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EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. PRESCRICAQ. TERMO INICIAL.
DESENHO DE LOGOTIPO. SIMBOLO DA PESSOA JURIDICA E POR ELA
EXCLUSIVAMENTE UTILIZADO. REMUNERACAO JA PERCEBIDA PELO AUTOR DO
DESENHO EM FUNCAO DO CONTRATO DE TRABALHO. USO PROLONGADO DO
LOGOTIPO APOS A DEMISSAO DO AUTOR. DANO MATERIAL INEXISTENTE.

1. A prescricdo da pretenséo de indenizacao por danos patrimoniais decorrentes do uso
do desenho criado em razéo da relacéo de trabalho tem por terma inicial o rompimento
da relacdo de emprego.

2. O Tribunal de origem, com base no exame das provas dos autos, concluiu que a
producdo da obra intelectual decorreu do cumprimento do contrato de trabalho, de
forma que incidente o disposto no art. 36 da Lei 5.988/73, vigente na época da criacao
do logotipo, segundo o qual "se a obra intelectual for produzida em cumprimento a dever
funcional ou a contrato de trabalho ou de prestacdo de servigos, os direitos do autor,
salvo convengéo em contrario, pertencerao a ambas as partes (...)".

3. O fato de a pessoa juridica usar ou deixar de usar logotipo que a identifica - feito para
uso exclusivo do grupo ao qual o simbolo se refere - ndo interfere no patrimoénio do autor
do desenho, que ndo poderia usa-lo em beneficio préprio. Dessa forma, ndo configura
dano material o fato de a pessoa juridica ter continuado a usar o logotipo apés a
demissao do autor do desenho.

4. Recurso especial provido.

ACORDAO

Apés o voto-vista do Ministro Antonio Carlos Ferreira dando provimento ao
recurso especial, divergindo do relator, e a retificacdo da Ministra Maria Isabel Gallotti
para acompanhar a divergéncia, a Quarta Turma, por maioria, deu provimento ao
recurso especial, nos termos do voto divergente da Ministra Maria Isabel Gallotti, que
lavraréd o acérddo. Votaram com a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti os Srs. Ministros
Raul Araujo e Antonio Carlos Ferreira.

Brasilia/DF, 18 de maio de 2021(Data do Julgamento)



MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora
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VOTO-VISTA

O SR. MINISTRO MARCO BUZZI:

Cuida-se de vista regimental formulada em raz&o de voto parcialmente
divergente do e. Ministro Luis Felipe Saloméo, no julgamento do recurso especial
interposto pelas rés, sociedades empresarias integrantes do Grupo Gazeta de
Comunicacdo, que foram condenadas pela instancia precedente ao pagamento de
danos patrimoniais e morais a Vanildo Camargo de Miranda, indenizacbes essas
decorrentes da utilizacédo, por longo periodo de tempo, de desenho (logotipo) de sua
autoria para a representacao marcaria do conglomerado, sem a devida contraprestacéo
pecuniaria e cessao dos respectivos direitos autorais, bem como em razdo da posterior
descaracterizacao da obra.

No voto parcialmente divergente, Sua Exceléncia fundamentou a dissidéncia
em apenas trés pontos:

(i) "considerou ndo prescrita a pretensdo de indenizagcdo por danos
patrimoniais decorrentes do uso do desenho durante a vigéncia da relacéo de trabalho,
por traduzir lesdo continuada, cujo marco inicial da prescricdo deflagrou-se com a
demisséo do autor, ndo decorrido o prazo decenal do artigo 205 do Codigo Civil de 2002
por ocasiao do ajuizamento da demanda", porém quanto a esse periodo em especifico,
ou seja, enquanto mantida a relacdo empregaticia, acompanhou esse signatario no
tocante a improcedéncia do pedido por considerar ausente o interesse de agir, haja
vista que, em sendo a obra de ambos os cotitulares, ndo haveria danos patrimoniais e
conexos a perquirir, justamente porque a copropriedade permite o uso, gozo e fruicdo



do bem por qualquer um dos sujeitos;

(i) quanto a continuidade do uso do desenho apés a extin¢gdo do vinculo
empregaticio, reconhece a procedéncia da pretensédo de indenizagcdo apenas por dano
patrimonial; e

(iii) estabelece que o valor indenizatorio relativo ao dano patrimonial deve ser
apurado no ambito de liquidacao por arbitramento.

Da analise empreendida pelo e. Ministro Saloméo, evidencia-se que Sua
Exceléncia, tal como esse signatario, procedeu a averiguacdo das pretensdes por
periodos, sendo esses bem definidos:

(@) a utilizacéo do desenho (logotipo) pelo Grupo Gazeta de Comunicagéo,
sem contraprestacao pecuniaria ou cessao de direitos, desde 26.11.1993 (fls. 283 e
335) até a data da demissao do autor (13.1.2003);

(b) a continuidade do uso do logotipo ap6s a demisséo do autor (13.1.2003),
sem qualquer contraprestagéo ou indenizacao; e

(c) a alteracdo e descaracterizacdo do desenho ocorrida por volta do dia
1.10.2003 (fl. 33).

Pedi vista dos autos para melhor averiguar cada um dos trés pontos
divergentes e nessa oportunidade ratifico/mantenho o voto inicialmente proposto ante os
seguintes fundamentos que para melhor elucidar sdo examinados também, em trés
topicos.

1. De inicio, € imprescindivel destacar que o primeiro ponto da divergéncia
parcial inaugurada pelo e. Ministro Salomao diz respeito ao fundamento/argumento
subsidiario utilizado por este signatario para fazer frente a andlise da pretensao
indenizatéria quanto ao periodo de vigéncia do contrato de trabalho entre as partes
contendoras. E certo que o fundamento principal utilizado, esse com o qual o e.
Ministro Salomao concorda integralmente, € o de que "no interregno compreendido
entre a criacdo do desenho e a demissédo do autor da empresa jornalistica, ndo
ha danos patrimoniais e conexos a perquirir, justamente porque a copropriedade
permite o uso, gozo e fruicdo do bem por qualquer um dos sujeitos”, motivo pelo
gual "nesse periodo, portanto, com amparo no entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior, evidencia-se inexistente o interesse de agir do autor ante
a impossibilidade juridica do pedido indenizatorio por danos patrimoniais
decorrentes da utilizacdo néo autorizada do simbolo criado quando em curso o
contrato de trabalho, sendo necessario declarar a improcedéncia do pedido



guanto a esse periodo e essa pretensdo em especifico”.

Assim, tanto a divergéncia quanto esse signatario marcham em
conjunto/afinados quanto ao fundamento principal/basilar utilizado para compreender
pela improcedéncia do pedido inicial relativamente ao periodo da criacdo da logomarca
e a demissao do autor, tendo o e. Ministro Salomao, inclusive, em salutar passagem de
seu voto explicitado o seguinte:

tendo o autor se limitado a deduzir pretensdo indenizatéria por dano
patrimonial no tocante a referida situacéo fatica (uso da obra durante a
relacdo de emprego sem autorizacao e sem contraprestacao pecuniaria),
penso ser mesmo 0 caso de improcedéncia, assim como propugnado
pelo relator, inclusive por ndo ser o STJ o 6rgéo jurisdicional competente
para-examinar a suficiéncia das remuneracdes pagas no curso do pacto
laboral.

A discussao cinge-se, portanto, ao fundamento subsidiario utilizado, no
gual esse signatario asseverou “ainda que assim ndo fosse, estaria igualmente

prescrita eventual pretensdo, haja vista que entre a data de criacao do logotipo (meados
de 1993), até o0 ajuizamento da demanda (2003), ultrapassou-se, em muito, 0 prazo
quinquenal estabelecido no artigo 131 da Lei 5.988/73".

Na hipotese ora em foco, restou explicitado que em virtude da cotitularidade
inerente ‘ao logotipo criado, ndo houve qualquer reproducdo nao autorizadalviolagéo do
simbolo, notadamente porque a propriedade tem em si intrinseco o direito de uso, gozo
e fruicdo do bem. Por esse viés, a Unica pretensdo do autor acerca desse interregno €
de ser indenizado pelo uso indevido do simbolo, o que absolutamente ndo se constata

no caso.

N&o se nega que acaso se estivesse diante de contrafacdo, ou seja, uso nao
autorizado/indevido de marca/simbolo, seria possivel utilizar o entendimento
jurisprudencial pacifico no ambito desta Corte - com o qual ha plena concordancia deste
signatario - acerca do termo inicial nascer a cada dia em que o direito é violado.
Entretanto, ndo € isso o que se evidencia dos autos, pois € incontroversa a inexisténcia
de qualquer contrafacéo ou uso indevido de marca/simbolo alheio. O que se dessume
aqui é o uso, gozo, fruicdo, por parte do conglomerado de simbolo do qual possui a
cotitularidade, o que afasta por completo, a utilizagéo do entendimento acerca de lesdes
permanentes ou violagcdes continuadas como propugnado pelo voto parcialmente
divergente.

Ressalte-se que nenhum dos precedentes citados pelo e. Ministro Saloméao



dizem respeito a eventual lesdo continuada pela utilizacdo adequada de
marca/simbolo/desenho de propriedade daquele que a utiliza. S&o julgados atinentes a
violacdo de direito de imagem, plagio, contrafacéo, uso indevido de marca e violagbes a
direito de propriedade industrial, todos no qual se vislumbra uma violacéo ao direito por
terceiro e nao pelo coproprietario.

A despeito disso, acaso fosse possivel vislumbrar alguma violagéo ao direito
autoral, nos termos da lei aplicavel (art. 131 da Lei 5.988/73), essa que estabelecia "em
cinco anos a acgao civil por ofensa a direitos patrimoniais do autor e conexos, contados
0 prazo da violacao", o termo inicial seria contado da data na qual essa violagao teria
ocorrido, o que segundo alegado pelo demandante verificou-se no ano de 1993,
momento em que o conglomerado passou a usar a logomarca criada.

Assim, com a devida vénia da divergéncia, ainda que este signatério
tenha feito uso da questdo atinente a ocorréncia de prescrigcdo para o periodo
em que mantido o vinculo laboral em carater obter dictum, ou seja, como
fundamento subsidiario, mantém-se 0 voto proposto nesse aspecto, pois acaso
houvesse interesse de agir por parte do autor, a pretenséo, nos termos em que
formulada na inicial, estaria prescrita.

Por oportuno, as pretensdes atinentes aos periodos paosteriores a demissao
ndo estdo prescritas. Explicita-se que no Interregno compreendido entre a data da
demissdo e o momento imediatamente anterior & publicacdo do novo logotipo em
comemoracdo ao 13° aniversario das empresas, depreende-se do petitorio inicial que a
pretensdo do demandante funda-se no direito patrimonial de se ver devidamente
compensado pelo uso individual do simbolo pelo grupo de comunicagcdo, bem
ainda da pretenséo de dano moral atinente ao direito de reivindicar a autoria da obra. Na
analise do prazo prescricional aplicavel a essas pretensdes em especifico verifica-se
gue a demissao do autor ocorreu em momento posterior a entrada em vigor do Cédigo
Civil de 2002, cuja vigéncia teve inicio em 10 de janeiro de 2003 e para cuja matéria ndo
ha um regramento especifico desde a revogacéo da Lei n° 5.988/73 pela Lei 9.610/98,
ocorrido em 19 de fevereiro de 1998. Tendo em vista que a demanda foi proposta em 03
de novembro de 2003, ndo estao prescritas referidas pretensdes, notadamente quando
inexiste no mencionado regramento (Coédigo Civil) uma tipificacdo propria do prazo
prescricional para demandas vinculadas a direito autoral, sendo por esse motivo
aplicavel a regra geral de 10 anos.

2. Em seguida, a despeito do e. Ministro Salomé&o ter utilizado, na sua



analise, 0 mesmo escalonamento quanto aos periodos dos fatos ocorridos, asseverou
gue "o autor, no que diz respeito aos dois primeiros fatos geradores [da criagdo da obra
a demissdo e desta até a modificacdo do simbolo pelo conglomerado] deduziu
pretensdo de indenizacdo adstrita a danos patrimoniais, limitando-se a defender a

suposta auséncia de contraprestacdo do servigco prestado (elaboracdo do logotipo),
sem aludir a violagdo de qualquer um dos direitos morais enumerados na Lei 5.988/73
ou na Lei 9.610/98, tais como os de reivindicar a autoria da obra, assegurar-lhe a
integridade, conserva-la inédita, modifica-la, entre outros".

Eis aqui a segunda discordancia, pois relativamente ao segundo periodo, ou
seja, apbs a demissdo do autor e antes da alteracdo da logomarca, no entendimento
deste signatario, 0 autor formulou ndo uma, mas duas pretensoes distintas - uma de
cunho patrimonial, tal como afirma o voto divergente, e outra moral consistente no
direito de reivindicar a autoria da obra - consoante se extrai dos pedidos implicitos da
exordial (ndo especificamente numerados no capitulo da peticdo inicial atinente aos
pedidos).

Por oportuno, confira-se 0 seguinte excerto do petitério:

Que as empresas componentes do grupo, ora Rés, sem nenhum contato
com o Autor e criador do desenho, implantou 0 mesmo como simbolo do
grupo, como marca do grupo. Tendo em vista a ndo aquisicdo dos
direitos do Autor, ou cessao, em fim, como ndo ouve contrato de espécie
alguma, 0 uso do mesmo pelas rés sem referéncia pelo menos ao
nome de seu criador infringiu a legislacdo especifica e
consequentemente causou danos morais ao Autor, passiveis de
reparacdo ou indenizacao. (fl. 20) (ipsis litteris)

No ambito dos fatos apresentados na exordial, € bom ressaltar que foi
apenas depois da demissdo do autor que esse procedeu ao registro da obra junto a
Biblioteca Nacional, lavrando-se o respectivo registro em 18/08/2003 (conforme fl. 30),
antes, portanto, da alteracdo empreendida pelo grupo quanto a logomarca, o que
segundo o proprio autor ocorreu por volta do dia 1/10/2003.

Como se V&, nesse ponto, a Unica divergéncia é quanto ao carater conferido
as pretensbes deduzidas pela parte autora relativamente ao periodo apds o seu
desligamento da empresa e antes da modificacdo do simbolo pelo conglomerado. O
Ministro Salomao afirma que o demandante pleiteou apenas danos patrimoniais ao
passo que esse signatario, nos termos do entendimento sedimentado nesta Corte
Superior, assente no sentido de que os pedidos devem ser interpretados considerando



toda a peticdo inicial e ndo apenas o capitulo especifico dos pedidos, extraiu do
arrazoado, também, uma pretenséo de cunho moral, essa como ja referido, atinente ao
direito de reivindicar a autoria da obra, o que é amparado pelo fato incontroverso acerca
do registro do simbolo junto a Biblioteca Nacional.

A divergéncia, nesse item €, portanto, meramente interpretativa, haja vista
gue quanto ao desfecho do reclamo, tanto o e. Ministro Salom&o quanto esse signatério,
mantém o provimento do pedido indenizatério apenas quanto aos danos materiais,
esses consistentes nos frutos a serem auferidos dada a cotitularidade da obra.

