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RECURSO ESPECIAL. ACAO DE ABSTENCAO DE USO DE MARCA CUMULADA COM
INDENIZACAO. 1. ALEGACAO DE OMISSAO. INEXISTENCIA. 2. CERCEAMENTO DE
DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 3. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA
INTEMPESTIVAMENTE. MANIFESTAQAO DA PARTE ADVERSA. AUSENCIA DE VIOLAQAO
DO CONTRADITORIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. PRESCRICAO. AFERICAO DE
ACORDO COM CADA UMA DAS PRETENSOES CUMULADAS. VIOLACAO DE MARCA.
CONTAGEM. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRICAO AFASTADA. 5. VIOLACAO AO
DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DA MARCA. RECONHECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR.
ATUAQAO COLABORATIVA DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. As questdes suscitadas como omissas foram expressamente decididas pelo Tribunal de
origem, com a indica¢ao, clara e coerente, de todos os fundamentos adotados como razao
de decidir, ainda que em sentido contrario, 0 que afasta a alegagéo de violagdo do art. 1.022
do CPC/2015.

2. A alegacao de cerceamento de defesa foi afastada pelo acordéo recorrido, ao fundamento
de que foi dada oportunidade para manifestacdo das partes acerca dos documentos
juntados posteriormente. Alterar essa conclusao implica no reexame de fatos e provas, o que
esbarra no 6bice do enunciado n. 7/STJ.

3. [Excepcionalmente, pode ser admitida a juntada de documentos relevantes para a
formacdo do livre convencimento motivado, desde que ndo haja ma-fé na juntada
extemporanea e o direito ao contraditério seja observado pelo Julgador. Precedentes.

4. A andlise de prescricdo de pretensdo deve levar em consideragdo cada uma das
pretensdes cumuladas, em razédo dos diferentes direitos cuja tutelada é pleiteada, bem como
dos atos de violacéo declinados como causa do pedido.

5. A pretensdo de abstencdo de uso de marca para comercializacdo de bens tem prazo
prescricional deflagrado pelo conhecimento da violagao — teoria da actio nata. Precedentes.
6. A colocacdo no mercado de produtos identificados com marca objeto de direito exclusivo
de terceiros é ato de contrafacdo acarreta para o usurpador o dever de indenizar os danos
decorrentes.

7. Ainda que a solidariedade ndo seja expressamente prevista na Lei n. 92.79/1996, a
responsabilidade civil é solidaria para todos os autores e co-autores que adotem condutas
danosas ao direito protegido de outrem, conforme sistema geral de responsabilidade
estabelecido no art. 942 do CC/2002.

8. As empresas recorrentes, integrantes do mesmo grupo empresarial, atuaram ativamente
na colocacdo dos bens contrafeitos no mercado: enquanto uma fabrica os bens, a outra
oferta-os a comercializacdo, sendo, portanto, responsaveis solidarias pelo dano causado



pela diluicdo da marca.
9. Recurso especial desprovido.

ACORDAO

Vistos e relatados estes autos em que sao partes as acima indicadas, acordam
0s Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justica, por unanimidade, negar
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro (Presidente), Nancy Andrighi, Paulo de Tarso
Sanseverino e Ricardo Villas B6as Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasilia, 11 de fevereiro de 2020 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURELIO BELLIZZE, Relator



RECURSO ESPECIAL N° 1.719.131 - MG (2018/0010220-9)
RELATORIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURELIO BELLIZZE:

Cuida-se de recurso especial interposto por Koch do Brasil Projetos
Industriais Ltda. e Tecnometal Engenharia e Constru¢cdes Mecanicas Ltda., fundamentado

nas alineas a e ¢ do permissivo constitucional.

Depreende-se dos autos, que Koch Metallrgica S.A. propds a acdo de
obrigacdo de nédo fazer cumulada com pedidos reparacédo de danos materiais e morais
contra a recorrente € Tecnometal Engenharia e Construgcbes Mecanicas Ltda., cujos
pedidos foram parcialmente procedentes nos termos do seguinte dispositivo (e-STJ, fl.
837):

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para determinar
gue a requerida Koch do Brasil Projetos Industriais Ltda. abstenha-se
de utilizar a marca KOCH de maneira semelhante a marca da
requerente, retirando-a, com até 30 (trinta) dias, de todos os locais em
gue esta esta veiculada, inclusive em veiculos, uniformes de
empregados ou prestadores de servigos, materiais publicitarios de
qualquer espécie, sob pena de multa diaria de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), limitada a R$ 100.000.00 (cem mil reais), sem prejuizo de sua
majoracao, na hipétese de descumprimento.

