureza
pessoal, tem prazo de prescricdo
distinto.

Decorrido o prazo de cinco
anos, prescreve o direito do pro-
prietario da marca de pleitear re-
paracio dos danos que, do desres-
peito a ele, tenha-lhe advindo. De-
la, entretanto, ndo deixou de ser
titular. Nem perdeu a proprieda-
de seus atributos. Poderd deman-
dar sejam impedidas outras ofen-
sas ou que cesse a existente. O
prazo prescricional serd o das
acOes reais, como assinalado pelo
Desembargador Oliveira Leite, do
Egrégio Tribunal de Justigca de
Minas, em acérdéo cuja cépia se
encontra nos autos”.

O em. Min. Cldudio Santos, no

“Decorrido o prazo de cinco
anos, prescreve o direito do pro-
prietario da marca de pleitear re-
paracéo dos danos que, do desres-
peito a ele, lhe tenha advindo. De-
la, entretanto, nfo deixou de ser
titular, nem perdeu a proprieda-
de seus atributos. Podera deman-
dar sejam impedidas outras ofen-
sas ou que cesse a existente’.

Concluo aqui a reproducéo do
voto do Eminente Sr. Ministro
Eduardo Ribeiro, pedindo vénia
a0 Eminente Sr. Ministro-Relator
para filiar-me a esse entendimen-
to. Compreendendo-se a relacdo
como de direito de propriedade,
parece-me que outra néo podera
ser a solucéo, senfo esta, de ad-
mitir-se a prescri¢ido para a repa-
racéo do dano, mas sem que isso
importe em perda do direito de
propriedade do titular da marca
-— no caso a marca “Panda”, uti-
lizada por outra empresa em sua
denominacéo social como “Pandy”,
nomes facilmente confundiveis.

Entendo que n#o estad prescri-
to, data venia, o direito para o
titular da marca reivindicar que
outra empresa nio utilize esta
marca, seja em qualquer produto,
ou no préprio nome comercial”.

Pelo exposto, adotando tais fun-

mesmo julgamento do REsp n® damentos e reformulando anterior
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orientacéo, acompanho o magistério
dos votos majoritarios na eg. 32 Tur-
ma, para entender prescrita, nos ter-
mos do artigo 178, § 10, IX, do Cédi-
go Civil, apenas a pretensio as per-
das e danos ocorrentes até a data da
citagao inicial, e para declarar ndo
prescritas as pretensfes com pedido
cominatério. Isso importa em conhe-
cer do recurso e dar-lhe provimento
apenas parcial.

E o voto.

RETIFICACAO DE VOTO

O SR. MINISTRO DIAS TRINDA-
DE: Sr. Presidente, pego que se reti-
figue 0 meu voto, pois estou de intei-
10 acordo com o Ministro Athos Car-
neiro que votou no sentido de conhe-
cer do recurso e dar-lhe provimento
parcial.

RETIFICACAO DE VOTO

O SR. MINISTRO EDUARDO RI-
BEIRO: Sr. Presidente, estou de ple-
no acordo com as conclusdes do emi-
nente Ministro Athos Carneiro, que
sdo perfeitamente coerentes com o
entendimento que tenho. Parece-me,
alids, que o Sr. Ministro Dias Trin-
dade perfilha o mesmo entendimen-
to. Est4 prescrito o direito de plei-
tear a reparacéo de danos que se
houverem verificado antes do qiiin-
quiénio e ndo mais do que isso.

Peco que retifique minha conclu-
sdo, que é no sentido de conhecer do
recurso e dar-lhe parcial provimento.
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VOTO

O SR. MINISTRO BARROS MON-
TEIRO: Sr. Presidente, com a vénia,
mantenho a posicdo adotada, quan-
do do julgamento do Recurso Espe-
cial n? 4.055 de que fui Relator, en-
tendendo que a prescri¢do abrange
também as pretensoes relativas ao
preceito cominatorio.

Acompanho o Sr. Ministro Nilson
Naves.

VOTO — VOGAL

O SR. MINISTRO WALDEMAR
ZVEITER: Sr. Presidente, assim co-
mo manifestado na Terceira Turma,
peco vénia aoc Eminente Ministro-
Relator para acompanhar os votos
proferidos pelos Eminentes Minis-
tros Eduardo Ribeiro, Dias Trindade
e Athos Carneiro.