Confira-se 0 quanto constou do voto desta relatoria apresentado a esse
colegiado:

"(...) Sobre esse periodo nao houve efetiva violagdo ao direito autoral
dada a cotitularidade do simbolo, porém é devida a correspondente
contraprestacao pecuniaria ao autor pelos frutos percebidos vinculados a
divulgacéo do logotipo pelo grupo de comunicagao".

Assim, como mencionado, em que pese a divergéncia seja, nesse
ponto, apenas no tocante a interpretacdo dos pedidos formulados pela parte na
exordial, mantenho o voto proposto no sentido de que da peticdo inicial,
relativamente ao periodo compreendido entre a sua demissao e a alteracdo do
desenho pelo conglomerado, o autor formula pretensfes indenizatérias por
danos materiais e morais, porém, somente é possivel o acolhimento da violacéo
por danos patrimoniais, haja vista que, como ja referido, inocorre violacdo a
direito moral, principalmente quanto ao direito de reivindicar a autoria da obra,
dada a sua cotitularidade.

Ao ensejo, com as mais respeitosas venias ao e. Ministro Salomao, mas
vislumbrando contribuir para a completa elucidacdo do caso que, como bem pontuado,
apesar de ndo ser considerado de dificil solu¢édo, possui incontaveis peculiaridades que
demandam acentuada andlise dos institutos, pontua-se a existéncia de um possivel
equivoco - mero erro material de redagéo - constante no voto divergente, pois no item 8
(i), ao promover um resumo do quanto deliberado no voto, Sua Exceléncia reconhece a
procedéncia da pretenséo de indenizacdo apenas por dano patrimonial, porém, mantém
trecho final conflitante no qual prossegue com o seguinte excerto "tdo somente, pois, a
meu ver, o pedido de reparacao decorrente da modificacdo do desenho restringiu-se a
alegacao de dano moral, incabivel o acolhimento de dano material".

Tendo em vista a premissa estabelecida ao inicio do voto, no sentido de que



apenas vislumbrava eventual pretensédo indenizatéria por dano material/patrimonial
guanto ao periodo posterior a demissao e anterior a alteracdo do simbolo, salvo melhor
juizo 0 mencionado excerto final encontra-se contraditorio ao quanto aduzido em outras
passagens do voto.

Isso, € claro, ndo afasta a conclusdo acerca da procedéncia do pedido de
indenizacdo por dano material consoante propugnado por esta relatoria e corroborado
pelo voto parcial divergente quanto ao ponto.

3. Por fim, no tocante a quantificacdo do dano material e frutos,
considerando o valor ja estabelecido pela Corte de origem - R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais) - que, por 6bvio, ndo poderd ser majorado sob pena de violagdo ao principio da
non reformatio in_pejus, este signatario, diante das peculiaridades da causa, sugeriu
fossem fixados em R$.20.000,00.

Aduziu-se, na oportunidade, que "guanto ao interregno que abarca a data
posterior da demissdo do autor e 0 momento imediatamente anterior & modificagdo do
logotipo em decorréncia das comemoracdes ao 13° aniversario do grupo de
comunicacdo sao devidos os frutos pela utilizacdo do simbolo e danos materiais em
virtude da alteracéo do desenho (efetiva violagéo ao direito autoral)®.

O Ministro Salomao, no voto parcialmente divergente proposto, considera
gue "tal quantum devera ficar adstrito a metade dos frutos percebidos em virtude da
utilizacdo do simbolo como marca mista do grupo empresarial no interregno entre a
data posterior a demissao do autor (14.1.2003) e 0 momento imediatamente anterior a
modificacdo do logotipo (data que precede o més de outubro de 2003)" e assevera
inexistir pedido na inicial "de indenizagéo por eventual dano material causado com a
modificagéo do desenho, mas apenas se alega dano moral”.

Aqui, tal como no item anterior, a questdo divergente é meramente
interpretativa, pois esse signatario, considerando todo o arrazoado da peticao inicial,
extraiu com relacdo ao periodo posterior & modificacdo do simbolo pelo conglomerado,
pretensdes indenizatdrias por violacdo a direito material e moral.

Confira-se, por oportuno, o especifico trecho do petitério exordial que
amparou o0 entendimento deste signatario quanto aos pleitos formulados pela parte
autora:

N&o bastasse a apropriacdo da obra como se sua fosse, as rés,
ultimamente, ao comemorar o aniversario de treze anos do jornal
"A Gazeta", alteraram o desenho criado pelo Autor, com a incluséo
de outros elementos, descaracterizando a obra de arte, o que
também importa em afronta ao Direito Autoral, ampliando ainda



mais o leque de irregularidades no uso de obra alheia.

Diante dessa situacdo e sentindo-se prejudicado, o ora Autor registrou o
desenho na Biblioteca Nacional, 6rgdo do Ministério da Cultura, Livro
537, folha 049, sob o n° 295.889 (doc. j.) e agora, diante do dano
moral e material sofrido, ndo tem outra alternativa sendo recorrer ao
Poder Judiciério, e o faz através deste procedimento.

Assim, com a devida vénia da divergéncia, diante de todo o arrazoado inicial,
mantém-se a compreensdo acerca da veiculacdo pela parte demandante de duas
pretensdes (dano material e moral) em razdo da modificacdo da logomarca pelo grupo
de comunicacao.

A despeito disso, o voto divergente propde submissdo do feito a fase de
liguidacdo a fim de que o gquantum dos frutos/dano material seja adequadamente
auferido "levando em conta a média anual das guantias pagas ao autor durante a
vigéncia do contrato de trabalho, eventuais tabelas de remuneracbes aprovadas por
federacdo, sindicatos ou associagOes representativos de agéncias de publicidade e
propaganda, entre outros dados apresentados pelas partes".

De fato, ndo ha qualquer oposicdo por parte deste signatario a que o
colegiado desta Quarta Turma proceda a readequagdo da quantia fixa sugerida (R$
20.000,00), tampouco que o feito seja remetido para eventual liquidagdo se essa for
reputada imprescindivel e adequada.

Pondera-se, apenas, que: a) a longa tramitacao do feito (quase 20 anos); b)
a impossibilidade de que a quantia a esse titulo sobeje os R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais) estabelecidos pela instancia precedente a esse titulo sob pena de violagdo ao
principio da non reformatio in pejus; c) o fato de que tal montante foi arbitrado pelo
Tribunal a quo levando em conta todo o interregno temporal requerido pelo autor (desde
0 ano de 1993); d) o provimento do recurso especial relativamente ao periodo no qual
vigorou o vinculo laboral demanda um decote significativo do montante fixado; entre
outras circunstancias, todas devem ser sopesadas para que se alcance uma quantia
proporcional e razoavel frente a todas as questdes envolvidas e deliberadas no ambito
desta Corte Superior, atentos assim aos quase vinte anos em que este processo
aguarda solucéao definitiva no seio do judiciario.

Assim, apesar de ndo haver objecdo a alteracdo do quantum sugerido,
todavia ha elementos suficientes para altera-lo, de pronto, vez que as instancias de
origem ja bem examinaram as circunstancias necessarias a fixacdo deste montante.
Nao é demais recordar que a liquidacéo por arbitramento reabre verdadeira fase de



instrucdo, bem como multiplas oportunidades para a interposicdo de recursos,
devendo-se ressaltar que neste processo ja houve plena instrucédo e quase vinte anos
de marcha pelos escaninhos da justica. Desta forma, mantém-se o voto proposto pela
fixacdo de quantia certa por esta Corte Superior, tanto para evitar o alongamento
desnecessario da demanda quanto pela dificuldade em precisar os parametros a serem
seguidos em eventual liquidagéo, principalmente em razao de ndo ser possivel diante do
principio da non reformatio in pejus, admitir uma apuracdo de valores que piore a
situacao das recorrentes.

Em conclusdo, diante de todo o exposto, rogando as mais respeitosas
vénias aos eminentes pares, mantém-se o voto inicial proposto no sentido de dar parcial
provimento ao recurso especial para reformar o acordao recorrido e: a) relativamente ao
periodo compreendido entre a data da criacdo da obra (26/11/1993) e a demisséo do
autor (13/01/2003), julgar improcedente o0 pedido dada a auséncia do interesse de agir
ante a impossibilidade juridica do pedido, bem ainda, em obter dictum recordar a
prescricdo desta pretensao; b) quanto ao interregno compreendido entre a data da
demissdo do autor (13/01/2003) e a modificacdo do logotipo em decorréncia das
comemoragdes ao 13° aniversario do grupo de comunicacao (01/10/2003) séo devidos
os frutos pela utilizacdo do simbolo e danos materiais em virtude da alteracdo do
desenho (efetiva violacdo ao direito autoral), para os quais, considerando as
peculiaridades da causa, sugere-se o valor global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); c)
0S juros moratorios atinentes aos danos material e moral vinculados ao direito autoral,
em virtude de serem decorrentes da relacdo contratual de trabalho estabelecida entre
as partes, sdo devidos desde a citacdo e a correcdo monetéria do dano material tem
curso a partir do arbitramento.

Sempre recordando que os danos morais foram mantidos tais como fixados
pelo Tribunal de origem em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Custas e honorarios conforme estabelecidos no Tribunal de origem, esses
ultimos fixados em 10% do valor da condenacao.

E como voto.
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Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessdo
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Subprocurador-Geral da Republica
Exmo. Sr. Dr. JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Secretéria
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUACAO
RECORRENTE : GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA JORNAL A GAZETA E
OUTROS
ADVOGADOS : CLAUDIO STABILE RIBEIROEOUTRO(S) - MT003213
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) - DF026966
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ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral

CERTIDAO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, a0 apreciar 0 processo em epigrafe na sessdo
redlizada nesta data, proferiu a seguinte decisdo:

ApGs o voto do relator dando parcial provimento ao recurso especial, PEDIU VISTA o
Ministro Luis Felipe Salomao. Aguardam os Ministros Raul Araljo, Maria |sabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira.
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Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, a0 apreciar 0 processo em epigrafe na sessdo
redlizada nesta data, proferiu a seguinte decisdo:

Adiado o julgamento por indicagdo do Sr. Ministro Luis Felipe Saloméo (voto-vista).
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO:

1. Vanildo Camargo de Miranda ajuizou acdo em face das sociedades
empresarias integrantes do Grupo Gazeta de Comunicac¢éo, postulando a condenacédo das
rés ao pagamento de indenizacdo por danos patrimoniais e morais decorrentes da utilizacéo,
por longo periodo de tempo, de desenho (logotipo) de sua autoria para a representacao
marcaria do conglomerado, sem a devida contraprestacdo pecuniaria e cessdo dos
respectivos direitos autorais, bem como a posterior descaracterizacao da obra.

Na inicial, narrou ser desenhista profissional, especializado em criacdo de
textos para publicidade, desenhos publicitarios, cenografia, montagem e arte final de
anuncios em geral. Alegou que, entre o final de 1992 e o inicio de 1993, encontrava-se
desempregado, tendo tomado conhecimento de que a diretoria do Jornal A Gazeta estava a
procura de um logotipo, de um simbolo para identificar a sua marca e a de todo o Grupo
Gazeta de Comunicacdo. Afirmou ter-se interessado pela noticia, o que o fez,
espontaneamente e por conta propria, trabalhar no citado projeto, que culminou na
apresentacdo, em 1993, do desenho criado (uma letra "G" estilizada e acompanhada do
nome do grupo) a diretoria do jornal, que o aprovou como a marca do conglomerado.

Aduziu que, malgrado o desenho tenha sido fruto de seu trabalho, néo foi
procurado para a transferéncia dos direitos autorais (patrimoniais). Consignou que 0 grupo
seguiu utilizando o desenho por varios anos, sem, contudo, obter a sua autorizacdo ou a
cessao dos direitos autorais.

Noticiou que, somente em 1994, foi contratado por uma das rés (a Gréfica e



Editora Centro Oeste, proprietaria do jornal A Gazeta) como empregado, na funcdo de
desenhista. Assinalou que, ainda assim, ninguém jamais 0 procurou para tratar da cessao
dos direitos autorais da obra ou para obter a sua autorizacdo. Narrou ter trabalhado no jornal
até 13.1.2003, quando foi demitido, sem nunca ter sido procurado para regularizar a situacao
referente ao uso do desenho.

Pontuou que, por ocasido do aniversario de treze anos do jornal, as rés
alteraram o simbolo, com a inclusdo de outros elementos, descaracterizando a obra de arte,
0 que também importa em ofensa ao direito autoral. Afirmou ter registrado o desenho na
Biblioteca Nacional, 6rgdo do Ministério da Cultura.

Afinal, pleiteou a condenacao das rés ao pagamento de indenizacéo patrimonial
no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e de danos morais na quantia de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), por ter elaborado o desenho, por livre e espontanea vontade,
sem ser empregado das rés nem ter sido contratado para o servico, inexistindo cessao dos
direitos autorais ou autorizacdo para o uso da obra, que se tornou a marca difundida pelo
grupo durante anos.

Em razdo da preliminar de incompeténcia suscitada pelas rés, os autos foram
encaminhados a Juizo do Trabalho, que suscitou conflito negativo, dirimido no &mbito do CC
73.803/MT, da relatoria. do Ministro Ari Pargendler, que considerou competente a justica
comum para 0 exame da controveérsia.

Sobreveio sentenca acolhendo a prejudicial de prescricdo aventada pelas
demandadas. Os honorarios advocaticios foram arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), nos termos do § 4° do artigo 20 do CPC de 1973.

Interposta apelagéo pelo autor, o Tribunal de Justica do Estado de Mato Grosso
deu parcial provimento ao reclamo a fim de, afastada a prescrigdo, julgar parcialmente
procedente a pretensdo deduzida na inicial para condenar as rés ao pagamento de
indenizagdo por dano patrimonial no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), corrigido
desde o ajuizamento da a¢éo, e por dano moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
atualizado pelo IGP-M a contar do arbitramento, reconhecida hipétese de sucumbéncia
reciproca e arbitrada a verba honoréria em 10% sobre o valor da condenacéo, tendo sido o
acorddo assim ementado:

APELACAO CIVEL - DIREITO AUTORAL - ACAO DE INDENIZACAO POR
DANOS PATRIMONIAL E MORAL - LOGOMARCA - OBRA INTELECTUAL -
APROPRIACAO, UTILIZACAO E ALTERACAO - PRESQRIQAO - EXTINCAO
DO PROCESSO - PEDIDO RECURSAL DE DEVOLUCAO DOS AUTOS AO
JUIZO DA CAUSA - INICIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA
VIGENCIA DO NOVO CODIGO CIVIL - PRESCRICAO NAO CONFIGURADA -

JULGAMENTO DA LIDE PELO TRIBUNAL (515, § 3°, CPC) - PROCESSO
EM CONDICOES DE JULGAMENTO IMEDIATO - CRIACAO DA



LOGOMARCA, AUTORIA E PROPRIEDADE COMPROVADAS - CRIACAO
DURANTE RELACAO DE EMPREGO COM O REU - CO-PROPRIEDADE -
RECONHECIMENTO DO DIREITO A METADE DO VALOR DA OBRA -
INDENIZACAO POR DANO MORAL - NAO REFERENCIA AO NOME DO
AUTOR - PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Cddigo Civil/l2002 n&do provocou a consumacdo de qualquer prazo
prescricional em instante anterior ao inicio de sua vigéncia.