Interpostas apelacdes pelas ora recorrente e recorrida, o Tribunal de origem

deu parcial provimento aos dois recursos, em acérdao assim ementado (e-STJ, fl. 1.049):

APELACAO CIVEL. ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER E NAO FAZER
C/C INDENIZACAO. VIOLACAO AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DA
MARCA.

1. A marca registrada destina-se a distinguir e individualizar
determinando produto no mercado (art. 123, inciso | da Lei n.°
9.279/96) sendo que, nesta condi¢do, ao proprietario do seu registro,
€ garantida a protecao de utilizacédo exclusiva da marca.

2. O titular da marca possui a prerrogativa de utiliza-la, de maneira
exclusiva, no ambito da especialidade da classe para o qual foi
registrada, em todo o territério nacional pelo prazo de duracdo do
registro no INPI.

3. Comprovada a anterioridade do registro da marca no INPI, deve ser
acolhido o pedido inicial, para impedir que outra empresa a utilize a
mesma marca, ja que passivel de induzir o consumidor a erro.

V.V. EMENTA: COMPENSACAO DE HONORARIOS -
IMPOSSIBILIDADE - VERBA DO ADVOGADO E NAO DA PARTE.

Os honorarios sucumbenciais pertencem ao advogado e nao a parte,



ndo podendo haver sua compensagéao.

Contra esse acordado, as trés empresas litigantes opuseram embargos de

declaracéo, os quais foram rejeitados.

Sobreveio, entdo, a interposi¢do dos primeiros recursos especiais (REsp n.
1.595.595/MG), providos para reconhecer a existéncia de vicio de omisséo e determinar o
retorno dos autos para novo julgamento. Baixados os autos ao Tribunal de origem, foram

reapreciados os aclaratérios, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 1.480):

EMBARGOS DE DECLARACAO. OMISSAO CONFIGURADA, DE
ACORDO COM DECISAO DO STJ. CUMPRIMENTO DECISAO
TRIBUNAL SUPERIOR. ACOLHER RECURSO. Os embargos de
declaracao devem ser acolhidos quando decisdo do Superior Tribunal
de Justica afirma que existe omisséo no acérdao.

Contra este acordao, foram opostos novos embargos de declaracdo, os

guais foram rejeitados.

Nas razdes do especial, as recorrentes alegam violacao dos arts. 373, 436,
437, 489 e 1.022 do CPC/2015; 130 e 219 do CPC/1973; 205, 264 e 265 do CC/2002; e
123 e 124 da Lei n. 9.279/1996; bem como dissidio jurisprudencial.

Sustentam que, a despeito do rejulgamento dos embargos de declaragéo, o
Tribunal de origem ndo se manifestou acerca das questdes reconhecidas como omissas
no julgamento do recurso especial anterior. Isso porque 0 novo acorddo nao se pronunciou

acerca da alegacao de que alguns registros marcarios se encontram extintos.

Aduzem que o prejuizo do cerceamento de defesa € manifesto, uma vez que
houve o julgamento pela improcedéncia da demanda, sem se assegurar as recorrentes
oportunidade para se manifestarem adequadamente sobre os documentos
comprobatorios juntados inoportunamente. Acrescentam que a sentenca foi fundamentada
nessa "extensa documentacdo (mais de 50 paginas)" (e-STJ, fl. 1.526), de modo que sua
sucinta pronuncia referida pelo Tribunal de origem ndo abarcou a integralidade dos
documentos, mesmo porque nao houve tempo habil para preparacdo de ampla defesa e
contraditorio substancial. Acrescentam ainda que o indeferimento de pericia requerida para
demonstrar a distincdo técnica entre as atividades das partes recorrentes e recorrida
também resultou em cerceamento de defesa, quanto a averiguacdo de efetiva colidéncia

de marcas.



Acerca do mérito da demanda, as recorrentes afirmam a ocorréncia de
prescricdo, uma vez que a fundacdo de Koch do Brasil Projetos Industriais Ltda ocorreu
em 1998, e a acdo foi proposta tdo somente em marco de 2010, portanto, apds o

transcurso do prazo decadencial decenal.

