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Prazo de uso n&o conta na prescricao para pedir direito de marca

A prescricao parareclamar exclusividade de marca néo corre durante prazo de uso permitido. Com esse
entendimento, a 32 Turma do Superior Tribunal de Justica negou recurso de uma escola que pretendia
continuar utilizando o nome Progresso, registrado por outrainstituicdo de ensino. A escola alegou que
havia prescrito o direito dos detentores do registro de contestar o uso do nome.

A escolarecorrente sustentou que utilizava o0 nome desde 1984 e que, mesmo sabendo disso, 0s
detentores do registro gjuizaram a agao apenas em 2007. A parte recorrente queria a aplicacéo das regras
do Cadigo Civil de 1916, segundo as quais a prescricao € de cinco anos apds o conhecimento do fato.

Paraaministrarelatora do caso, Nancy Andrighi, o importante € delimitar a data da violac&o do direito,
e ndo simplesmente o conhecimento sobre a utilizagdo do nome. A magistrada explicou que o nome
Progresso foi conferido a outra escola por “ato de meraliberalidade datitular do direito de uso
exclusivo”, ou sga, havia uma autorizacéo de uso e posteriormente uma solicitagdo para gue 0 nome nao
fosse mais utilizado.

Sociedade desfeita
Apos o desfecho de uma sociedade em 2001, cada grupo de socios ficou com uma escola e, de comum
acordo, o nome Progresso, registrado por uma parte, foi permitido a outra, em acordo amigavel.

A marcaregistrada € Progresso Educacional, enquanto que a permissdo do nome foi feita para que a
outra escola pudesse se chamar Colégio Progresso Centro.

Um desentendimento comercial fez com que os donos da Progresso Educacional solicitassem que o
Colégio Progresso Centro deixasse de utilizar 0 nome Progresso. O colégio ignorou o pedido, e os
detentores do registro gjuizaram a demanda na Justica.

Decisbes de primeira e segunda instancia deram razéo a Progresso Educacional, que haviaregistrado o
nome no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).

Término do direito
O Progresso Centro recorreu ao STJ e alegou que havia prescri¢do no caso, pois utilizava o nome sem
contestacdo desde o fim da sociedade, em 2001.

Para arelatora do caso, o ato fundamental que deve ser analisado no caso € 0 pedido expresso da
Progresso Educacional para que o outro colégio ndo utilizasse mais o nome conhecido na cidade.

“Nesse contexto, havendo expressa manifestagéo de interesse da recorrida em cessar os efeitos da
autorizacao, a partir da data assinalada como termo final de vigéncia da liberalidade (31 de dezembro de
2006) € que o0 uso da marca, pelarecorrente, passou a representar violacdo ao direito de exclusividade,
momento em que, via de consequéncia, nasceu a pretensdo inibitoria’, explicou Nancy Andrighi.

Segundo os ministros, como a agdo foi protocolada em janeiro de 2007, menos de um més apés o fim do
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direito de usar 0 nome, ndo ha prescricdo no caso, e o0 colégio que ndo é detentor do registro da marca
nao deve mais utiliza-la.

Violacéo patrimonial

Ha pouco, o STJ decidiu que, se houve violacdo do direito a propriedade intelectual registrada, deve-
se reconhecer também que houve prejuizo patrimonial. Assim, ndo € necessario quantificar o prejuizo
econdmico para que se possa reconhecer a existéncia de danos patrimoniais decorrentes da violagdo do
direito de propriedade industrial.

O ministro do STJMarco Aurélio Bellizze disse recentemente que o Escritério Central de Arrecadacéo e
Distribui¢cdo ndo pode cobrar direito autoral de musicas tocadas na internet por meio de transmissao nas
modalidades webcasting e simulcasting. Com informacgdes da Assessoria de Imprensa do STJ.

Clique aqui paraler aintegra da decisdo.
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