"... Todo ato fisico, literario, artistico ou cientifico resultante da producéao
intelectual do homem, criado pelo exercicio do intelecto, merece protecao
legal. O logotipo, sinal para ser o meio divulgador do produto, por demandar
esforco da imaginacdo, com a criagdo de cores, formato e modo de
circulagdo, caracteriza-se como obra intelectual. (...) Sendo a logomarca
tutelada pela lei de direitos autorais, séo devidos direitos respectivos ao seu
criador, mesmo ligada a sua producdo a obrigacdo decorrente de contrato
de trabalho. (...)." (REsp 57.449/RJ; Rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira;
4a T.; Julg. 24-6-1997; DJ 08-9-1997 p. 42506. in www.stj.jus.br).
Comprovada a existéncia de relacdo de emprego entre as partes a época
da criagdo da logomarca, empregador e empregado devem ser tidos como
co-proprietarios da obra criada.

O acolhimento parcial de indenizagdo por dano material quantificado pelo
autor implica sucumbéncia reciproca e responsabilidade proporcional pelos
respectivos énus (21, CPC)

Opostos embargos de declaragdo por ambas as partes, foram rejeitados na
origem.

Nas razbes do especial, fundado nas alineas "a" e "c" do permissivo
constitucional, as rés apontam, além de divergéncia jurisprudencial, violacdo dos artigos 219,
269, inciso IV, e 535 do CPC de 1973; 131 da Lei 5.988/73; 159 e 178, § 10, inciso VII, do
Cadigo Civil de 1916; e 186 do Cddigo Civil de 2002.

Sustentam, em sintese: (i) negativa de prestacado jurisdicional, por ndo terem
sido sanadas a omisséo e a obscuridade no acérdao estadual, que ndo enfrentou a tematica
da prescricédo pela analise das disposi¢cdes constantes da Lei 5.988/73 e do artigo 178, § 10,
inciso VIl do Cédigo Civil de 1916; (ii) que a prescricdo da pretensao indenizatéria por danos
por ofensa a direito de autor de obra intelectual ocorre com o transcurso do prazo de cinco
anos; (iii) a inocorréncia de violacdo do direito autoral, por ter sido o recorrido devidamente
remunerado pela criagdo do logotipo durante a vigéncia da relacdo de trabalho, havendo
autorizacao verbal para sua utilizacéo; (iv) subsidiariamente, a necessidade de reducéo do
valor indenizatério ante o locupletamento ilicito do autor; e (v) que a correcao monetaria (pelo
INPC-IBGE) e os juros de mora relativos ao valor da indenizacdo por dano material devem
incidir desde a data do acordao a fim de se evitar bis in idem.

Na sessdo da Quarta Turma de 19.5.2020, o eminente Ministro Marco Buzzi
apresentou voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso especial "para reformar o



acordao recorrido e: a) relativamente ao periodo compreendido entre a data da criacdo da
obra e a demissao do autor, julgar improcedente o pedido dada a auséncia do interesse de
agir ante a impossibilidade juridica do pedido, bem ainda prescrita a pretenséo; b) quanto ao
interregno que abarca a data posterior da demisséo do autor e 0 momento imediatamente
anterior a modificacéo do logotipo em decorréncia das comemoracdes ao 13° aniversario do
grupo de comunicacgdo, sao devidos os frutos pela utilizacdo do simbolo e danos materiais
em virtude da alteracdo do desenho (efetiva violagdo ao direito autoral), para os quais,
considerando as peculiaridades da causa, fixa-se no valor global de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais); €) 0s juros moratérios atinentes aos danos material e moral vinculados ao direito
autoral, em virtude de serem decorrentes da relacéo contratual de trabalho estabelecida entre
as partes, séo devidos desde a citacéo e a corre¢cdo monetaria do dano material tem curso a
partir do arbitramento”.

Eis-a ementa do referido voto:

RECURSO ESPECIAL - ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS
PATRIMONIAL E MORAL DECORRENTES DA APROPRIAQAO, UTILIZAQAO
E ALTERAQAO DE LOGOMARCA - TRIBUNAL A QUO QUE AFASTOU A
PRELIMINAR DE PRESCRICAO E, CONSIDERANDO A CAUSA MADURA
PARA JULGAMENTO, ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS PARA
CONDENAR AS RES AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
IRRESIGNACAO DAS DEMANDADAS

1. Inocorrente a apontada negativa de prestacdo jurisdicional, pois o
Tribunal a quo deliberou, de modo claro e fundamentado acerca das
gquestbes atinentes a prescricdo, compreendendo pelo seu afastamento em
razao do cotejo entre os ditames da legislacao civilista de 2002 e a de 1916.
Nao ha omissao ou obscuridade no julgado, pois embora ndo tenha se
referido as disposicbes da Lei n° 5.988/73 para o exame da questdo
controvertida, analisou a tematica da prescri¢cdo, afastando implicitamente
eventuais diferencas entre os direitos patrimoniais e morais vinculados a
autoria de obra intelectual.

2. Quanto ao periodo de aproximadamente 10 anos de utilizacao
pelas demandadas do logotipo, ndo ha no petitério inicial qualquer
pretensdo indenizatéria fundada em direito moral eventualmente
violado, mas apenas em direito patrimonial decorrente de utilizacdo
ndo autorizada.

2.1 Tendo a obra autoral sido criada no curso de relacdo de trabalho,
de prestacdo de servicos ou em cumprimento adever funcional, nos
termos do caput do art. 36 da Lei n°® 5.988/73, em vigor a época dos
fatos, os direitos de autor pertencem tanto ao contratado quanto ao
contratante, circunstancia que afasta a pretenséo de reparacao por
danos patrimoniais fundamentada no uso néo autorizado da obra por
um dos sujeitos da relacao. Precedentes.

2.2 Sendo a obra de ambos os cotitulares, evidencia-se que
empregado e empregador podem utilizad-la independentemente de
autorizacdo de um ou de outro, a denotar que, no caso, no
interregno compreendido entre a criagcdo do desenho e a demisséo
do autor da empresa jornalistica, ndo ha danos patrimoniais e



conexos a perquirir, justamente porque a copropriedade permite o
uso, gozo e fruicdo do bem por qualquer um dos sujeitos.

2.3 Inexistente o interesse de agir do autor ante a impossibilidade
juridica do pedido indenizatdrio por danos patrimoniais decorrentes
da utilizacdo ndo autorizada do simbolo criado quando em curso o
contrato de trabalho.

3. Com o término do ajuste laboral, justamente porque cessa o
pagamento de contraprestacdo pecuniaria pelo trabalho
desenvolvido, ndo se afigura escorreito, juridica e moralmente, que
apenas uma das partes siga obtendo lucro ou satisfazendo seus
préprios interesses mediante a utilizagcdo da criacdo, o que ocorreria
se houvesse a exploragdo gratuita da obra pela empregadora. Nessa
hip6tese, caso nédo tenha o cotitular sido devidamente indenizado
pela utilizacdo futura da obra, é salvaguardado o direito patrimonial
do coautor de obter eventual compensacéo pela manutencao do uso
pela entdo empregadora da obra criada, ou seja, ¢ devida a
correspondente contraprestagao pecuniaria ao autor pelos frutos
percebidos vinculados a divulgagdo do logotipo pelo grupo de
comunicagéao.

3.1 A demissdo do autor ocorreu em momento posterior a entrada
em vigor do Codigo Civil de 2002, tendo a demanda sido proposta
em 03 de novembro de 2003. Inexiste no mencionado regramento
uma tipificacdo proépria do prazo prescricional para demandas
vinculadas a direito autoral, motivo pelo qual aplicavel a regra geral
de 10 anos.

4. Sobre a pretensédo de indenizacdo patrimonial e moral fundada na
modificacdo do logotipo quando da comemoracao do 13° aniversario
do grupo de comunicacao, verifica-se igualmente néo prescrita a
demanda dada a incidéncia do regramento geral.

5. Necessidade de adequacao do valor indenizatorio, com o decote
significativo do valor fixado pela instancia precedente em razdo da
pretensdo relativamente ao interregno compreendido entre a
criacao do simbolo e a demissédo do autor ser improcedente dada a
auséncia de interesse de agir em razdo da impossibilidade juridica
do pedido (copropriedade inerente ao objeto).

6. Os juros moratérios atinentes aos danos material e moral vinculados ao
direito autoral, em virtude de serem decorrentes da relacdo contratual de
trabalho estabelecida entre as partes, sdo devidos desde a citacdo e a
corre¢cdo monetaria do dano material tem curso a partir do arbitramento.

7. Recurso especial parcialmente provido.

Pedi vista dos autos para melhor compreensao da controvérsia.
E o relatério complementar.

2. No tocante a preliminar de negativa de prestacao jurisdicional, acompanho o
voto do relator no sentido de sua rejei¢édo, pois, uma vez emitido juizo de valor, no acérdao
recorrido, sobre o prazo prescricional considerado aplicavel a espécie, configura-se o
prequestionamento implicito de qualquer norma legal referente ao tema, 0 que € plenamente
admissivel nesta instancia superior, encontrando-se, portanto, viabilizado o seu debate no



ambito do julgamento do presente recurso especial.

Nao ha falar, desse modo, em omisséo ou obscuridade relevante a ensejar a
cassacao da decisdo que julgou os embargos de declaragcdo, nos termos do disposto no
artigo 535 do CPC de 1973.

3. Quanto ao prazo prescricional, € de sabenca que a definicdo da regra
aplicavel perpassa pela andlise da pretensdo deduzida na inicial, que, no presente caso,
consoante bem apontado pelo eminente relator, abrange trés fatos geradores distintos
(narrados pelo criador do desenho) e que teriam resultado em ofensa a direitos autorais:

() a utilizacéo do desenho (logotipo) pelo Grupo Gazeta de Comunicagéo, sem
contraprestacdo pecuniaria ou cessdo de direitos, desde 26.11.1993 (fls. 283 e 335) até a
data da demisséo do autor (13.1.2003);

(i) .a continuidade do uso do logotipo apés a demissdo do autor (13.1.2003),
sem nenhuma contraprestacao ou indenizagao; e

(i) a alteracdo e descaracterizacdo do desenho ocorrida por volta do dia
1°.10.2003 (fl. 33).

O autor, no que diz respeito aos dois primeiros fatos geradores, deduziu
pretensdo de indenizagéo adstrita a danos patrimoniais, limitando-se a defender a suposta
auséncia de contraprestacdo do servico prestado (elaboracéo do logotipo), sem aludir a
violacdo de nenhum dos direitos morais enumerados na Lei 5.988/73 ou na Lei 9.610/98, tais
como os de reivindicar a autoria da obra, assegurar-lhe a integridade, conserva-la inédita,
modifica-la, entre outros.

Nesse ponto, tendo em vista a situacdo fatica delineada pelas instancias
ordindrias, concluo que as regras prescricionais a serem investigadas cingem-se a
pretensdes indenizatdrias decorrentes de ofensas a direitos patrimoniais do demandante
gue, segundo se observa, apresentam causas de pedir e marcos temporais distintos: (i) o
alegado uso do desenho sem contraprestacdo pecunidria entre 26.1.1993 e 13.1.2003,
enguanto vigente vinculo empregaticio entre as partes; e (i) a continuidade do uso do logotipo
apos a extingdo do contrato de trabalho sem nenhuma indenizacgéo.

Revela-se importante assinalar que tais pretensdes indenizatdrias referem-se a
danos patrimoniais que se perpetuaram no tempo, configurando, a meu ver, as chamadas
lesGes continuadas (ou violacdes permanentes), cujo prazo prescricional deve ser
contado do ultimo ato praticado ou a cada dia em que o direito é violado, consoante valiosa
licdo do saudoso Caio Mario da Silva Pereira:

Se a violagéo do direito é continuada, de tal forma que os atos se sucedam

encadeadamente, a prescricdo ocorre do Ultimo deles, mas se cada ato d&
direito a uma acdo independente, a prescricdo alcanca cada um,



destacadamente. (PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituicbes de direito civil.
252, ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 585)

Nesse sentido, destacam-se, mutatis mutandis, as ementas dos seguintes
precedentes desta Corte:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA EM RECURSO
ESPECIAL. A(;AO DE ABSTEN(;AO DE USO INDEVIDO DE MARCA OU
NOME COMERCIAL. PRESCRICAO. TERMO INICIAL. SUMULA N° 168/STJ.
1. O prazo prescricional para a acdo de indenizacao por violagcdo do uso
indevido de marca é quinquenal, jA o termo inicial nasce a cada dia em
que o direito é violado.

[...]

3. Agravo interno ndo provido. (Agint nos EREsp 1.246.831/AM, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bbas Cueva, Segunda Secdo, julgado em
28.05.2019, DJe 03.06.2019)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE . INDUSTRIAL. FUNDAMENTAQAO
DEFICIENTE. SUMULA  284/STF. NEGATIVA  DE PRESTAQAO
JURISDICIONAL. NAO OCORRENCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SUMULA 7/STJ. MARCA NOMINATIVA. USO POR TERCEIRO. SINAL DE
CARATER COMUM. NAO CONFIGURACAO. EXPRESSAO QUE NAO
GUARDA RELACAO COM O SERVICO QUE IDENTIFICA. PRETENSAO
INIBITORIA. PRESCRICAO. PRAZO DE 10 ANOS. REPARACAO DE
DANOS. VIOLA(;AO PERMANENTE. PRAZO DE 5 ANOS. MARCO INICIAL
QUE SE RENOVA A CADA DIA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. VIOLACAO.
USO INDEVIDO DE MARCA RECONHECIDO.

[..]

2. O proposito recursal, além de examinar se houve negativa de prestacao
jurisdicional e cerceamento de defesa, € definir se a pretensdo deduzida na
inicial esta ou ndo prescrita, bem como verificar se houve violacdo a
direito de propriedade industrial titularizado pela recorrida.

[...]

7. O prazo prescricional para ajuizamento da acdo que objetiva a
reparagdo dos danos causados pela utilizagdo ndo autorizada de
sinal registrado é de cinco anos (art. 225 da LPI). Seu termo inicial se
renova a cada dia em que o direito é violado, pois se trata de ilicito
continuado.

[...]