VOTO — VOGAL

O SR. MINISTRO FONTES DE
ALENCAR: Acompanho o voto do
eminente Ministro Eduardo Ribeiro.

VOTO

O SR. MINISTRO SALVIO DE
FIGUEIREDO: Acompanho o voto
do Sr. Ministro Eduardo Ribeiro e
dos que se seguiram na mesma dire-
¢ao.
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RECURSO ESPECIAL Nt 26.752-7 — SP
(Registro n® 92.0021891-1)

Relator: O Sr. Ministro Sdlvio de Figueiredo

Recorrentes: Marchesan Implementos e Mdquinas Agricolas Tatu S/A

e outro

Advogados: Drs. Lanir Orlando e outros

Recorrida: Marchesan — Defensivos e Aplicagbes Lida.

Advogados: Drs. Walter Rodrigues de Rezende Junior e outro

EMENTA: Civil. Prescrigé@o. Agdo de abstencdo do uso de marca.
Arts. 177 e 178, § 10, IX, CC. Precedentes. Recurso provido.

— O lapso qiiingiienal de prescricio previsto mno art. 178, § 10, IX,
do Cédigo Civil, somente se aplica, no dmbito do direito comercial,
as ac¢des por meic das quais se busca reparacio pelo uso indevido

de marca ou nome comercial.

— Aguelas em que se pretenda a mera abstencio, a cessacdo do uso,
porque em esséncia acoes reais, se sujeitam a disciplina do art. 177

do mesmo diploma legal.

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos es-
tes autos, acordam os Ministros da
Quarta Turma do Superior Tribunal
de Justica, na conformidade dos vo-
tos e das notas taquigréaficas a seguir,
por unanimidade, dar provimento ao
recurso. Votaram com o Relator os
Ministros Barros Monteiro e Fontes
de Alencar. Ausentes, ocasionalmen-
te, os Ministros Bueno de Souza e
Athos Carneiro.

Brasilia, 15 de junho de 1993 (da-
ta do julgamento).

Ministro FONTES DE ALENCAR,
Presidente. Ministro SAIVIO DE FI-
GUEIREDO TEIXEIRA, Relator.

Publicado no DJ de 09-08-93.
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RELATORIO

O SR. MINISTRO SALVIO DE
FIGUEIREDO: Marchesan Imple-
mentos e Maquinas Agricolas Tatu
S/A e outra ajuizaram acio ordina-
ria de preceito cominatdrio, contra
Marchesan Defensivos e Aplicactes
Ltda., objetivando compelir a ré a
retirar a expressfo “Marchesan” de
sua denominacdo social e desistir do
pedido de registro de marca junto ao
INPI.

G Juiz, acolhendo, em parte, a
postulacdo, determinou a ré excluis-
se referida expressio de seu nome
comercial, bem como se abstivesse
do uso da mesma como marca, titu-
lo de estabelecimento ou insignia.
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O Tribunal de Justica de Séo Pau-
lo, apreciando apelac¢io interposta
pela suplicada, deu-lhe provimento,
acolhendo preliminar de prescricio
suscitada com base no art. 178, § 10,
IX, do Cédigo Civil.

O voto condutor do acérdio, da
relatéria do Des. Barbosa Pereira,
no que interessa, estd assim funda-
mentado:

“Nio se pode confundir marca
de inddstria ou de comércio com o
nome comercial ou denominacéo
social, pois a primeira constitui o
sinal distintivo de determinado
produto ou mercadoria, enquanto
que o segundo serve para desig-
nar a pessoa do comerciante ou a
empresa. Thnto é assim que o art.
119 do Cédigo de Propriedade In-
dustrial exclui da sua protecéo o
nome comercial ou de empresa e
o titulo de estabelecimento.

Entretanto, no que concerne a
prescri¢do, os dois conceitos se
confundem, ja que tanto o nome
como a marca s&o objeto de direi-
to de propriedade, sendo expres-
so, com relacfo & marca, o art. 59
do mesmo Cddigo. Incide, portan-
to, a regra do art. 178, paragrafo
10, inciso IX, do Cédigo Civil, se-
gundo o qual prescreve em cinco
anos a acdo por ofensa ou dano
causados ao direito de proprieda-
de; contado da data em que se
deu a mesma ofensa ou dano”.