Subsidiariamente, sustentam que a protecdo marcéria deve observar o
principio da especialidade, de modo que somente os produtos especificos para os quais
obtido o registro da marca ha direito de sua exploracéo exlcusiva, e ndo para todos os
produtos daquela classe. Tratando-se de produtos distintos, por consequéncia, seria

juridicamente possivel sua convivéncia no mercado.

Por fim, impugnam a presuncdo da solidariedade imposta a Tecnometal
Engenharia e Construgdes Mecanicas Ltda., que teria decorrido exclusivamente do fato de

ambas as recorrentes formarem um grupo econémico entre Si.
Contrarrazdes apresentadas (e-STJ, fls. 1.603-1.619).

E o relatério.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURELIO BELLIZZE (RELATOR):

Além da adequacdo da tutela jurisdicional entregue pelo Tribunal de Justica
de Minas Gerais, devolve-se a esta Terceira Turma a controvérsia acerca da extensdo da
protecdo marcaria dentro da classe de registro especificada pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial — INPI, bem como da responsabilidade solidaria pela venda de

produtos com violagéo de marca registrada.

1. Da adequacdao da tutela jurisdicional: alegacéo de violagdo dos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015

Da leitura da decisdo desta relatoria prolatada no bojo do REsp n.
1.595.595/MG), nota-se que seu provimento decorreu expressamente da auséncia de
manifestacdo quanto a alegacao de juntada extemporanea de documentos, bem como da

alegacao de extingéo dos registros de algumas classes.

Cotejando-se a referida decisao e o acorddo do Tribunal local, que
reapreciou 0os embargos de declaragdo (e-STJ, fls. 1.480-1.488), ha a expressa
apreciacao das referidas questdes, ainda que a concluséo alcancada seja diametralmente

oposta a pretendida.

Nesse cenario, é relevante transcrever o seguinte trecho do acé6rddo
impugnado (e-STJ, fls. 1.484-1.486):

Esclareco mais que, com relacgdo ao momento da juntada dos
documentos, coaduno com o entendimento de que ndao ha o6bice
algum a que sejam analisados, sob pena de malferir o principio da
"Verdade Real", norteador do Processo Civil moderno.

Neste sentido, mesmo que a juntada de documentos ocorra fora do
prazo previsto pelo art. 396 do CPC/73, aplicAvel ao caso, o
magistrado deve manté-los nos autos, acaso sejam pertinentes,
relevantes ou Uteis para a elucidacdo dos fatos suscitados pelas
partes, ja que deve o juiz utilizar das provas em beneficio do
esclarecimento da verdade, explorando ao maximo a potencialidade
do processo.



Conforme consta do voto, esta discricionariedade encontra limites no
direito constitucional a ampla defesa, que garante a parte todos os
meios legais para a demonstracdo de seus interesses. Por tal razéo,
destaquei que a parte ré teve vista dos documentos, ndo havendo que
se falar em violagd@o ao principio supramencionado.

Cumpre elucidar que os documentos mencionados sdo aqueles de f.
720 e seguintes dos autos, juntados aos autos em 14.01.2013.

Em 04.02.2013, a parte ré, pediu pelo seu desentranhamento e, na
eventualidade deste argumento néo ser acolhido, manifestou-se sobre
os documentos, confira:

Cumpre elucidar que os documentos mencionados sdo aqueles de f.
720 e seguintes dos autos, juntados aos autos em 14.01.2013.
Em 04.02.2013, a parte ré, pediu pelo seu desentranhamento e, na
eventualidade deste argumento néo ser acolhido, manifestou-se sobre
os documentos, confira: [...]
Por sua vez, acerca da abstencao da utilizacdo da marca, o acérdao que
reapreciou os embargos de declaragéo acrescentou a fundamentagdo o fato de que o
parcial provimento ao recurso de apelagdo teria reconhecido a limitacdo do "dever de
abstencdo de uso tdo somente para as classes/servicos especificas as quais possua a
autora registro junto ao INPI, discriminadas no documento de f. 37" (e-STJ, fl. 1.487), os
guais seriam incontroversos, em razao da confissdo de que "comercializa alguns dos

produtos daquelas classes" (e-STJ, fl. 1.487).