RECURSO ESPECIAL NAO PROVIDO. (REsp 1.763.419/SP, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25.09.2018, DJe 01.10.2018)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A EGIDE DO CPC/73.
ACAO INDENIZATORIA. VIOLACAO DE DIREITO AUTORAL. PLAGIO DE
OBRA LITERARIA. DANO MORAL E MATERIAL. ARTS. 189 E 206, § 3°, V,
DO CC. PRAZO PRESCRICIONAL. VIOLACAO CONTINUADA. TERMO
INICIAL. DATA DA ULTIMA EXIBICAO DA NOVELA. PRECEDENTE.
PEDIDO DE PRODUCAO DE PROVA PERICIAL FEITO POR AMBAS AS
PARTES. DEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. REFORMA. INCIDENCIA DA
SUMULA N° 7 DO STJ.



[...]

2. O prazo prescricional para a propositura de a¢do indenizatéria por
ofensa a direito autoral é de 3 anos. Porém, o termo a quo nasce a
cada dia em que o direito € violado. Assim, se a violacao do direito é
continuada, de tal forma que os atos se sucedam em sequéncia, a
prescri¢cdo ocorre do ultimo deles.

3. No caso concreto, a alegada lesdo ao direito da autora se protraiu no
tempo, de 20/6/2005, data em que apresentado o primeiro capitulo, até
10/3/2006, quando exibido o ultimo capitulo do folhetim, ndo se encontrando
prescrita a acdo ajuizada aos 9/9/2008).

[...]

6. Agravo regimental ndo provido. (AgRg no AREsp 661.692/RJ, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27.06.2017, DJe
04.08.2017)

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA.
USO INDEVIDO DE MARCA ALHEIA ANTERIORMENTE REGISTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTENCIA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA
REPARA(;AO DE DANOS. TERMO A QUO. DANO PERMANENTE.

1. Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial vedar a
reproducdo ou imitagdo da marca suscetivel de causar confusdo ou
associacdo com outra, para a recusa de registro, por haver anterior de
marca assemelhada, deve a autoridade administrativa tomar em conta se ha
identidade dos produtos e se pertencem ao mesmo género de industria e
comércio, consistindo a novidade marcaria, sobretudo, na impossibilidade
de confundir-se com qualquer outra empregada para produtos ou servicos
semelhantes.

2. O prazo prescricional para a agao de indenizacdo por violagdo ao uso
indevido de marca é quinquenal. Porém, o termo a quo nasce a cada dia
em que o direito é violado. De fato, se a violagdo do direito é
continuada, de tal forma que os atos se sucedam em sequéncia, a
prescricdo ocorre do ultimo deles, mas se cada ato reflete uma acéo
independente, a prescricdo alcanca cada um, destacadamente
(PEREIRA, Caio Mério da Silva. Instituices de Direito Civil. 25a. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2012. p. 585).

[...]

5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.320.842/PR, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomao, Quarta Turma, julgado em 14.05.2013, DJe
01.07.2013)

CIVIL. PRESCRICAO. DIREITO DE IMAGEM. Violag&o continuada. Para fins
prescricionais, o termo 'a quo', envolvendo violacdo continuada ao
direito de imagem, conta-se a partir do ultimo ato praticado. Auséncia
de elementos probatérios quanto a autorizagdo anterior para a publicagédo
da fotografia. Exploragéo de imagem sem contrato escrito, se limita ao prazo
maximo de cinco anos. Art. 49, lll da Lei 9610/98. Valor moral arbitrado em
consonancia com jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica. RECURSO
IMPROVIDO. (REsp 1.014.624/RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina
(Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em
10.03.2009, DJe 20.03.2009)

7

Assim, considerando que, em tese, a alegada violagdo é permanente



(continuada), enquanto as rés continuarem a utilizar o desenho criado pelo autor, diariamente
o direito sera violado, nascendo nova pretensao indenizatoria.

Nessa perspectiva, no tocante ao alegado uso do desenho sem
contraprestacdo pecuniaria durante a vigéncia do vinculo empregaticio, entendo que o
prazo prescricional da pretenséo indenizatéria (adstrita a dano material) somente se iniciou
com a demissao do desenhista em 13.1.2003, momento em que ja se encontravam em vigor
aLei 9.610/98 e o Cadigo Civil de 2002.

Nada obstante, revela-se importante assinalar que o Caédigo Civil de 1916, no
inciso VIl do § 10 do artigo 178, dispunha que:

Art. 178. Prescreve:

(...)

8 10. Em cinco anos:

(--.)
VII. A agao civil por ofensa a direitos de autor; contado o prazo da data
da contrafacao.

Posteriormente, a Lei 5.988/73, tratando especificamente de pretenséo de
indenizacao fundada em danos a direitos patrimoniais, estabeleceu que:
Art. 131. Prescreve em cinco anos a acao civil por ofensa a direitos

patrimoniais do autor ou conexos, contado o prazo da data em que se
deu a violacao.

O aparente conflito das citadas normas foi rechacado nesta Corte — 0 que se
deu antes das revogagbes perpetradas pela Lei 9.610/98 e pelo Cddigo Civil de 2002 —,
destacando-se julgado da Terceira Turma no sentido de que "a prescricdo quinquenal
prevista no estatuto civil e acolhida no direito autoral ou comercial tem incidéncia quando se
pretende ressarcimento pela pratica de contrafacéo, utilizacéo indevida da obra ou da marca”
(REsp 64.747/SP, Rel. Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, julgado em 28.11.1995,
DJ 05.02.1996).

Ja sob a égide dos diplomas legais atualmente em vigor, sobreveio precedente
da Terceira Turma defendendo a revogacao do inciso VIl do § 10 do artigo 178 do Cadigo Civil
de 1916 pelo artigo 131 da Lei 5.988/73, que teria regulado inteiramente a matéria (REsp
1.159.317/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11.03.2014, DJe
18.03.2014).

Contudo, como dito alhures, adoto a tese de que, no presente caso, 0S
alegados danos patrimoniais ao direito autoral invocados na inicial apresentam carater
permanente (continuado), razéo pela qual a respectiva pretensdo indenizatoria rege-se pela
norma prescricional vigente a época da deflagracéo de seu termo inicial.



Em 13.1.2003 (data da demisséo do desenhista e que ultimou o alegado dano
patrimonial consistente na falta de contraprestacao pecuniaria pelo uso do logotipo durante o
vinculo empregaticio), vigiam a Lei 9.610/98 — cujo artigo 111 que versava sobre prescricao
foi objeto de veto presidencial, ndo remanescendo norma substitutiva do artigo 131 da Lei
5.988/73 revogada — e o Codigo Civil de 2002, que ndo mais enumera regra prescricional
especifica para a pretenséo de reparacdo de dano patrimonial causado por violacéo a direito
autoral.

O referido codex, contudo, apresenta duas normas de possivel incidéncia no
caso concreto, in verbis:

Art. 205. A prescricdo ocorre em dez anos, quando a lei ndo lhe haja
fixado prazo menor.

Art. 206. Prescreve:

[...]

8§ 3° Em trés anos:

£./“—]a pretensado de reparacéo civil;
Recentemente, a Corte Especial, ao interpretar o inciso V do artigo 206 do
Cddigo Civil, firmou o entendimento de que a expressdo "reparagao civil" refere-se
unicamente a responsabilidade civil aquiliana, de modo a néo atingir pretenséo fundada
em responsabilidade civil contratual (EREsp 1.281.594/SP, Rel. Ministro Benedito
Gongcalves, Rel. p/ Acordao Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15.05.2019,
DJe 23.05.2019).

Nesse quadro, parece adequada a exegese esposada em precedente da
Terceira Turma, que, por ocasido do julgamento de controvérsia semelhante a dos autos,
apontou a auséncia de previsdo especifica no Cddigo Civil de 2002 quanto ao prazo
prescricional para exercicio da pretensdo de reparacdo de violagdo de direitos autorais, e
definiu a incidéncia do lapso trienal do inciso V do § 3° do artigo 206 "quando tiver
havido ilicito extracontratual" ou, entdo, do prazo decenal do artigo 205 "quando a
ofensa ao direito autoral se assemelhar a um descumprimento contratual” (REsp
1.159.317/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11.03.2014, DJe
18.03.2014).

Na hipotese, no tocante ao alegado uso do desenho sem contraprestacéo
pecuniéria enquanto vigente a relacdo de emprego, é certo que ha liame entre a pretensao
indenizatéria e o contrato de trabalho, o que atrai a incidéncia do prazo decenal do artigo 205
do Cadigo Civil de 2002.

Consequentemente, divirjo do eminente relator no ponto, pois entendo
gue nao ha falar em prescricdo consumada na espécie, uma vez ndo transcorrido um



decénio entre a data da demissdo do autor (13.1.2003 — termo inicial referente a
violac&o continuada) e 0 ajuizamento da presente demanda (em 3.11.2003).

A mesma conclusao (inocorréncia do decurso do prazo prescricional decenal)
alcanca a pretensdo indenizatoria de cunho patrimonial, cujo fato gerador decorreu da
continuidade do uso do logotipo apds a extingdo do contrato de trabalho sem indenizacéo pela
fruicéo futura da obra.

Por fim, quanto a pretensao de indenizacéo pelo dano moral consubstanciado
na descaracterizacdo do desenho ocorrida em 1°.10.2003, verifica-se igualmente higida a
demanda, afigurando-se, portanto, impositivo o exame das demais controvérsias postas nos
autos.

4. Superada a prejudicial de prescricdo, cumpre, inicialmente, transcrever os
fundamentos do Tribunal de origem, que julgou parcialmente procedentes as pretensoes
deduzidas da inicial para condenar o grupo empresarial ao pagamento de indenizagéo, a titulo
de dano patrimonial, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e, a titulo de dano moral,
no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais):

S&o inconsistentes, por falta de amparo nas provas dos autos, as alegacdes
das rés de que o autor:

1)"foi devidamente remunerado pelos desenhos graficos que produziu,
inclusive a imagem gréafica em debate";

2) "nada mais € devido ao autor";

3) "ofereceu-se para prestar servico de desenhista da logomarca”, e de
que, 4) "se trata apenas de uma acdo de cobranca pelo preco de um
contrato verbal de prestagcédo de servicos".

Tais alegacdes ndo eximem as empresas do dever de pagar o trabalho de
criacdo do autor e de indeniza-lo pela utilizacédo e alteracdo ndo autorizadas
de sua obra.

Do mesmo modo, a alegacao de que "o caso ndo trata de ato ilicito" (fl. 43)
também é inconsistente. Segundo a doutrina as a¢des que atingem direitos
do autor sdo ilicitas:

[...]

N&o obstante tais consideracdes, é certo que a comprovacao de que existia
relacdo de emprego a época da criagdo da obra em questdo implica no
reconhecimento de que as rés trouxeram com a contestacdo um fato
modificativo do direito do autor (art. 333, Il, segunda figura, do CPC).

Ou seja, as rés, ao reconhecerem o fato em que se fundou a acéo (a
criacdo da logomarca e o direito dai decorrente), opuseram um fato
modificativo do direito do autor (art. 325 do CPC), qual seja, a
existénciade relacdo de emprego entre as partes.

Como ensina a doutrina, fatos modificativos "sdo os que impedem que o
pedido do autor seja acolhido de forma integral, como pleiteado na inicial,
em virtude de modificacdes ocorridas entre os negocios havidos em autor e
réu”.

Em tais casos, "O juiz pode julgar procedente o pedido do autor, mas com
as modificagbes que a situagdo concreta impde". (in "CODIGO DE
PROCESSO CIVIL COMENTADO", Nelson Nery Junior e Rosa Maria de



Andrade Nery, 9' Edicédo, Ed. Revistas dos Tribunais, 2006, p. 521).
Isso porque, como visto, a Lei n° 5.988/73, ao tratar "Dos direitos
patrimoniais do autor e de sua duragao" (Capitulo Ill), estabelece:
"Art. 36 - Se a obra intelectual for produzida em cumprimento a dever
funcional ou a contrato de trabalho ou de prestacdo de servicos, 0s
direitos do autor, salvo convencdo em contrario, pertencerdo a ambas as
partes, conforme for estabelecido pelo Conselho Nacional de Direito do
Autor".
[...]
Registre-se, por oportuno, que o STJ decidiu, sob a égide do art. 649 do
Caddigo Civil anterior, vigente a época da criacdo da logomarca, que "Sendo
a logomarca tutelada pela lei de direitos autorais, sdo devidos direitos
respectivos ao seu criador, mesmo ligada a sua producdo a obrigacdo
decorrente de contrato de trabalho". (REsp 57.449/RJ; Rel. Min. Salvio de
Figueiredo Teixeira; 4a T.; Julg. 24-6-1997; DJ 08-9-1997 p. 42506. in
WWW.Stj.jus.br).
Neste ultimo.caso concreto, o criador da logomarca da empresa
"COMPANHIA DE CERVEJARIA BRAHMA", também havia trabalhado para a
empresa e, apos a resciséo, ingressou com o pedido de indenizacdo, porém
limitado @ metade do valor da obra, nos termos do art. 36 da Lei n°
5.988/73.
[...]

Assim, diante: 1) dos arrazoados do autor, corroborados pela prova
documental e pela confissdo das rés quanto a titularidade da
criacdo; 2) dos ensinamentos doutrinarios transcritos; 3) da
protecédo constitucional e legal existentes, e, 4) da jurisprudéncia
colacionada, é certo que o autor comprovou o fato constitutivo do
seu direito, ou seja, o fato de ter criado (inventado, gerado,
"bolado") a logomarca, a sua propriedade (conforme registro na
Fundacao Biblioteca Nacional fl. 15), bem como a sua utilizagéo (fls.
21 a 27) e modificacdo/alteracdo (fl. 17) indevidas, por néo
autorizadas.

Por outro lado, as empresas rés comprovaram o fato modificativo do
direito do autor (art.”333, I, segunda figura, do Cédigo de Processo
Civil), consistente na existéncia de relacdo de emprego e trabalho
entre as partes a época da criacdo, fato este que torna as partes
co-proprietarias da obra, o que implica naindenizagdo pela metade.
Relegar a apuracdo do valor devido para fase posterior de liquidagéo seria
retardar inutiimente a entrega da prestacgao jurisdicional.

Pretende o autor receber a titulo de indenizacdo por danos
materiais R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), a titulo de dano moral, com juros, custas
processuais e honorarios advocaticios.

Para uma fixacdo adequada h& se ter em consideragdo o prejuizo
patrimonial sofrido pelo autor, que jamais recebeu qualquer quantia,
seja pela criacdo ou cessao dalogomarca cm questéo.

[...]

O Tribunal do Rio Grande do Sul, em julgamento recente, entendeu
razoavel o valor de R$ 80.000.00 (oitenta mil reais), arbitrado pelo MM. Juiz
da 142 Vara Civel do Foro Central de Porto Alegre, ao acolher pedido de
indenizagéo fincado em direito autoral deduzido por uma autora de desenho
industrial que acabou apropriado, modificado e utilizado por cerca de 5



(cinco) anos pela Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan -
(TIRS, RAC n° 70022944367; 15' Cam. Civ., Rel.: Paulo Roberto Félix; Julg.
18-3-2009).