Alegam as autoras, em recurso
especial, contrariedade ao art. 177,
do Cédigo Civil, argumentando nfo
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ser objeto da ag¢do intentada o de
apurar danos, mas sim o de proteger
o seu direito de exclusividade de uso
da marca “Marchesan”.

Traz a colagdo acérdio do extinto
Tribunal Federal de Recursos e dos
Tribunais de Justi¢a do Rio de Ja-
neiro e Sdo Paulo buscando demons-
trar divergéncia interpretativa em
relacdo ao tema.

E o relatoério.

VOTO

O SR. MINISTRO SALVIO DE
FIGUEIREDO (Relator): A acéo de
que se trata visa & protecdo do direi-
to de exclusividade de uso de marca.

As sociedades autoras possuem re-
gistros, junto aoc INPI, datados de
1981 e 1982, de sua marca “Marche-
san”, e ao longo dos anos vém atuan-
do no ramo de fabricacio e comercia-
lizacfo de implementos, maquinas e
produtos agricolas.

A empresa-ré, por seu turno, que
veio a se constituir em 1984, tendo
por objeto social a exploracéo de de-
fensivos agricolas, traz insita, como
caracteristica principal de sua deno-
minagéo social, a expressdo “Mar-
chesan”.

O que pretendem as autoras é
unicamente seja imposta & ré, ora
recorrida, obrigacdo de excluir de
seu nome comercial referida expres-
sdo, bem como de cessar sua utiliza-
¢80 como marca, titulo de estabele-
cimento, insignia ou qualguer outro
sinal distintivo. N&o buscam repara-
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¢io de danos pelo uso indevido, hipé-
tese em que, ai sim, teria aplicabili-
dade o disposto no art. 178, § 10, in-
ciso IX, do Cédigo Civil.

In casu, como sustentado pelas
recorrentes, tem incidéncia a regra
geral relativa a prescrigéo, insculpi-
da no art. 177 do mesmo diploma.

Neste sentido decidiu a Terceira
Tarma deste Tribunal, quando do
julgamento do REsp 10.564-SP:

“Marca — Violacdo — Prescri-
cao.

O prazo prescricional de que
cuida o artigo 178, paragrafo 10,
IX, do Cédigo Civil é aplicavel
quando se trate do direito a repa-
racio do dano, decorrente do des-
respeito ao direito do titular da
marca. Ndo a acdo em que inten-
te fazer cessar a violagédo”.

Do voto condutor do acérdéo, da
lavra do Sr. Ministro Eduardo Ribei-
ro, reproduzo excerto que bem de-
monstra a orientacfo adotada:

“No julgamento do REsp 3.185,
de que fui relator, e que o recorren-
te fez juntar aos autos, decidiu es-
ta Turma que o citado dispositivo
(art. 178, § 10, IX, CC) poderia
aplicar-se quando se cogitasse de
acdo de reparacéo do dano. Nio,
se objetivasse impedir continuas-
se a violagfo do direito. Transcre-
vo trecho do voto que entfo proferi:

“A aplicabilidade do item IX
4 espécie em exame sujeita-se

a controvérsia. De todo desne-
cessario, entretanto, dela cogi-
tar neste julgamento. Refere-se
o dispositivo a pretensédo rela-
tiva a dano na propriedade, ja
verificado. Assim, a demanda
que pleiteie indenizacéo sujei-
ta-se & prescrigio qiingienal,
tendo como termo inicial a da-
ta em que se verificou o dano.
Ora, no caso em julgamento foi
negado pedido de reparacéo,
fundado em perdas e danos.
Cingiu-se a condenacéo a que
se abstivesse a ré de futuras
violacdes ao direito da autora.
Relativamente a isso néo inci-
de a norma invocada”.

N&o é outra a autorizada opi-
nido de Carpenter, a afirmar
que a prescri¢do de que ali se co-
gita é da acéo civil, “cujo fim é a
indenizacdo do prejuizo causado a
quem sofreu dano na sua proprie-
dade” (Da Prescricdio — 32 ed. —
Editora Nacional de Direito —
pag. 716).