Portanto, ainda que o julgamento ndo tenha satisfeito a pretensao das ora
recorrentes, o acorddo foi suficientemente fundamentado e decidiu, de forma clara e
coerente, todas as questbes devolvidas a sua apreciacdo, ndo havendo que se cogitar de
nulidade do acérdao de fls. 1.480-1.488 (e-STJ).

2. Do cerceamento de defesa: alegacao de violagao dos arts. 373,436 e
437 do CPC/2015 e 130 do CPC/1973

Também ndo se sustenta a alegacao de cerceamento de defesa.

Com efeito, as instancias ordinarias sao as destinatarios das provas,
competindo-lhes a apreciacdo soberana da necessidade, utilidade e relevancia dessas
provas produzidas. Nesse passo, ainda que a prova documental deve ser carreada aos
autos no momento da peti¢éo inicial ou da contestacao, a regra processual ndo € absoluta.

A jurisprudéncia desta Corte Superior tem admitido a juntada tardia de documentos, desde



gue respeitado o contraditorio e ausente a ma-feé.
Nesse sentido (sem destaques no original):

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE
APELACAO. COMPROVAGCAO DE FATO NAO SUSCITADO NO MOMENTO
OPORTUNO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVACAO. JUiZO DE CONTROLE E
DE REVISAO.

2. Outrossim, trata-se de um juizo de controle e de revisdo, admitindo-se a
juntada de novos documentos desde que seja para comprovar fatos
anteriormente alegados, obedecido o contraditério e ausente a ma
fé. Precedentes.

3. Agravo regimental n&o provido.

(AgRg no AREsp n. 294.057/SP, Rel. Min. Luis Felipe Saloméo, Quarta
Turma, DJe 24/9/2013)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO.
DECISOES DE MERITO. NECESSIDADE. DOCUMENTO. JUNTADA.
APELACAO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE RESPEITADO O
CONTRADITORIO E INOCORRENTE A MA-FE. FALSIDADE DE
DOCUMENTO. ONUS DA PROVA. ARGUIDOR. PROVA. INICIATIVA DO JUIZ.
POSSIBILIDADE. SITUACAO DE CONTRADICAO, OU CONFUSAO.

- A juntada de documentos com a apelacao é possivel, desde que
respeitado o contraditdrio e inocorrente a ma-fé, com fulcro no art.
397 do CPC. Precedentes. Na espécie, contudo, o banco teve a
oportunidade de, no incidente de falsidade, produzir todas as provas que
entendesse necessarias com vistas a demonstrar a inidoneidade do recibo
de pagamento, mas preferiu quedar-se inerte, dispensando inclusive a
prova pericial. Diante disso, operou-se a coisa julgada material, conforme
prevista no art. 467 do CPC, de sorte que ndo cabia as instancias ordinarias
rediscutir tal controvérsia no ambito do processo principal.

Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 980.191/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
10/3/2008).

No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem foi expresso em
reconhecer que a prova documental era relevante e que as partes contrarias haviam se
manifestado nos autos. Para desconstituir essas conclusfes seria imprescindivel o
reexame de fatos e provas, o que é vedado na estreita via do recurso especial, nos termos

do enunciado n. 7/STJ.



Do mesmo modo, a questao acerca da existéncia de prova constitutiva do
direito judicialmente vindicado € matéria sujeita ao juizo soberano das instancias
ordinarias. Tendo o Tribunal a quo reconhecido como demonstrada a existéncia de
registros marcarios, bem como a existéncia de confissdo acerca da comercializagdo de
produtos da classe em que obtido o registro de marca, ndo ha como se rever a conclusao

do acordao recorrido, ante a incidéncia do referido enunciado n. 7/STJ.

Desse modo, nédo é possivel o conhecimento do recurso especial quanto a

esses pontos.

3. Da prescricéo: alegacao de violacdo dos arts. 205 do CC/2002 e 219
do CPC/1973

Dos pedidos formulados na peticdo Inicial se verifica a extensdo da
pretensdo da recorrida, que, em razéo de direitos marcarios adquiridos pelos registros
obtidos junto @ao INPI, se insurge contra a utilizagéo do termo KOCH para identificacdo i) da
empresa e ii) dos produtos que comercializa. Assim, a acao veiculada pretende impor o
dever de abstencao da utilizacdo do termo KOCH tanto a titulo de nome empresarial como

a titulo de marca.