Por conseguinte, considerada a absoluta inexisténcia de cessédo ou
autorizacdo para apropriacdo, modificacdo e utilizacdo macica e
continua da logomarca por mais de quinze anos pelas empresas rés,
atento ao direito a remuneragdo ordinariamente devida, e
considerado o fato de que as partes sdo co-proprietarias da obra,
pelas razdes ja expostas, fixo o valor da obra em R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais) e o valor da indenizagdo por dano
patrimonial na metade, ou seja, em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
valor este que devera ser corrigido a partir da data do ajuizamento
da acéo (art. 1°, § 2°, da Lei n° 6.899, de 08 de abril de 1981).

Além da pretensdo dos danos patrimoniais acima acolhida, pleiteia o
autor indenizacdo por dano moral em razao da falta de referéncia ao
seu nome, como criador da obra, durante todo o periodo de
utilizacao.

Segundo a Lei n° 5.988/73, o requerente apelante, enquanto autor,
tem direito moral "de ter seu nome, pseudbnimo ou sinal
convencional, indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na
utilizacado de sua obra". (art. 25 da Lei n°® 5.988/73).

[...]

Assim, a nao referéncia ao nome do autor esta mesmo prevista como
causa justificadora da condenacgado por dano moral.

[..]

Ocorre, porém, que o autor nao pleiteia, como forma de estancar o
dano moral que alega ter sofrido, a determinacdo judicial para
divulgacdo de seu nome nas publicagdes futuras. Isso revela que a
auséncia de referéncia a seu nome ndo causou - e nem |lhe causa -
abalo intimo de monta, de modo a recomendar a fixacdo de valor
elevado para areparacao do dano moral.

Outrossim, ndo se pode olvidar que sabedor de que as rés
utilizavam a sua obra em seus jornais, sede e veiculos, o autor
demorou mais de dez anos (de 1993, quando as empresas passaram
a utilizar a marca, até 2003, quando foi distribuida a acédo) para
ingressar com o pedido de reparacdo do dano moral. Como ja
decidiu o Superior Tribunal de Justica, o direito a reparacédo pelo
dano moral nem sempre desaparece pelo decurso do tempo, mas no
ressarcimento deve-se considerar a atenuacdo da dor que ele
causa:

[...]

Consideradas tais circunstancias fixo a indenizacdo por dano moral
em R$20.000,00 (vinte mil reais). (fls. 344/350)

Malgrado tenha considerado prescrita a pretensdo indenizatoria relativa ao uso
de desenho sem autorizacdo e contraprestacdo pecuniaria durante a vigéncia do pacto
laboral, 0 eminente relator sustentou a inexisténcia de danos materiais no interregno
entre a criacdo do desenho e a demissao do autor da empresa jornalistica.

De inicio, revela-se importante aludir a precedente antigo da Quarta Turma, da
relatoria do saudoso Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira, que reconheceu a protecéo da lei



de direitos autorais a logomarca, logotipo ou simbolo-marca, ainda quando obra intelectual
tenha sido produzida em cumprimento a contrato de trabalho ou a dever funcional. Confira-se:

DIREITO AUTORAL. LOGOTIPO. LOGOMARCA OU SiMBOLO-MARCA.
OBRA INTELECTUAL. CRIACAO ADVINDA DA RELACAO DE EMPREGO.
TUTELA DEVIDA EVOLUCAO HISTORICA. INEXISTENCIA DE DIREITO DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGACAO DE NAO-ORIGINALIDADE E DE
CRIACAO COLETIVA. PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
MATERIA DE PROVA. ENUNCIADO N. 7 DA SUMULA/STJ. ART. 36 DA LEI
5.988/73. NORMA JURIDICA. EFICACIA CONTIDA. APLICABILIDADE
IMEDIATA. INEXISTENCIA DE CONDICAO SUSPENSIVA. REGULAMENTO
IRRELEVANTE. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRENCIA. FALTA DE
PRESSUPOSTO DO RECURSO ESPECIAL. VERBETE N. 282 DA
SUMULA/STF. DIVERGENCIA. NAO-CARACTERIZACAO. ENUNCIADO N. 13
DA SUMULA/STJ. ' DOUTRINA E JURISPRUDENCIA. RECURSO
DESACOLHIDO.

l-~TODO ATO FISICO LITERARIO, ARTISTICO OU CIENTIFICO
RESULTANTE DA PRODUCAO INTELECTUAL DO HOMEM, CRIADO
PELO EXERCICIO DO INTELECTO, MERECE A PROTECAO LEGAL, O
LOGOTIPO, SINAL CRIADO PARA SER O MEIO DIVULGADOR DO
PRODUTO, POR DEMANDAR ESFORCO DE IMAGINACAO, COM
CRIACAO DE CORES, FORMATO E MODO DE VEICULACAO,
CARACTERIZA-SE COMO OBRA INTELECTUAL.

ll- SENDO A LOGOMARCA TUTELADA PELA LEI DE DIREITOS AUTORAIS,
SAO DEVIDOS DIREITOS RESPECTIVOS AO SEU CRIADOR, MESMO
LIGADA A SUA PRODUCAO A OBRIGACAO DECORRENTE DE
CONTRATO DE TRABALHO.

[...] (REsp 57.449/RJ, Rel. Ministro Sélvio de Figueiredo Teixeira, Quarta
Turma, julgado em.24.06.1997, DJ 08.09.1997)

Posta tal premissa, constata-se que as partes, em nenhum momento,
discordaram sobre o fato da criacéo do logotipo e sua autoria.

Por outro lado, tanto na inicial como na réplica, o autor insistiu que, a época da
elaboracéo e da apresentacéo da proposta de logotipo para a diretoria do jornal A Gazeta, ndo
figurava como empregado de nenhuma das sociedades empresarias integrantes do
conglomerado, o que s6 teria ocorrido uns dois anos depois.

Nada obstante, o Tribunal de origem extraiu conclusdo contraria do acervo
probatoério constante dos autos, reconhecendo que a producdo da obra intelectual decorreu
do cumprimento de contrato de trabalho. Leia-se:

O contexto processual demonstra que a ré estd com a razao.

Sendo, vejamos:

- 0 autor alega que tomou conhecimento do interesse das rés em um
logotipo, ou de um slogan, no final de 1992 e inicio de 1993, e passou a
trabalhar no projeto (fl. 03). O autor admite ter iniciado o trabalho em 1993.
- 0 autor demonstra, por meio de um exemplar de A Gazeta, que no final de
1993, era considerado prata da casa, e que trabalhava no departamento de
artes (fl. 18).



- as testemunhas arroladas pelo autor, ora apelante, confirmaram a
admissao em 1992:

"(...) trabalha desde maio de 1990, exercendo a funcédo de
diagramador; (...) o reclamante foi admitido entre 91 e 93; (...) o
reclamante comparecia diariamente na empresa; (...) jA permaneceu em
fila aguardando pagamento de seu salario juntamente com o reclamante,
0 que aconteceu no inicio do periodo em gue o reclamante passou a
trabalhar; (...) cumpriam praticamente o mesmo horario, desde 15h até
18/19h; (...) o reclamante desenvolveu a logomarca do grupo, quando ja
tinha algum tempo de casa, apos, aproximadamente um ano de sua
contratacdo." (Jodo Claudio de Castro - fls. 144/145).

- "(..) trabalha para a reclamada desde janeiro de 1990, na funcdo de
assistente administrativo; (..) ndo trabalhava no mesmo setor do
reclamante, mas sim na sala ao lado: (..) o reclamante comegou a
trabalhar em meados de 1992; (..) a testemunha Jodo Claudio comecou
a trabalhar norinicio de 1990; (..) ndo se recorda o horario de trabalho do
reclamante, embora fosse costumeiro encontra-lo na parte da tarde. (..) 0
reclamante desenvolveu a logomarca do grupo em 1993." (Antonio
Henrique Vaz Guimarées (fl. 145/146).
- "(...) trabalhou para as empresas do grupo desde 11.06.1991 a
06.01.2003; (...) o reclamante trabalhou no jornal 'A Gazeta '; (...) no
primeiro ano e meio o reclamante comparecia eventualmente no jornal,
talvez por um ano e meio; (...) isso aconteceu a partir de meados de
1991, quando o depoente ingressou na empresa; (...) o reclamante
comegou a comparecer diariamente 'entre um ano e meio e dois anos
apos' o inicio do labor do depoente. (...) o reclamante comecou a
desenvolver a logomarca do grupo ‘em alguns bares onde ele ia, apés
fechar o expediente, no setor dele, no departamento de arte; (...) o
reclamante 'rascunhou' a logomarca no periodo de 1 més; (...) isso
aconteceu no inicio ou meados de 1992." (Leony Lemos de Almeida -fl.
146).
Diante de tais provas, inconteste que a época da criacdo da
logomarca do Grupo, o0 autor trabalhava para uma das empresas rés,
ou seja, para a Grafica Centro Oeste, proprietaria do jornal "A
Gazeta", como empregado, na funcdo de desenhista. Alids, o autor,
ainda que por argumentar, mas ciente da realidade, admitiu a criagédo
durante a relacdo de emprego. (fls. 342/344)

Nesse contexto, conforme bem pontuado pelo Ministro Buzzi, revela-se mesmo
aplicavel o disposto no caput do artigo 36 da Lei 5.988/73 (vigente a época da elaboracédo e da
oferta do desenho), segundo o qual:

Art. 36. Se a obra intelectual for produzida em cumprimento a dever
funcional ou a contrato de trabalho ou de prestacédo de servigos, 0s
direitos do autor, salvo convencdo em contrario, pertencerdo a

ambas as partes, conforme for estabelecido pelo Conselho Nacional de
Direito do Autor.

A citada norma retrata uma espécie de cotitularidade na producédo de obras
confeccionadas sob o pdlio do contrato de trabalho, pertencendo ao empregado e ao
empregador o direito autoral advindo de eventual criagéo.



Assim, sendo a obra de ambos os cotitulares, é evidente que o empregado e 0
empregador podem utiliza-la independentemente de autorizagdo de um ou de outro, 0 que
rechaca a pretensao reparatéria de danos patrimoniais decorrentes do alegado uso néo
autorizado da criagéo intelectual por um dos sujeitos da relacao.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL.
PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS. VINCULO EMPREGATICIO.
CESSAO DE DIREITOS NAO CONFIGURADA. INCIDENCIA DA SUMULA
7/STJ. REPARACAO POR DANOS PATRIMONIAIS E COMPENSACAO POR
DANOS MORAIS. NAO CABIMENTO. AGRAVO NAO PROVIDO.

[...]

2. "Nos termos do caput do art. 36 da Lei 5.988/73, em vigor a época dos
fatos, tendo a obra autoral sido criada no-curso-de relacédo de trabalho, de
prestagcdo de servigos ou em cumprimento a dever funcional, os direitos de
autor pertencem tanto ao contratado guanto ao contratante, circunstancia
que afasta a pretensao de reparacdo por danos patrimoniais fundamentada
no uso nhdo autorizado da obra por um dos sujeitos da relacdo" (REsp
1.165.407/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 08/08/2017, DJe de 14/08/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (Agint no REsp 1.251.629/SP,
Rel. Ministro Raul Araudjo, Quarta Turma, julgado em 18.10.2018, DJe
25.10.2018)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. A(;AO DE
REPARACAO POR DANOS PATRIMONIAIS E COMPENSACAO POR DANOS
MORAIS. NEGATIVA DE PRESTACAO JURISDICIONAL. NAO OCORRENCIA.
REUTILIZACAO DE PROJETO ARQUITETONICO. DANOS PATRIMONIAIS.
NAO CONFIGURAGAO. ' VINCULO EMPREGATICIO. ATRIBUICAO DE
AUTORIA. AUSENCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. DANOS MORAIS.

[...]

2- O propésito recursal é definir se 0 uso nao autorizado, pelo recorrido, de
projeto arquitetbnico de autoria do recorrente, elaborado em razdo de
vinculo de contrato de trabalho entre eles existente, enseja reparagdo por
danos patrimoniais e compensagao por danos morais.

[...]

4- Nos termos do caput art. 36 da Lei 5.988/73, em vigor & época dos fatos,
tendo a obra autoral sido criada no curso de relacdo de trabalho, de
prestacdo de servicos ou em cumprimento a dever funcional, os direitos de
autor pertencem tanto ao contratado quanto ao contratante, circunstancia
que afasta a pretenséo de reparacdo por danos patrimoniais fundamentada
no uso ndo autorizado da obra por um dos sujeitos da relacéo.

5- Todavia, conquanto o empregador detenha a cotitularidade dos direitos
patrimoniais sobre a obra, os direitos morais - caracterizados por sua
inalienabilidade e irrenunciabilidade (art. 28 da Lei 5.988/73) - pertencem
exclusivamente ao autor.

6- Deve o0 recorrente, portanto, ser compensado pelo dano moral
experimentado, bem como deve ser divulgada a identidade do autor do
projeto arquitetdnico, nos termos do art. 126 da Lei 5.988/73.

7- Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.165.407/MG, Rel.



Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08.08.2017, DJe
14.08.2017)

Consequentemente, tendo o autor se limitado a deduzir pretenséo indenizatoria
por dano patrimonial no tocante a referida situagéo fatica (uso da obra durante a relacdo de
emprego sem autorizagdo e sem contraprestacdo pecuniaria), penso ser mesmo o caso de
improcedéncia, assim como propugnado pelo relator, inclusive por ndo ser o STJ o 6rgéo
jurisdicional competente para examinar a suficiéncia das remunera¢des pagas no curso do
pacto laboral.

5. Contudo, como devidamente assinalado pelo Ministro Buzzi, existe uma
situacdo peculiar que ocorre justamente quando se encerra o contrato de trabalho e
gque figura como fato gerador de pretensdo reparatoria distinta e, no caso,
merecedora de ser julgada procedente.

Com efeito, como se trata de obra reconhecida de titularidade de empregado e
empregador, induvidosamente a contratante pode continuar utilizando-a como melhor Ihe
aprouver.

Outrossim, o empregado, mesmo apos o término do contrato de trabalho, ndo
pode impedir 0 uso da criacdo pelo empregador, justamente pela natureza juridica imanente
de cotitularidade impressa na obra.

Entretanto, com o fim do contrato de trabalho, hdo pode apenas uma das partes
obter lucro com a criagédo, o0 que ocorreria se houvesse a exploragéo gratuita da obra pelo
empregador.

Assim, como se trata de criacdo de propriedade conjunta, ambos -
ex-empregado e empregador — devem perceber os frutos diretos ou indiretos da utilizacéo da
propriedade intelectual (no caso concreto, o logotipo que, mesmo apds a extingédo do vinculo
laboral, continuou a figurar como representacdo marcaria do grupo empresarial), salvo
convencdo em sentido contrario.

Nesse diapaséo, destaca-se 0 seguinte precedente de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO AUTORAL.
ART. 36 DA LEI N° 5,988/73. COTITULARIDADE. ENCERRAMENTO DO
CONTRATO DE TRABALHO. REMUNERARAO DEVIDA.