Reputo indispenséavel a distin-
cdo, pena de chegar-se a conclu-
sbes inaceitaveis. Tome-se o exem-
plo da ofensa & propriedade de
um imével, que importasse esbu-
Tho. Se o prazo prescricional é de
cinco anos, significara isso que,
decorrido o quingiiénio, nfo mais
podera o proprietario reaver a
posse? O absurdo da resposta afir-
mativa foi salientado por Cama-
ra Leal, conforme transcrito em
acérddo a fls. 253. Impossivel con-
cluir ndo pudesse o proprietario
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reivindicar o bem. Isso envolveria
a perda de um dos principais atri-
butos da propriedade, embora
mais dilargado o prazo prescricio-
nal quando se trate de acdo real.

Util, se me afigura, discernir,
no caso, como usualmente se ad-
mite em teoria geral, entre direi-
tos absolutos e relativos. Nos pri-
meiros, oponiveis a todos, incluem-
se os reais. Os relativos vinculam
determinadas pessoas. Podem nas-
cer, entre outras causas, da viola-
cdo de um direito absoluto. Assim
o proprietario tem direito de exi-
gir, de todos, 0 respeito a sua pro-
priedade. A prescrigdo rege-se pe-
las normas pertinentes aos direi-
tos reais. Violado, entretanto,
aquele direito, surge um outro, de
pedir reparacéo do dano. Este, de
natureza pessoal, tem prazo de
prescricdo distinto.

Decorrido o prazo de cinco
anos, prescreve o direito do pro-
prietario da marca de pleitear re-
paracdo dos danos que, do desres-
peito a ele, lhe tenha advindo. De-
la, entretanto, nfo deixou de ser
titular. Nem perdeu a proprieda-
de seus atributos. Podera deman-
dar sejam impedidas outras ofen-
sas ou que cesse a existente. O
prazo prescricional sera o das
acdes reais, como assinalado pelo
Desembargador Oliveira Leite, do
Egrégio Tribunal de Justica de
Minas, em acérdio cuja cépia se
encontra nos autos”.

Comungo, as inteiras, desse en-
tendimento. Apenas a a¢fo indeniza-
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téria, por meio da qual se busque re-
paracio pelo indevido uso de mareca,
estd sujeita ao lapso qiingienal.
Nao assim a acdo que vise & absten-
cdo, a cessacdo do uso, porque em
esséncia acdo real, destinada a defe-
sa do direito de propriedade da mar-
ca, oponivel erga omnes. Aplicavel,
em casos tais, o disposto no art. 177,
CC, cyuja aplicagdo foi negada pelo v.
acérdio recorrido.

No que toca ac alegado dissenso
pretoriano, reputo-o devidamente de-
monstrado apenas em relacdo ao
aresto do extinto Tribunal Federal
de Recursos, que sufragou tese no
sentido de que “o prazo de prescri¢do
para a ac@o de mudanca de nome...
é o da lei comum, ou seja, o do art.
177 do Cédigo Civil”. Conquanto es-
se paradigma tenha vindo aos autos
por cépia ndo devidamente autenti-
cada, dela constou indicacdo do Dia-
rio da Justi¢a em que publicado, o
mesmo nio se tendo verificado rela-
tivamente ao julgado do Tribunal de
Justica do Rio de Janeiro, da mesma
forma carreado por cépia despida da
necessaria autenticacfo. Ja o ares-
to emanado do mesmo Tribunal de
Justica de Sao Paulo, prolator da de-
cisdo recorrida, nfo se presta a la-
vrar a divergéncia (Enunciado n2 13
da Stumula/STJ).

Em face do exposto, conhecendo
do recurso por ambos os fundamen-
tos, dou-lhe provimento para, afas-
tada a ocorréncia da prescricéo, de-
terminar prossiga a eg. Camara jul-
gadora no exame das demais ques-
toes devolvidas ac seu conhecimento.
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© VOTO

O SR. MINISTRO BARROS MON-
TEIRO: Sr. Presidente, ja sufraguei
orientacio semelhante aquela adota-
da pelo acérddo recorrido. Todavia, em
sentido oposto ja assentou a Segun-

da Secéo deste Tribunal em julgamen-
to ocorrido no ano passado (REsp
19.355-0/MG, relator para o Acérdio
Ministro Eduardo Ribeiro).

Por essa razéo, rendendo-me a di-
retriz adotada pela Secdo referida,
acompanho o Eminente Relator.