Contra essas pretensdes, sustentam as recorrentes a ocorréncia da
prescricdo, aduzindo a possibilidade de convivéncia de ambas, uma vez que ja coexistem
desde a constituicdo da recorrente Koch do Brasil Projetos Industriais Ltda. Além disso,
afirma-se a auséncia da prépria violagdo do direito material, porquanto termo central de
sua denominacdo empresarial, KOCH, é também o sobrenome do fundador da referida

empresa.

Em relacéo a pretenséo da recorrida de abstencéo de uso do termo KOCH
por qualquer forma, as recorrrentes se opdem, sustentando a prescricdo da pretensao.
Asseveram que o prazo prescricional decenal deveria ser contatado desde o registro do
nome empresarial, 0 que se deu em maio de 1998, momento em que passa a explorar o
termo ora sub judice. Todavia, a presente acdo de obrigacdo de nado fazer somente teria
sido proposta em 10/3/2010.

De fato, ha precedentes desta Corte Superior em que se reconheceu a
incidéncia do prazo prescricional decenal para a pretensdo de abstencao de exploragéo de

marca registrada, cujo termo inicial deve ser aferido a luz da actio nata.



Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACAO DE
ABSTENCAO DE USO DE MARCA E NOME EMPRESARIAL E DE
REPARACAO DE DANOS. EMBARGOS DE DECLARACAO. OMISSAO,
CONTRADICAO OU OBSCURIDADE. NAO OCORRENCIA.
PRETENSAO INIBITORIA. PRESCRICAO. MARCO INICIAL. CIENCIA DA
VIOLACAO DO DIREITO. PRAZO DE 10 ANOS. REPARACAO DE
DANOS. VIOLACAO PERMANENTE. PRAZO DE 5 ANOS. MARCO
INICIAL QUE SE RENOVA A CADA DIA.

1. Agéo ajuizada em 28/3/2011. Recursos especiais interpostos em
30/3/2017 e 4/4/2017 e conclusos a Relatora em 29/9/2017.

2. O proposito recursal é definir se as pretensfes de abstencéo de
uso de marca e nome empresarial e de reparacdo de danos
decorrentes da utilizacdo ndo autorizada de sinais registrados estédo
prescritas.

3. Ausentes os vicios do art. 1.022 do CPC/15, devem ser rejeitados
os embargos de declaracao.

4. A pretensdo concernente a abstencdo de uso de marca ou
nome empresarial nasce para o titular do direito protegido a
partir do momento em que ele toma ciéncia da violagéao
perpetrada (principio da actio nata), incidindo sobre ela o prazo
prescricional de 10 anos.

5. A notificacé@o extrajudicial, no particular, constitui instrumento habil a
comprovacao de que o alegado uso indevido do signo distintivo era
conhecido por seu titular, no minimo, a partir da data nela aposta
(momento em que poderia ter ajuizado a acao cabivel), o que da
ensejo a reconhecer como prescrita a pretenséo inibitéria, em razéo
do decurso do prazo aplicavel.

6. O prazo prescricional para propositura de acdo indenizat6ria por
uso nao autorizado de marca € quinquenal, sendo que seu termo
inicial nasce a cada dia em que o direito é violado. Precedentes.

- RECURSO ESPECIAL DE WALTER BELTRAME & CIA LTDA
CONHECIDO EMPARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

- RECURSO ESPECIAL DE BELTRAME & IRMAOS LTDA
PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n.1.696.899/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe 21/9/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARACAO NO RECURSO ESPECIAL. AUSENCIA DE
IMPUGNAGCAO ESPECIFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISAO
AGRAVADA. SUMULA 182 DO STJ. INCIDENCIA.

1. A jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica sedimentou-se no
sentido de que mesmo questdes de ordem publica devem ser objeto
de prequestionamento. Precedentes.

2. Ajurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica se firmou no
sentido de que o prazo de prescricdo da agcdo para abstencéao
do uso do nome ou marca é de vinte anos, sendo quinquenal o
prazo para reparacdo de danos decorrentes do uso indevido.
Precedentes.

3. O caréter continuado da conduta faz com que a prescricdo sO



alcance a indenizagéo por utilizacdo indevida do nome com mais de
cinco anos do ajuizamento da acéo.