1. Nos termos do caput do art. 36 da Lei 5.988/73, em vigor a época dos
fatos, tendo a obra autoral sido criada no curso de relagc&o de trabalho, de
prestagdo de servicos ou em cumprimento a dever funcional, os direitos de
autor pertencem tanto ao contratado quanto ao contratante, circunstancia
gue demonstra a cotitularidade da obra.

2. Nao obstante, com o fim do contrato de trabalho, ndo pode apenas uma
das partes obter lucro com a criacdo, que é 0 que ocorreria se houvesse a
exploracdo gratuita da obra pela empregadora.

3. Com efeito, como se trata de criagdo de propriedade conjunta, ambos -



ex-empregado e empregadora - devem perceber os frutos da divulgacdo da
propriedade intelectual, sob pena de desvirtuar-se o instituto da
cotitularidade.

4. Agravo interno nédo provido. (Agint no REsp 1.459.233/RJ, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomado, Quarta Turma, julgado em 18.06.2019, DJe
25.06.2019)

Desse modo, acompanho o voto do relator, que considerou cabida a
condenacdo das rés ao pagamento de indenizacdo por dano patrimonial,
correspondente aos frutos percebidos em virtude da utilizacdo do simbolo como
marca mista do grupo empresarial, notadamente no interregno entre a data posterior
da demissao do autor e 0 momento imediatamente anterior a modificacdo do logotipo.

6. Quanto a pretensdo indenizatoria pelo dano moral sofrido em virtude da
modificacdo do desenho ocorrida em 2003 (ano em que foi comemorado o 13° aniversario do
conglomerado de veiculos de comunicagao), também adiro ao voto do douto relator.

A referida les@o ocorreu sob a égide da Lei 9.610/98, cujo artigo 24 estabelece
gue é direito moral do autor "o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a
guaisquer modificacdes ou a pratica de atos que, de qualquer forma, possam prejudica-la
ou atingi-lo, como autor, em sua reputacao ou honra" (incisa IV).

Constata-se, pois, que néo sao todas e quaisquer modificacbes que violam
a integridade da obra, mas somente aquelas capazes de atingir a honra e a reputacéo
do autor ou de prejudicar a sua criagao intelectual.

Acrescente-se gue a Convengao de Berna, no artigo 6 bis, também destaca
gue, "independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo depois da cessdo dos
citados direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da obra e de se opor a
toda deformacéo, mutilacdo ou a qualquer dano a mesma obra, prejudiciais a sua honra ou a
sua reputacao”.

Ainda no ambito do direito internacional, o artigo Xl da Convencédo de
Washington (1946), texto ratificado pelo Brasil com o advento do Decreto 26.675/1949,
igualmente consagra o direito do autor de nao ter sua obra alterada, mutilada ou modificada,
conforme se observa da transcricéo abaixo:

Art. XI. O autor de qualquer obra protegida, ao dispor do seu direito por
venda, cessdo ou de qualquer outro modo, conserva a faculdade de
reclamar a paternidade da obra e a de opor-se a toda modificacdo ou
utilizagcdo da mesma, prejudicial & sua reputacdo de autor, a ndo ser
que, por seu consentimento anterior, simultdneo ou posterior a tal
modificagéo, haja cedido esta faculdade ou, renunciado a mesma de
acordo com as disposicdes da lei do Estado em que se celebre o
contrato.



Nesse passo, cotejando as normas pertinentes, verifica-se que todas adotam
critério teleoldgico para considerar a modificacdo como violadora dos direitos
autorais, uma vez que referenciam a expressao "prejudiciais a honra e reputacao do autor ou
a propria obra”.

Desse modo, o proprietério da criacdo ndo pode invocar o direito a integridade
guando nao ficar evidenciado o prejuizo referido, bem como quando se aferir que as
modificacdes eram necessarias pelo tipo de utilizacdo da obra.

Tal exegese encontra guarida nos seguintes precedentes desta Corte:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. ACAO DE INDENIZACAO POR
DANOS MATERIAIS 'E MORAIS. REEXIBICAO DA TELENOVELA
"PANTANAL". VIOLACAO DO ART. 535 DO CPC. OMISSAO INEXISTENTE.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NAO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS.
INTERPRETAGAO RESTRITIVA DOS NEGOCIOS JURIDICOS SOBRE
DIREITOS AUTORAIS. ALEGADA OFENSA AO ART. 3° DA LEI N° 5.988/73
(ATUAL ART. 4° DA LEI N° 9.610/98). INOCORRENCIA.

RENUNCIA EXPRESSA. DANOS MORAIS. CONFIGURACAO. OFENSA AO
ART. 24, IV, DA LEI N° 9.610/98 RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6. A garantia a integridade da obra intelectual objetiva evitar sua
desnaturacdo ou desrespeito as caracteristicas que identificam. Na
hipétese dos autos, os danos morais sao devidos uma vez que os cortes de
cenas e supressdes de dialogos na telenovela "Pantanal" atingiram a honra
e a reputacao do autor.

7. Recurso especial provido em parte. (REsp 1.558.683/SP, Rel. Ministro
Ricardo Villas-Béas Cueva, Rel. p/ Acérddo Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em 15.09.2016, DJe 10.10.2016)

DIREITO DE AUTOR. RECURSO ESPECIAL. VIOLACAO AO ART. 535 DO
CPC. NAO CONFIGURACAO. EXISTENCIA SIMULTANEA DE DIREITOS
AUTORAIS E PATRIMONIAIS DO AUTOR DA OBRA. COMERCIALIZACAO
DE MUSICA COMO TOQUES DE APARELHOS TELEFONICOS.
RINGTONES. INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO DO TITULAR DA OBRA.
VIOLACAO A LEI N. 9.610/1998. VALOR DA INDENIZACAO POR DANO
MORAL. ATENDIMENTO AOS CRITERIOS DE RAZOABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENCAO DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDENCIA DA SUMULA 7/STJ. RECURSO NAO PROVIDO.

[...]

3. O art. 24 da Lein. 9.610/1998 traz a relagdo dos direitos morais do autor,
consistente na possibilidade de reivindicacdo e modificacdo da criacdo,
conservacdo de obra inédita, retirada de circulagdo ou suspensdo de
utilizacdo ja autorizada, bem como o de assegurar a integridade da criacéo
intelectual.

4. De acordo com o inciso IV do art. 24 da Lei de Direitos Autorais, ndo sao
todas e quaisquer modificacbes que violam a integridade da obra, mas
somente aquelas capazes de atingir a honra e a reputacdo do autor ou de
prejudicar a sua criagao intelectual.

5. A garantia a integridade da obra tem por objetivo evitar a



desnaturacdo da criacdo ou o0 desrespeito as caracteristicas que a
identificam e, dessa forma, a reproducdo parcial da obra musical,
especialmente o trecho mais conhecido, longe esta de implicar vulneracéo a
lei de direitos autorais (art. 24, IV, da Lei 9.610/1998).

6. Desde que expressamente autorizadas ou se as finalidades do contrato
assim exigir, sdo admissiveis as adaptacdes da obra em razdo da exigéncia
do meio em que serdo utilizadas.

7. No caso, a utilizagdo de parte da musica, ainda que, em regra, seja licita,
se tornou contréria aos ditames da Lei n. 9.610/1998, com a consequente
violacdo aos direitos do autor, pois a utilizacdo ocorreu sem prévia
autorizacdo do compositor.

8. A importancia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), arbitrada a titulo
de indenizagéo por danos morais, ndo se revela exorbitante, razdo pela qual
ndo ha justificativa para a intervencdo desta Corte Superior. Incide,
portanto, o enunciado da Sumula 7/STJ.

9. Recurso_especial ndo provido. (REsp 1.358.441/RS, Rel. Ministro Luis
Felipe Saloméao, Quarta Turma, julgado em 04.02.2016, DJe 30.03.2016)
RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. OBRA MUSICAL. LETRA
ALTERADA. UTILIZAGAO EM PROPAGANDA VEICULADA NA TELEVISAO.
PARODIA OU PARAFRASE. INEXISTENCIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
ALTERACAO DO CONTEUDO DA OBRA. DANOS MORAIS. OCORRENCIA.
1. O autor da obra detém direitos de natureza pessoal e patrimonial. Os
primeiros s&o direitos = personalissimos, por isso inalienaveis e
irrenunciaveis, além de imprescritiveis, estando previstos no art. 24 da Lei
9.610/98. Os segundos, regulados pelo art. 28 da referida Lei, séo
passiveis de alienacao.

2. Nesse contexto, nada ha a reparar na decisdo guerreada quando afirma
ser o segundo recorrido ainda titular de direitos morais que podem ser
vindicados em juizo, tendo direito a reparacao por danos morais em face
das modificacOes perpetradas em sua obra sem autorizacdo, pois apenas
alienou seus direitos autorais de ordem patrimonial.

3. Na hipo6tese dos autas, a letra original da cancéo foi alterada de modo a
atrair consumidores ao estabelecimento da sociedade empresaria ré, néao
havendo falar em parafrase, pois a cancdo original ndo foi usada como
mote para desenvolvimento de outro pensamento, ou mesmo em pardédia,
isto €, em imitagcdo cOmica, ou em tratamento antitético do tema. Foi
deturpada para melhor atender aos interesses comerciais do promovido na
propaganda.

4. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1.131.498/RJ, Rel.
Ministro Raul Aradjo, Quarta Turma, julgado em 17.05.2011, DJe
08.06.2011)

Nessa perspectiva, entendo, assim como proposto pelo Ministro Buzzi, que
houve mesmo ofensa ao direito moral do autor de assegurar a integridade da obra, cujo
prejuizo extrai-se de sua indubitavel deturpacdo sem a prévia autorizagao do criador.

Em relacdo a quantificacéo das supracitadas indeniza¢des por danos materiais
e morais, 0 eminente Ministro Buzzi preconiza o seguinte:

No tocante aos frutos a perceber, o valor a ser arbitrado deveria



tomar como parametro o montante auferido pelo demandante
quando em curso o contrato de trabalho, a fim de evitar o
enriguecimento indevido. Isso porque, ndo esta em discussdo o
valor efetivo do patriménio imaterial criado, que fora valorado pela
instancia precedente, diga-se, sem qualquer fundamento legal, juridico ou
probatério, em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), esse que §&,
certamente, muito superior ao montante a ser auferido a titulo de frutos. No
entanto, ndo havendo noticia da remuneracdo percebida pelo
ex-empregado toma-se como guia o montante estabelecido pela
instancia precedente que fixou valor patrimonial em R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) considerando a cotitularidade e todo o periodo
de suposta violagcdo ao direito autoral aduzido na inicial.

Nesse norte hermenéutico, tendo em mira que a pretensao
relativamente ao interregno compreendido entre a criacdo do
simbolo e a demissédo do autor é improcedente dada a auséncia de
interesse _de-agir em razdo da impossibilidade juridica do pedido
(copropriedade inerente ao objeto) e também estaria prescrita
considerando, é imprescindivel promover o decote significativo do
valor fixado pela instancia precedente atitulo de dano patrimonial
Pelos frutos e pelo dano material decorrente da violagdo
empreendida quando da comemoracao do 13° aniversario do grupo
de comunicacao sugere-se a fixacdo do montante de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), ficando mantida a quantia estabelecida pela Corte
local a titulo de dano moral (R$ 20.000,00 - vinte mil reais).

No particular, divijo do eminente Ministro Buzzi apenas no que se refere a
fixacdo do montante devido a titulo de indenizacéo pelos danos materiais constatados.

Primeiro, por considerar que tal quantum devera ficar adstrito a metade dos
frutos percebidos em virtude da utilizacdo do simbolo como marca mista do grupo
empresarial no interregno entre a data posterior a demissdo do autor (14.1.2003) e o
momento imediatamente anterior a modificacdo do logotipo (data que precede o més de
outubro de 2003). A meu ver, ndo ha pedido, na inicial, de indenizacdo por eventual dano
material causado com a modificacdo do desenho, mas apenas se alega dano moral.

Segundo, porque entendo ser necesséria a liquidacdo do presente julgado por
arbitramento, pois inexistentes, nos autos, pareceres ou documentos capazes de elucidar o
montante dos frutos diretos ou indiretos auferidos com o uso do simbolo que deveriam ter
sido divididos com o cotitular da obra no lapso temporal anteriormente discriminado, o que, de
forma alguma, deve ser confundido com participacdo do autor da obra nos lucros do
conglomerado empresarial.

A aludida quantificacdo, desse modo, abrangera apenas alguns meses do ano
de 2003, devendo levar em conta a média anual das quantias pagas ao autor durante a
vigéncia do contrato de trabalho, eventuais tabelas de remuneracdes aprovadas por
federacdo, sindicatos ou associacdes representativos de agéncias de publicidade e
propaganda, entre outros dados apresentados pelas partes.



Por outro lado, penso ser proporcional e adequada a quantia de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) a titulo de indenizacéo pelo dano moral decorrente da modificacdo da obra
intelectual a revelia do autor, conforme arbitrado pelo Tribunal de origem e mantido pelo
Ministro Buzzi.

7. Por fim, no tocante aos consectarios legais incidentes sobre o valor arbitrado
a titulo de reparacdo por danos patrimoniais, a Corte estadual apontou o evento danoso
como o termo inicial dos juros de mora (Sumula 54/STJ) e a data do ajuizamento da
acdo como dies a quo da corregcdo monetaria, entendimento impugnado pelas recorrentes,
gue defendem a fluéncia de ambos a partir da fixagdo do quantum.

Desse modo, acompanho o provimento dado pelo relator, que, nos termos da
jurisprudéncia desta Corte, assentou que oS juros moratorios devem incidir a contar da
citacdo — por se tratar de dano -material decorrente de relacéo contratual — e a correcéo
monetaria desde o arbitramento — no caso, 0 momento em gue se tornar liquido o valor
indenizatério a ser apurado em liquidacao por arbitramento, como propus acima.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDACAO DE SENTENCA. DANO MATERIAL.
LAUDO PERICIAL. AVALIA(;AO DO VALOR DO DANO NA DATA DA SUA
ELABORACAO. CORRECAO MONETARIA E JUROS DE MORA INCIDENTES
DESDE O EVENTO DANOSO. DESCABIMENTO.

1. Nao séo devidos 0s juros e a correcdo monetéria desde a data do
evento danoso se a liquidacao de sentenca da o valor atualizado da
obrigacéo.

2. A soma de corregdo monetéria e juros de mora sobre os valores
atualizados do dano material resultaria em acréscimo indevido na
recomposi¢cdo do dano especifico; por essa razdo, a atualizacdo deve
incidir desde a data da apuracéo do valor.

3. Recurso especial provido. (REsp 1.517.992/RJ, Rel. Ministro Joao Otavio
de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21.05.2015, DJe 15.06.2015)

Ainda: Agint nos EDcl no AgRg no AREsp 498.482/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26.06.2018, DJe 29.06.2018; e AgRg no AREsp
667.522/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24.05.2016, DJe
31.05.2016.