RECURSO ESPECIAL N2 34.983-0 — SP
(Registro n® 93.0013175-3)

Relator: O Sr. Ministro Fontes de Alencar

Recorrentes: Oeste Dental Litda. e outro

Recorrida: ICI Brasil S/A

Advogados: Drs. Lanir Orlando e outro, e Luiz Leonardos e outros

EMENTA: Direito de propriedade. Dano. Prescrig¢do. Absten¢do do

uso de marca.

— A acdo para reparacido do dano pelo uso indevido de marca
prescreve em cinco anos; aquela que visa & cessacdo do seu uso
aplica-se o lapso previsto no art. 177 do Cédigo Civil.

— Stmula 80 do STdJ.

— Matéria de fato, Stimula 07 do STdJ.

— Recurso especial ndo conhecido.

Unéanime.

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos es-
tes autos, acordam os Ministros da
Quarta Turma do Superior Tribunal
de Justica, na conformidade dos vo-
tos e das notas taquigraficas a se-
guir, por unanimidade, nfo conhecer
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do recurso. Votaram com o Relator os
Srs. Ministros Sélvio de Figueiredo,
Barros Monteiro, Anténio Torredo
Braz e Dias Trindade, convocado nos
termos do art. 12 da Emenda Regi-
mental 03/93.

Brasilia, 13 de dezembro de 1993
(data do julgamento).
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Ministro FONTES DE ALENCAR,
Presidente e Relator.

Publicado no DJ de 21-02-94.

RELATORIO

O SR. MINISTRO FONTES DE
ALENCAR: Trata-se de acéo ordina-
ria proposta por ICI Brasil S/A con-
tra Oeste Dental Ltda. e Dencril Co-
mércio e Industria de Plastico Ltda.,
objetivando a obtencdo do uso da
marca “Polycron”, além de indeniza-
cdo pelo prejuizo causado.

A E. Primeira Camara Civil do
Tribunal de Justi¢ca do Estado de
S&o Paulo afastou a matéria prescri-
cional, mantendo a sentenca que jul-
gara parcialmente procedente a
acdo, pelos seguintes fundamentos:

“O MM. Juiz bem decidiu a
questdo quanto a prescricédo da
acdo, pois, de fato a posicéo juris-
prudencial que prevalece é a de
que “O direito sobre a marca de
fabrica e de comércio constitui
uma propriedade”, aplicando-se,
portanto o prazo prescricional do
artigo 178, § 10, IX, do Cdédigo Ci-
vil, j4 que a empresa Dencril tem
divulgado desde 30.11.83 a utili-
zacdo da marca “Polycron” (fls.
411), n&o cabendo, assim, almeja-
da indenizacéo, quanto a perdas
e danos, pois sequer ficaram de-
monstrados

Quanto & abstencio do uso da
marca “Polycron” nédo cabe a apli-
cacdo do artigo ja mencionado,
por néo se tratar, nesta parte, de
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ofensa a dano causado ao direito
de propriedade, mas sim de abs-
tencdo do uso da marca em ques-
téo, aplicando-se, assim, a regra
do artigo 177 do Cédigo Civil (“a-
¢Oes pessoais prescrevem, ordina-
riamente, em 20 anos, ...”).

Nzo ha também, como acolher
a caréncia da acfo quanto a pri-
meira ré, pois, esta deveria ter
deixado de usar a marca ao me-
nos quando de sua citacdo para
responder a acéo.

No mérito, a procedéncia da
acéo é de rigor, haja vista que a
marca “Polykron” e a “Polycron”
podem causar confusfo ao consu-
midor, pois a pequena diferenca
estd na escrita de wma tUnica letra,
diferenca esta nfo identificada au-
ditivamente.” (fls. 555 a 556)

~ Inconformados, os recorrentes ma-
nifestaram recurso especial com ful-
cro no art. 105, IIl, a e ¢, da Consti-
tuicdo Federal, alegando violagdo do
art. 178, § 10, inc. IX, do Cédigo Ci-
vil, além de dissidio jurisprudencial,
por néo ter o acérdio reconhecido
também a prescrigéo referente & acéo
para abstencéo do uso da marca; ar-
gliram, ainda caréncia da acéo e dis-
seram que as marcas “Polykron” e
“Polycron” estdo incluidas em classe
diversa.

Pelo despacho de fls. 639 a 640 o
recurso foi admitido.