4. Tendo o afastamento da indenizagédo por dano moral se dado sob o
fundamento de auséncia de pedido, ndo pode haver redistribuicdo da
sucumbéncia decorrente do ponto se a autora ndo postulou a respeito
e, portanto, nao foi sucumbente.

5. "E inviavel o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisdo agravada" (Sumula
182/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agint nos EDcl no REsp n. 1.137.328/AM, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/5/2019)

Nesse passo, apesar de a prescricdo ser matéria preliminar, a definicdo do
ato violador e do momento em que se materializa a violacdo ao direito passa a ser matéria

imprescindivel a verificacdo da contagem do prazo prescricional.

Para tanto, deve-se analisar a pretensdo de abstencao de uso de forma

destacada em razdo das diferentes naturezas juridicas dos direitos envolvidos.

Quanto ao nome empresarial, nota-se que nem sequer ha sucumbéncia das
recorrentes, uma vez que 0 acorddo manteve a sentenca de primeiro grau,

consignando-se, a respeito do tema, que (e-STJ, fl. 1.060/1.063):
Quanto ao nome empresarial, conforme afirmado pelo magistrado, sua
protecdo se da no ambito do Estado da Junta Comercial em que

registrados os atos constitutivos do empresario individual ou da
sociedade empresaria.

In casu, como oS nomes empresariais em conflito foram registrados
em Unidades Federativas distintas, deve ser mantida a sentenca neste
ponto.

Assim, a utilizagcdo do nome empresarial tal qual registrado perante a junta
comercial ndo foi considerada afronta a direito da recorrida, tampouco ha determinacao

para abstencéo de sua utilizacao.

De outra parte, no que se refere a utlizacdo do termo KOCH para
comercializagao de bens, a prescricao acabou afastada pelo Tribunal de origem, com o
seguinte fundamento (e-STJ, fl. 1.056):

[...] a violagdo ao direito de marca se protrai no tempo, de modo que a
cada momento em que as rés comercializam os produtos discutidos
sdo gerados direitos proprios reabrindo-se, a cada vez, o prazo
prescricional



Pois bem, nesse contexto, evidencia-se que a pretensdo que deve ser
apreciada no presente recurso especial fica adstrita a oferta em mercado consumidor de
bens e servicos com signo distintivo assemelhado a sua marca registrada. Portanto, o ato
que da ensejo a violacdo cuja prescricao foi afastada ndo pode ser confundido com a
utilizacdo do termo KOCH enquanto nome empresarial — porquanto este ja foi tido como

licito.

Além disso, ndo se pode perder de vista que 0s regramentos de nome
empresarial e marca ndo se confundem, do mesmo modo que também ndo se equiparam

a utilidade e finalidade de cada um dos objetos de direito tutelados.

Isso porgue o nome empresarial tem por objetivo a identificacdo do ente
social: lembrando a licdo de Carvalho de Mendonga, € pelo nome comercial que se
individualiza e assinala o patrimbnio e as responsabilidades assumidas no exercicio
mercantil (Tratado de Direito Comercial, Ed. Freitas de Bastos, 1963, p. 143). Por sua vez,
a marca se presta a identificar o proprio produto ou servigo ofertado ao mercado, de modo
gue se trata do objeto explorado pela atividade empresarial, e ndo da pessoa que exerce
essa atividade (nesse sentido, é vasta a jurisprudéncia desta Corte Superior: REsp n.
1.804.960/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acorddo Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, DJe 2/10/2019; REsp n. 1.763.419/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe 19/10/2018; REsp n. 1.327.773/IMG, Rel. Min. Luis Felipe Saloméao, Quarta Turma, DJe
15/2/2018; entre outros).

Além dessa distingdo essencial entre os institutos, o nascimento da protecéo
juridica também é distinto. O direito a marca somente se origina do registro perante o
orgdo competente, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em consequéncia da
adocdo do sistema atributivo pela Lei n. 9.279/1996. Por sua vez, a protecdo ao home
empresarial se inicia a partir de seu registro na Junta Comercial competente, tendo
eficacia, a principio, restrita ao respectivo Estado federado.