8. Em resumo, acompanho o voto do eminente relator, mas divijo em apenas
trés pontos: (i) considero ndo prescrita a pretenséo de indenizacdo por danos patrimoniais
decorrentes do uso do desenho durante a vigéncia da relacdo de trabalho, por traduzir lesao
continuada, cujo marco inicial da prescricdo deflagrou-se com a demissdo do autor, ndo
decorrido o prazo decenal do artigo 205 do Codigo Civil de 2002 por ocasido do ajuizamento
da demanda, mas acompanho o relator quanto a improcedéncia do pedido nesta parte; (ii) a
respeito da continuidade do uso do desenho apds a extincdo do vinculo empregaticio,



reconheco a procedéncia da pretenséo de indenizagdo por dano patrimonial, a qual ndo
alcanca o pedido de reparacdo decorrente da modificacdo do desenho, que se restringiu a
alegacdo de dano moral, sendo incabivel, portanto, o acolhimento de dano material; e (iii)
penso que o valor indenizatorio relativo ao dano patrimonial, tal como proposto no item ii, deve
ser apurado no ambito de liquidacéo por arbitramento.

9. Ante 0 exposto, divergindo apenas em parte do relator, dou parcial
provimento ao recurso especial das rés, em menor extensdo, nos termos acima
especificados.

E como voto.
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RECURSO ESPECIAL N°©1.228.081 - MT (2010/0213588-7)

VOTO-VOGAL

O SR. MINISTRO RAUL ARAUJO:

Sr. Presidente, cumprimento V. Exa pelo voto e também o eminente Ministro
L uis Felipe Saloméo, pelo voto divergente.

Estou acompanhando a divergéncia em relacdo ao afastamento da prescricéo
naguele obiter dictum, pois entendo que 0 empregado Ndo entra com demanda contra o patréo,
sendo depois de cessado o contrato de trabaho. Entéo, comegaria a contar ddi 0 prazo e,
contando ddli, parece que ndo ha mesmo a ocorréncia de prescricao.

Assim, como V. Exa fez ha pouco o destaque, digo que is0 ndo tem efdto
prético mais evidente no resultado da lide

O que acarreta maor impacto na solucdo da lide — e nisso estou
acompanhando V. Exa. — é o reconhecimento de reparacéo por dano mord e de indenizac&o por
dano maerid, onde V. Exa. fixa, delogo, cada qua em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), enquanto
0 Ministro Luis Feipe Saloméo, no voto divergente, submete a gpuracédo dos danos
patrimoniais a posterior liquidacéo, 0 que, ameu ver, va levar as partes a elernizar a demanda,
pela dificuldade mesmo de apuracdo técnica acerca de quanto serd o prejuizo materid.

Diferentemente do que normdmente acontece, aqui ndo h& dados mais
papaves. Saber que lucro aufere uma empresa jorndigtica com a divulgacéo, ou com 0 uso, ou
COM O emprego, ou com o prestigio de seu logotipo, é aspecto muito difidl de ser sondado. E
questén, mesmo tecnicamente, dificl. As partes véo se eernizar debatendo essa questéo na
liquidac@o.

Entdo, peo aspecto mas préico do voto de V. Exa, eminente Relator, estou
acompanhando-o nessa parte. Faco, entdo, essa divisdo no meu voto: relaivamente a prescricao,
eu a afaso e, N0 mals, quanto ao pedido de reparacdo de dano mord e de indenizacéo por dano
materid, acompanho o eminente Relaor.



RECURSO ESPECIAL N°1.228.081 - MT (2010/0213588-7)
VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Sr. Presidente, ouvi atentamente
os instigantes debates.

No tocante a prescricdo da pretensdo de indenizacdo por danos
patrimoniais decorrentes do uso do desenho durante a relagdo de trabalho, acompanho,
com a devida vénia, a divergéncia inaugurada pelo Ministro Luis Felipe Saloméo, no
sentido de que, em se tratando de uso continuado do simbolo, a prescricdo comecou a
correr com a demissao do autor, em 13.1.2003. Assim, tempestivo 0 ajuizamento da
presente acdo em 3.11.2003, qualquer que seja o prazo prescricional tido como
aplicavel, seja o.do art. 205 do Caédigo Civil (responsabilidade contratual), seja o do art.
206, 83°, V, do mesmao Cadigo (responsabilidade extracontratual).

Segundo concluiu o Tribunal de origem, com base no exame das provas
dos autos, a producao da obra intelectual decorreu do cumprimento do contrato de
trabalho, de forma que incidente o disposto no art. 36 da Lei 5.988/73, vigente na época
da criacdo do logotipo, segundo o qual "se a obra intelectual for produzida em
cumprimento a dever funcional ou a contrato de trabalho ou de prestacdo de servicgos,
os direitos do autor, salvo convengdo em contrario, pertencerdo a ambas as partes
(..

Assim, havia cotitularidade da obra intelectual e, durante o periodo da
relacdo de emprego, o autor foi remunerado por sua utilizacao exclusiva, de forma que
improcedente o pedido de danos patrimoniais relacionado ao periodo em que vigente a
relacdo de emprego.

Quanto aos danos materiais decorrentes do uso do logotipo pela empresa
apos o fim da relacdo de trabalho, peco licenca para divergir de ambos os votos
precedentes e excluir completamente a condenacéo.

Penso que, no caso, a obra intelectual, que foi posteriormente registrada
na Biblioteca Nacional — aqui estamos cuidando de Direito Autoral e ndo de marca —, de
cotitularidade das partes, e cujo uso foi remunerado pela retribuicdo recebida durante o
contrato de trabalho, s6 tem uma serventia. O autor foi solicitado a desenhar um
simbolo para o grupo editorial, que sé pode ser usado pelo grupo editorial. Ndo tem
nenhuma utilidadede, exceto para o grupo editorial.

Embora seja certo que ha cotitularidade desse direito autoral, ha essa
peculiaridade que, a meu ver, distingue o presente caso dos precedentes julgados por
este Tribunal: o Direito Autoral recai sobre um simbolo, e esse simbolo designa uma
empresa, e somente pode ser usado por essa empresa.



Penso que o autor, seja durante a relacdo de emprego, seja apos ela, ndo
teria como usar esse simbolo em beneficio patrimonial préprio. Portanto, a meu ver, ndo
ha danos materiais pela mera circunstancia de a empresa, para quem foi desenhado o
simbolo, que era representada por esse simbolo — sua imagem publica —, deixar de
usé-lo ou continuar a usa-lo. Assim, se o autor do desenho ndo poderia usar esse
simbolo em beneficio préprio — até porque ndo é a pessoa juridica, ndo a representa e
sequer é soOcio dessa pessoa juridica, ao que conste —, ele ndo poderia fazer uso
nenhum desse simbolo.

Também néo se pode dizer, data maxima venia, que os lucros que essa
empresa tenha tido ao longo dos anos se devem ndo a sua atividade empresarial de
meio de comunicacgdo, mas ao fato de ter usado o simbolo desenhado pelo autor, ou
sequer que tenham sido incrementados pelo valor inerente ao simbolo.

Penso que, de fato, ndo ha aqui que se buscar danos materiais pelo fato
de a empresa ter continuado a usar seu préprio logotipo, que simboliza a empresa,
apos a demisséao do autor.

Portanto, quanto a esses danos materiais por ele haver desenhado o
simbolo, somos unanimes em dizer que foram pagos durante a relacdo de emprego, ou
seja, se nao tivesse sido pago para criar o simbolo, ele mereceria, a meu ver, uma
remuneracgdo por haver feito esse desenho, mas ndo danos materiais pelo uso ao longo
dos anos, porgue, feito licitamente o desenho durante a relacdo de emprego, a empresa
continua a usar seu proprio simbolo.

Entendo que a hipétese € em tudo diversa de outros tipos de obras
intelectuais que possam ser realizadas, ou concebidas, ou criadas por empregado no
ambito de uma relacdo de emprego. Por exemplo, se fosse empregado de um grupo
empresarial dedicado a educacao e tivesse feito apostilas didaticas; se ele saisse da
empresa, fosse demitido e a empresa continuasse a usar aquele material de ensino
para as proximas turmas de estudantes, penso que haveria frutos decorrentes da
continuidade de uso daquele material didatico.

Se, em outro exemplo, ele tivesse inventado uma maquina ou
equipamento qualquer ou desenvolvido uma tecnologia que fosse utilizada na
capacidade produtiva da empresa, teria direito autoral e também estaria contribuindo
com frutos obtidos pela empresa. A empresa continuaria usando, apés a saida dele,
esse invento, o qual poderia ser usado por ele também caso desenvolvesse o proprio
negdcio. Mesmo exemplo das apostilas: ele poderia fazer uso daquelas apostilas em
outro tipo de negdcio ou empresa.

Mas ndo é o caso aqui; o que temos é um simbolo. Seria ilegitimo e ilegal
gue ele, pelo mero fato de ter desenhado esse simbolo, uma vez rompido o contrato de



trabalho, fosse usa-lo para desenvolver qualquer outro negocio, ja que ele nao integra e
nem se confunde com a empresa.

Como desenhou um simbolo que nédo se presta para mais nada, a ndo ser
representar aquela empresa, ndo consigo, data maxima venia, verificar que ele tenha
sofrido qualquer espécie de dano material em funcéo de a empresa ter continuado a
usar aguele simbolo.

Portanto, peco a maxima vénia para divergir parcialmente e dar
provimento ao recurso em maior extensao para excluir a condenagédo por danos
materiais.

Por fim, observo que o recurso especial ndo impugna a indenizacéo fixada
a titulo de danos morais.

E como voto.



RECURSO ESPECIAL N°1.228.081 - MT (2010/0213588-7)
VOTO VENCIDO
O SR. MINISTRO MARCO BUZZI:

Cuida-se de recurso especial interposto por GRAFICA E EDITORA CENTRO
OESTE LTDA (JORNAL A GAZETA) e outras, com fundamento no artigo 105, inciso Il
alineas "a" e "c" da Constituicdo Federal, em desafio a acordao proferido em apelacéo
civel pelo Tribunal de Justica do Estado do Mato Grosso.

Na origem, VANILDO CAMARGO DE MIRANDA ajuizou a¢édo condenatéria
em face de GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA - Jornal "A Gazeta", TV
GAZETA CANAL 10, RADIOS GAZETA FM E CBN CUIABA, GAZETA DIGITAL e
GRAFICA MILENIUM, empresas gque compdem 0 grupo GAZETA de comunicagio,
objetivando indenizagéo por danos patrimoniais e morais decorrentes da utilizacdo
pelas demandadas, por longos anos, sem a devida contraprestacdo pecuniaria e
cesséao dos respectivos direitos autorais, da logomarca/simbolo criado pelo autor para a
representacdo marcaria do referido conglomerado.

Informa o demandante ser desenhista profissional e ter, no inicio do ano de
1993, tomado conhecimento por noticia veiculada na imprensa acerca da necessidade
de elaboragdo da identidade visual do grupo de comunicacdo, motivacdo essa que
ensejou a criacao do desenho que estampa a logomarca do grupamento empresarial, o
gue lhe rendeu posterior contratacdo como empregado do jornal. Afirma que, no ano de
2002, foi demitido, porém néo recebeu a devida indenizacdo pelo uso indevido da marca
criada. Aduz, ainda, que no 13° aniversério da empresa, essa promoveu a alteracéo do
desenho, com a inclusdo de outros elementos, descaracterizando a obra de arte, em
afronta ao direito autoral. Sustenta, ao final, que sentindo-se prejudicado, promoveu, em
18/08/2003, o registro do desenho na Biblioteca Nacional, érgao do Ministério da Cultura,
Livro 537, folha 049, sob o n° 295.889.

Pleiteou, indenizagdo patrimonial de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e
danos morais na quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Contestado o feito (fls. 57-76), as requeridas informaram que o demandante
foi empregado do grupo de comunicacdo no periodo compreendido entre 21 de agosto
de 1992 a 13 de janeiro de 2003 e, a época da criacdo do logotipo ja trabalhava como
subordinado da Gréfica e Editora Centro Oeste Ltda, tendo recebido a devida
remuneracdo pelo trabalho realizado, embora ndo tivesse o registro de sua carteira



profissional.

Em preliminar, arguiram a incompeténcia do juizo pleiteando a remessa dos
autos a justica especializada do trabalho e sustentaram a prescricdo tomando como
base o disposto nos artigos 131 da Lei 5.988/73 e 178, § 10, inciso VIl do Cédigo Civil e
1916.

Impugnacéo a contestacéo as fls. 97-116.

Em razdo da preliminar de incompeténcia o magistrado encaminhou os
autos a Justica do Trabalho, tendo sido suscitado conflito negativo de competéncia
dirimido no @mbito do CC n° 73803/MT, relator Ministro Ari Pargendler, que asseverou
ser competente a justica comum para 0 exame da questao.

Os autos retornaram ao procedimento ordinario € o magistrado, no
despacho saneador (fls. 282-286), acolheu a preliminar de prescricdo, tendo extinto o
feito, com resolucdo do mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV do CPC/73.

Opostos aclaratorios foram rejeitados pela decisdo de fls. 292-294.

Seguiu-se apelacdo que restou acolhida para afastar a prescricédo, tendo o
Tribunal Mato Grossense, considerando a causa madura para julgamento, acolhido
parcialmente os pedidos formulados e condenado as requeridas ao pagamento de
danos materiais no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e morais em R$
20.000,00 (vinte mil reais).

O acordao recebeu a seguinte ementa:

APELACAO CIVEL - DIREITO AUTORAL - ACAO DE INDENIZACAO POR
DANOS PATRIMONIAL E MORAL - LOGOMARCA - OBRA INTELECTUAL
- APROPRIACAO, UTILIZACAO E ALTERACAO - PRESCRICAO -
EXTINCAO DO PROCESSO - PEDIDO RECURSAL DE DEVOLUCAO
DOS AUTOS AO JUiZO DA CAUSA - INICIO DA CONTAGEM DO PRAZO
A PARTIR DA VIGENCIA DO NOVO CODIGO CIVIL - PRESCRICAO NAO
CONFIGURADA - JULGAMENTO DA LIDE PELO TRIBUNAL (515, § 3°,
CPC) - PROCESSO EM CONDI(;C)ES DE JULGAMENTO IMEDIATO -
CRIAC,AO DA LOGOMARCA, AUTORIA E PROPRIEDADE
COMPROVADAS - CRIACAO DURANTE RELACAO DE EMPREGO COM
O REU - CO-PROPRIEDADE - RECONHECIMENTO DO DIREITO A
METADE DO VALOR DA OBRA - INDENIZACAO POR DANO MORAL -
NAO REFERENCIA AO NOME DO AUTOR - PEDIDOS JULGADOS
PARCIALMENTE PROCEDENTES RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

O Cddigo Civil/2002 n&o provoco prescricional em instante anterior ao
inicio da consumacao de qualquer prazo vigéncia.