VOTO

O SR. MINISTRO FONTES DE
ALENCAR (Relator): As instancias
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ordindrias ao julgarem parcialmen-
te procedente a agéo, consideraram
que quanto ao pedido de perdas e
danos a acfo acha-se prescrita, nos
termos do art. 178, § 10, inc. IX, do
Cédigo Civil, porém com relacéo a
abstencfo do uso da marca a pres-
cricdo ndo se consumara, por ser o
lapso de 20 anos.

Tal entendimento esté pacificado
consoante se percebe do julgamento
do REsp 19.355, relatado pelo Minis-
tro Eduardo Ribeiro, perante a 22
Secdo, de que resultou acérdéo as-
sim ementado:

“Marca — Violagéo — Prescri-
cdo.

O prazo prescricional de que
cuida o artigo 178, § 10, inc. IX,
do Cédigo Civil é aplicavel quan-
do se trate do direito a reparacio
do dano, decorrente do desrespei-
to ao direito do titular da marca.
Nao a ac8o em que se intente fa-
zer cessar a violagdo.” (fls. 595)

Em caso idéntico, também se pro-
nunciou esta Turma, no REsp 12.592,
relatado pelo Ministro Salvio de Fi-
gueiredo, em cujo voto se 1é:

“(...) Apenas a acio indenizaté-
ria por meio da qual se busque
reparacdo pelo indevido uso de
marca esta sujeita ao lapso qiin-
quenal. Ndo assim a acéo que vi-
se a abstencéo, a cessacdo do uso,
porque em esséncia acfo real,
destinada a defesa do direito de
propriedade da marca, oponivel
erga omnes. Aplicdvel, em casos
tais, o disposto no art. 177, CC.
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Inocorreu, pois, a invocada
afronta ao art. 178, § 10, inc. IX,
CC, a cuja disciplina ndo se sub-
mete a hipétese vertente.”

Neste particular, ndo ocorre afron-
ta a lei federal.

A alegacédo de dissidio pretoriano,
por sua vez, néo logra éxito, pois os
paradigmas trazidos a colagdo acham-
se superados, em face do posiciona-
mento da 22 Secdo deste Tribunal. Ha
no caso incidéncia da Stimula 80 do

STd.

Quanto a alegancia de caréncia
da acdo ao argumento de que:

“ndo existe qualquer comprova-
¢do nos autos de que a primeira
ré tenha continuado a comerciali-
zar artigos/produtos, fabricados
pela segunda ré,” — (fls. 570).

nitido é o caracter de reexame da
matéria fatica.

Aliss, o acérdéo ao repelir a pre-
liminar correspondente registrou:

“Néo h4a também, como acolher
a caréncia de a¢do, quanto a pri-
meira ré, pois, esta deveria ter
deixado de usar a marca ao me-
nos quando de sua citacdo para
responder a agdo” (fls. 556).

Neste aspecto, a incidéncia da Si-
mula 07/STJ é de rigor.

Finalmente, trazem os recorrentes
alguns julgados para sustentar que
estando as marcas “Polykron” das
recorrentes e “Polycron” da recorri-

R. Sup. Trib. Just., Brasilia, a. 8, (80): 269-299, abril 1996.



da, incluidas em classes diversas,
nada impede o registro da marca.

Os arestos colacionados nio pres-
tam para a caracterizacdo do dissen-
s0 pretoriano, porquanto ndo guar-
dam similitude ou identidade com a
situagdo fatica dos autos.

Para tanto, basta a transcricéo do
seguinte trecho da sentenca:

“Forgoso é reconhecer, igualmen-
te, que, a despeito da destinacéo
final do produto fabricado ser dis-
tinta, o produto quimico é o mes-
mo (resina acrilica), podendo cau-
sar, por evidente, confuséo ao pi-
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blico consumidor, que, em dltima
andlise, associa a marca ao produ-
tor ou fabricante.

Desse modo, merece protecéo o
fabricante, proprietario de mareca,
para distinguir produto, mercado-
ria Ou Mesmo Servigo, que seja se-
melhante, relativo ou afim, ao
mesmo ramo de atividade.” (fls.
491)

Registre-se que a argii¢io de dis-
senso de jurisprudéncia ja fora repe-
lida quando do juizo prévio de ad-
missibilidade (fls. 40).

Destarte, ndo conheg¢o do presen-
te recurso.
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