A modesta protecdo ao nome empresarial reconhecida pela Lei de
Propriedade Industrial, no caso de confronto entre marca e nome empresarial, somente
assegura o exercicio do direito de precedéncia, nos termos de seu art. 129, § 1°. Portanto,
diante da inexisténcia de debate acerca de eventual direito de preferéncia, que nem
mesmo seria possivel na situacdo fatica sub judice, ndo se pode admitir que a mera

preservacdo do nome dé ensejo ao direito a exploracao de termo central para identificacéo



de bens ou servicos comercializados.

Assim, destacada a finalidade de cada um dos institutos, é possivel se
antever efeitos distintos para cada violagéo de bens juridicos imateriais. Diferentemente da
violacdo por conflito de nome empresarial, que, em tese, seria ato permanente, que se
protrai no tempo, a violacdo de marca pode ser pontual ou reiterada, impondo-se a analise
contextual do ato violador.

Com efeito, a oferta de um Unico bem contrafeito j&4 € suficiente para fazer
nascer para o titular tanto o direito a imposicao da retirada do bem, como o direito a
indenizacdo decorrente do uso indevido. Do mesmo modo, a oferta esporadica de bens
leva a conclusdo de que ha a pratica de diversos atos, cada qual causador de dano e,
portanto, apto a ensejar a pretensao e a deflagrar a contagem do prazo prescricional
correspondente. Ha ainda a possibilidade de uma empresa desenvolver-se tdo somente
mediante a exploracdo de marca alheia, situacdo que configuraria um ato continuado.
Cada uma dessas situacfes produzem violacdes de ordens distintas, o que deve ser
levado em consideracdo ndo s6 na apuracdo do dano e da sangdo aplicavel, como

também para determinar a pretensao e o prazo prescricional correspondente.

Feitas essas consideragdes, ndo se pode pretender o computo do prazo
prescricional para a utilizagdo indevida da marca KOCH desde a inscricdo dos atos
constitutivos da recorrente, ocorrida em 1998, porque ndo € o nome empresarial que deu
ensejo ao reconhecimento da violagdo da marca. De fato, o ato ilicito reconhecido
soberanamente pelas instancias ordinarias é precisamente a oferta aos consumidores de
produtos semelhantes aos comercializados pela recorrida e para os quais somente ela

detém o registro, desde 1958.

E nesse cenario que deve ser compreendido o entendimento das instancias
ordinarias de que "a violacdo a direitos da propriedade intelectual, como nome empresarial
e marca, se prolonga no tempo" e que, por isso,'toda e cada vez que as rés
comercializam um produto com a marca discutida, surge uma eventual violagao ao direito"
(e-STJ, fl. 830), especialmente quando ndo ha, nos autos, debate ou alegacdo acerca de
eventual conhecimento prévio da pratica ofensiva (fato incontroverso nestes autos) para
fins de incidéncia da teoria da actio nata. Alias, ao que consta da demanda, ao tomar
conhecimento da conduta comercial apontada foi providenciada notificagdo extrajudicial
em 30/9/2009 (e-STJ, fls. 42-48), tendo a acéo sido proposta em 10/3/2010.



Portanto, tendo-se apontado como ato violador a oferta de bens com simbolo
semelhante a marca registrada, o qual ndo era de prévio conhecimento, tampouco havia
autoriza¢do ou anuéncia, devem ser estes atos considerados como termo inicial do prazo

prescricional decenal da pretenséo de abstencédo de utilizagao indevida.
3. Dasolidariedade das recorrentes

Afastada a prescricdo e mantida a conclusdo do acérdao de origem acerca
da existéncia de violagao do direito de exploracdo exclusiva da marca registrada, impoe-se
verificar a solidariedade da condenacao imposta a ambas as recorrentes.

Com efeito, a sentenca havia julgado improcedente a demanda contra a
litisconsorte passiva Tecnometal Engenharia e Construcdo Ltda., conforme razbes

explicitadas em julgamento de aclaratorios (e-STJ, fl. 866):

Saliento que nao ha omissédo em relagdo a ré Tecnometal, uma vez
gue nao restou comprovado o uso indevido da marca objeto da lide
pela referida ré, razao pela qual, em relacao a ela, o feito foi julgado
improcedente.
Nos termos do acérdao recorrido, no entanto, verifica-se que o Tribunal local
condenou a litisconsorte passiva Tecnometal Engenharia e Construgdo Ltda. com a

seguinte fundamentacao (e-STJ, fl. 1.060):

Com relacdo ré Tecnometal Engenharia e Construgdo Ltda., verifico
pelos documentos de fis. 49/56, reproduzidos de seu site, que ela
divulga e comercializa os produtos da ré Koch do Brasil S/A, sendo
ambas do mesmo grupo.

Desse modo, ndo ha que se falar em improcedéncia da demanda com
relacéo a ela.

Extrai-se, portanto, que a condenacédo se deu em virtude da divulgacdo e
comercializagdo de produtos da Koch do Brasil Projetos Industriais Ltda., com a qual
compde grupo econdmico. A questdo posta perpassa por assentar os limites da
responsabilidade pela exposicao a venda de produtos contrafeitos.

Nesse cenario, é importante consignar que a contrafacédo € a reproducao, no
todo ou em parte, de marca registrada, ou sua imitacdo — quando a imitagéo possa induzir
confusdo. Por meio dela, dilui-se a propria identidade do fabricante, criando-se na mente
dos consumidores confusdo sobre quem sdo os competidores e duplicando fornecedores

para um mesmo produto (nesse sentido: REsp n. 1.032.014/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,



Terceira Turma, DJe 4/6/2009).

A colocacao desses bens contrafeitos no mercado podem ser concretizadas
pelo préprio fabricante ou por meio de terceiros, 0s quais se disponham a levar os bens
contrafeitos a efetiva exposi¢éo a venda. Nesses Ultimos casos € nitido que a participacao
do terceiro é determinante para a criagdo daquela confusdo acerca dos competidores,
dificultando sobremaneira a vinculagdo do produto ao seu fabricante, funcdo precipua do

instituto da marca.

Assim, a violagdo do instituto marcario acaba sendo realizada ndo apenas
pela fabricacdo de produto similar e imitacdo da marca, mas também pelos atos
subsequentes que efetivamente introduzem no mercado a oferta dos bens contrafeitos.
Tem-se ai a pratica de uma causalidade comum, em gue ambas as empresas recorrentes
concorreram efetivamente para o abalo ao direito exclusivo da exploragcdo de marca

registrada.

E verdade que ndo ha na Lei n. 9.279/1996 a previsdo de hipbteses de
solidariedade do dever de reparar decorrentes de atos de contrafacdo. Entretanto, a
mingua de regra especifica, ndo se encontra a responsabilidade dos causadores do dano
num vacuo_legislativo absoluto, devendo-se aplicar, ao caso dos autos, a norma geral
prevista no art. 942 do CC/2002.

Com efeito, disciplina o Cédigo Civil que os co-autores de violacbes a
direitos de outrem respondem solidariamente pela obriga¢éo de indenizar:

Art. 942. Os bens do responséavel pela ofensa ou violacdo do direito
de outrem ficam sujeitos a reparagdo do dano causado; e, se a
ofensa tiver mais de um autor, todos responderéao
solidariamente pela reparacéao.

Paragrafo Unico. Sdo solidariamente responsaveis com o0s
autores os co-autores e as pessoas desighadas no art. 932 .

Desse modo, até mesmo uma eventual distingdo acerca da propor¢céo de
concorréncia de cada uma das condutas para causacéo do dano indenizavel ndo pode ser

oposta a recorrida, na condicao de vitima da violacdo marcaria.

Diante desse contexto fatico, em que é possivel se discriminar condutas
lesivas de ambas as empresas recorrentes, a existéncia de grupo econdmico apenas
incrementa o 6nus probatério daquele que pretende obstar a comprovacdo do fato
constitutivo do direito a prestacao jurisdicional. Noutros termos, tratando-se de empresas



tdo umbilicalmente associadas, a prova de que a recorrente Tecnometal Engenharia e
Construcdo Ltda. desconhecia a exploracdo marcaria indevida dependeria de

demonstragéao fatico-probatdria, a qual ndo foi sequer debatida nos autos desta demanda.

Isso porque, ao que consta dos autos, a recorrente Tecnometal Engenharia
e Construcdo Ltda. ndo se trata de empresa voltada a intermediagdo de vendas e compras
de produtos, mas sim de grupo econdmico gque desenvolve solu¢des de engenharia e no
desenvolvimento de equipamentos voltados para mineracdo, siderurgia, terminais

portudrios, termoelétricas, 0leo e gas, fertilizantes, cimento, celulose e agroindustria.
Com esses fundamentos, nego provimento ao recurso especial.

E como voto.
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