"... Todo ato fisico, literario, artistico ou cientifico resultante da producéo
intelectual do homem, criado pelo exercicio do intelecto, merece protecéo
legal. O logotipo, sinal para ser o meio divulgador do produto, por



demandar esforgo da imaginagcdo, com a criacdo de cores, formato e
modo de circulacdo, caracteriza-se como obra intelectual. (...) Sendo a
logomarca tutelada pela lei de direitos autorais, sdo devidos direitos
respectivos ao seu criador, mesmo ligada a sua producao a obrigacéo
decorrente de contrato de trabalho. (REsp 57.449/RJ; Rel. Min. Salvio de
Figueiredo Teixeira; 4a T.; Julg. 24-6-1997; DJ 08-9-1997 p. 42506. in
WWW.Stj.jus.br).

Comprovada a existéncia de relacdo de emprego entre as partes a época
da criacdo da logomarca, empregador e empregado devem ser tidos
como co-proprietarios da obra criada.

O acolhimento parcial de indenizag&o por dano material quantificado pelo
autor implica sucumbéncia reciproca e responsabilidade proporcional
pelos respectivos 6nus (21, CPC)

Nas razdes do recurso especial (fls. 410-431), alegam as insurgentes, além
de dissidio jurisprudencial, violagcdo aos artigos 535 do CPC/73, 131 da Lei n° 5.988/73,
178, § 10, inciso VII, e 159 do Caodigo Civil de 1916, 219 e paragrafo, e 269, inciso IV, do
CPC/73 e 186 do Cadigo Civil de 2002.

Sustentam, em sintese:

a) omissdo e obscuridade no acoérddo embargado em razdo de nao ter
enfrentado a temética da prescricao pela analise das disposicdes constantes da Lei n°
5.988/73 e artigo 178, § 10, inciso VIl do Codigo Civil de 1916;

b) prescricdo da pretensdo de pleitear direitos patrimoniais do autor e
CONEXos;

c) inocorréncia de violagao ao direito autoral,

d) subsidiariamente, a necessidade de reducao do valor indenizatério ante o
locupletamento ilicito do autor;

e) a correcao monetaria e os juros de mora relativos ao valor da indenizagcéo
por dano material devem incidir a partir da data do acérdao, para evitar bis in idem.

Contrarrazdes as fls. 440-449.

O recurso especial subiu ao exame desta Corte Superior em razdo do
provimento do AG n° 1.336.738/MT pelo e. Ministro Jodo Otavio de Noronha, conforme
decisao de fl. 466.

E o relatorio.

Voto

O reclamo merece prosperar, em parte.

Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorréncia, na espécie, da prescricao da



pretensdo do criador de desenho marcario elaborado em cumprimento a dever
funcional, contrato de trabalho ou de prestacdo de servicos, sob a égide da Lei n°
5.988/73 e do Codigo Civil de 1916, para a obtencdo de indenizagdo por danos
patrimoniais e morais pelo uso indevido e sem a correspondente contraprestacao
pecuniaria, do simbolo; bem ainda se, no caso, houve viola¢ao do direito autoral.

Ressalta-se que, para o exame das questdes postas a julgamento, ndo se
afigura necessario promover qualquer reincursdo no acervo fatico-probatério dos autos,
mas apenas a revaloracao juridica da prova, procedimento plenamente admitido a esta
instancia extraordinaria, que pode dar; inclusive, nova definicao juridica aos fatos. Nesse
sentido confira-se 0 REsp 1.322.264/AL, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018.

1. Preliminarmente, as insurgentes afirmam ser omisso e obscuro o acordao
embargado em virtude da Corte local, em resposta aos aclaratorios opostos, nao ter
analisado pormenorizadamente a questdo afeta a prescricdo, essa sob o enfoque do
artigo 131 da Lei n° 5.988/73 e do artigo 178, § 10, inciso VIl do Codigo Civil de 1916 que
estabeleceriam o0 prazo quinquenal para a acao civil por ofensa a direitos autorais.

Relativamente a apontada negativa de prestacdo jurisdicional, verifica-se
inocorrente a ofensa ao art. 535 do CPC/73, pois o Tribunal a quo deliberou, de modo
claro e fundamentado, acerca das questoes atinentes a prescricdo, compreendendo
pelo seu afastamento em razao do cotejo entre os ditames da legislacéo civilista de
2002 e a de 1916.

Nao ha falar, portanto, em omissao ou obscuridade, porquanto embora tenha
deixado de referir as disposicdes da Lei n° 5.988/73 para 0 exame da questao
controvertida, analisou a tematica da prescri¢cdo, afastando implicitamente eventuais
diferencas entre os direitos patrimoniais e morais vinculados a autoria de obra
intelectual.

E certo que os embargos de declaragdo ndo constituem via prépria para o
rejulgamento da causa, tampouco constituem o instrumento adequado para a analise do
inconformismo quanto ao entendimento adotado.

Nesse sentido: REsp 1.432.879/MS, Rel. Ministro MARCO AURELIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 19/10/2018; EDcl nos
EDcl no REsp 1.641.575/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018; EDcl no Agint no REsp 1.666.792/ES, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018,



DJe 22/05/2018; Agint no AREsp 1.179.480/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO,
QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018; AgIint no REsp
1.598.364/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
17/08/2017, DJe 22/08/2017; EDcl no Agint no AREsp 471.597/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAUJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017.

2. Ultrapassada a preliminar de negativa de prestacao jurisdicional, tem-se
gue, na hip6tese ora em foco, a instancia precedente compreendeu de maneira
inadequada a questéo da prescri¢do da pretensdo do demandante.

Isso porque, € incontroverso dos autos que a época da criacdo e inicio da
utilizacéo do logotipo (meados de 1993) estava em vigéncia a Lei Federal n° 5.988/73,
gue, em seu artigo 131, estabelecia: "Prescreve em cinco anos a agao civil por ofensa
a direitos patrimoniais do autor e conexas, contados o prazo da violacao".

De sua vez, o Cadigo Civil de 1916, vigente no periodo da elaboracéo e
principio de emprego pelo grupo de comunicagdo do desenho marcario, em seu artigo
178, 8§ 10, inciso VII, previa o seguinte: "Prescreve em cinco anos a agao civil por
ofensa a direitos de autor, contado 0 prazo da data da contrafagcéo”.

O Tribunal a quo, no entanto, na andlise da questédo afeta a prescricdo da
pretensdo do autor atinente a violacdo ao direito autoral entendeu pela aplicacdo da
regra geral dos diplomas civilistas de 1916 e 2002 (20 ou 10 anos), tomando em
consideracéo que a data da entrada em vigor do novel regramento legal (Cadigo Civil de
2002) nao havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional estabelecido no
Cadigo revogado.

Confira-se, por oportuno, o quanto deduzido pela Corte local:

Nar. sentenca, o MM. Juiz registrou:
"O direito da parte autora surgiu provavelmente nos dias anteriores a
novembro/93, sendo que o novo Cddigo Civil entrou em vigor em
10/01/03, ou seja, menos da metade do prazo prescricional anterior
gue era de 20 (vinte) anos.
Por tal premissa, entendo aplicavel a regra do novo Cadigo Civil, qual
seja, 10 (dez) anos, prevista na clausula geral.
Desta assertiva, sendo que o direito do autor Vanildo Camargo de
Miranda se deu em data anterior a 26-11-93 (fundacdo da empresa
ré), e a citacao valida ocorreu em 01/12/03, prescrito o seu direito sob
a logomarca que aduz ser o criador."

A decisdo merece reforma.

O art. 2.028 do novo Cadigo Civil, estabelece:
"Serdo os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este
Caodigo, e se, na data de sua entrada em vigor, ja houver transcorrido



mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada."”
Assim, quando o novo Cadigo Civil entrou em vigor em 10-01-2003, nédo
havia transcorrido mais de dez anos, ou mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada, de vinte anos. O transcurso de mais de dez
anos sO se daria depois de ultrapassados os tais dias anteriores a
novembro/93.
De aplicar-se, entdo, ao caso, a falta de regramento especifico, a regra
do art. 205 do novo Cdédigo Civil:

"Art. 205-A prescricdo ocorre em dez anos, quando a lei ndo lhe haja

fixado prazo menor."
(...)
Ocorre, porém, que o prazo reduzido do novo Caodigo Civil s6 pode ser
contado a partir de sua vigéncia.
(...)
Assim, frente ao regramento adotado pelo novo Codigo Civil, a contagem
do prazo reduzido de dez anos faz-se a partir de sua vigéncia, em si
1-01-2003, pois, como ensina a doutrina, a lei nova nédo podera provocar
a consumagédo do prazo prescricional em instante anterior ao inicio de
sua Vvigéncia, sob pena de prejudicar quem confiou na amplitude do
prazo anterior.
Evidente, pois, que no caso hao ocorreu a prescricdo do direito do autor
apelante gue ingressou com a ac¢ao em 03-11-2003 (fl. 02-v°). O novo
Cadigo Civil ndo provocou a consumagao de qualquer prazo prescricional
em instante anterior ao inicio de sua vigéncia.

Como referido quando da averiguacao da tese afeta a negativa de prestacao
jurisdicional, de fato a Corte de origem ndo promoveu o enfrentamento da questéo da
prescricdo sob a Otica da Lei n° 5.988/73, tampouco referiu a existéncia de regra
especifica contida no Cédigo Bevilagua acerca da pretensdo do autor por violacdo a
direito autoral. No entanto, apesar de nao ter explicitamente afastado referidos
regramentos, o fez de maneira implicita ao tratar da questdo dos prazos prescricionais,
aplicando ao caso o entendimento e os dispositivos legais que compreendida
adequados ao trato da matéria controvertida. Tendo em vista que o tema afeto a
prescricdo foi adequadamente prequestionado, € impositivo que esta Corte enfrente a
controvérsia posta a debate de maneira ampla e com espectro nas diversas pretensdes
referidas pelo autor em sua exordial.

2.1 Assim, para o trato adequado da questdo, é imprescindivel depreender
da peticéo inicial quais os fundamentos elencados pelo demandante que embasam as
pretensdes indenizatorias, essas que estdo imbricadas nos fatos da vida e conferem
carga valorativa de interesse a atrair a atuacao judicial para o desenlace do conflito
estabelecido.

Nao ha divida de que o mesmo fato gerador pode dar causa a lesdo dos
nominados direitos morais e direitos patrimoniais do autor. A condenacao cumulativa do



infrator pelos danos patrimoniais e morais ocasionados, apenas se reclama quanto a
estes tenha havido pedido explicito na inicial; ndo se excluindo assim a hipétese de
condenacao apenas em danos patrimoniais ou em de danos morais, seja em funcao da
natureza da obra tutelada, seja em funcéo das consequéncias da infracédo praticada.

Apesar do principio da especificidade, em regra, atrair a aplicacdo, ao caso,
dos ditames da Lei n°® 5.988/73, € certo que o estabelecido no artigo 131 diz respeito,
apenas, a ofensas a direitos patrimoniais e conexos do autor de obra intelectual, ou
seja, ndo abarca os eventuais direitos morais.

Os danos morais ao direito autoral sédo aqueles descritos na lei:

Art. 25. Sao direitos morais do autor:

I'- o de reivindicar, a qualquer tempo, a paternidade da obra;

Il - o.de ter seu nome, pseuddnimo ou sinal convencional, indicado ou
anunciado, como sendo o do autor, na utilizacdo de sua obra;

Il - o de conserva-la inédita;

IV - o de assegurar-lhe a integridade, opondo-se a quaisquer

a

modifica¢gBes, ou a pratica de atos que, de qualquer forma, possam
prejudica-la, ou atingi-lo, como autor, em sua reputacao ou honra;

V - o de modifica-la, antes ou depois de utilizada;

VI - o de retira-la de circulacdo, ou de Ihe suspender qualquer forma de
utilizacao ja autorizada.

Outrossim, o legislador civilista de 1916 ao estabelecer no artigo 178, 8§ 10,
inciso VII, uma hipotese especifica de prescrigéo para a acao civil por violagéo ao direito
autoral, inseriu no mencionado dispositivo uma condicdo necesséria para a sua
aplicacdo, que o referido prazo fosse contado tendo como terno inicial a data da
contrafacéo, ou seja, 0 momento no qual haveria a producéo, reproducéo ou imitacdo
fraudulenta da obra autoral.

Com essas digressdes iniciais passa-se ao exame do arrazoado descrito no
petitorio prefacial.

Nao se depreende da peticdo inicial que o pleito condenatério esteja
fundamentado em eventual violacdo pelo grupo de comunicagédo do direito autoral em
razdo de contrafacdo, haja vista ser incontroverso que as empresas utilizaram por
longos anos do desenho estilizado exatamente como criado pelo demandante, tanto que
sobre essa questdo nao ha qualquer controvérsia entre as partes. A discussdo, nesse
ponto, portanto, limita-se ao eventual uso do simbolo criado sem a correspondente
contraprestacdo pecuniaria e cessdo de direitos autorais, o que atrai o ditame
especifico do artigo 131 da Lei n® 5.988/73 que estabelece ser quinquenal o prazo para



a acao civil por ofensa a direitos patrimoniais do autor e conexos, essa contabilizada da
data em que iniciada a utilizacdo da logomarca pelas empresas de comunicagéo, ou
seja, meados de 1993.

Dessume-se, também, que o requerente aduz, na inicial, ter havido violacédo
ao direito autoral, pois o grupo Gazeta de comunicacdo, em comemoracgao ao seu 13°
aniversario, teria promovido uma modificacdo da logomarca, com o incremento de
elementos que desnaturaram o desenho registrado em 18/08/2003. Sob essa vertente,
a violacdo ao direito autoral teria ocorrido quando da publicacdo do relativamente
modificado logotipo original. Aqui se verifica que o0 insurgente pretende reparacdo sob as
vertentes patrimonial e moral pela violacdo perpetrada, essa que nao teria ocorrido
guando da criacao e inicio de utilizacdo do desenho confeccionado pelo autor, mas sim
guando da modificacdo do simbolo para a utilizacdo no 13° aniversario do grupo Gazeta
(meados do ano de 2003).

Como se Vvé, além de pretensdes diversas afetas a violagdo ao direito
autoral, também se verifica que o termo inicial de cada uma delas ndo possui
coincidéncia.

Considerando o0 até aqui exposto, para a pretensdo patrimonial
referente a utilizagdo pelo grupo Gazeta, por longos anos do desenho, sem a
devida contraprestacdo pecuniaria ou cessao dos direitos autorais incide,
inegavelmente, o disposto no artigo 131 da Lei n° 5.988/73, contado o prazo do
inicio da utilizacdo pelas empresas de comunicacdo da logomarca, o que teria
ocorrido em meados de 1993.

Relativamente a pretensdo patrimonial e moral decorrente da
modificagdo do simbolo, com o incremento de elementos que descaracterizariam
o desenho registrado, o termo inicial da contagem do prazo seria a data na qual
veiculado o novo logotipo, qual seja no aniversario de 13 anos do conglomerado
de comunicacéo, o0 que, segundo consta dos autos, teria ocorrido em meados de
2003, ou seja, quando ja em vigor o novo Cadigo Civil.

A demanda indenizatdria foi protocolada em 03 de novembro de 2003.

2.2 Em uma analise superficial da questdo esses dados poderiam
permitir a aplicacdo do prazo prescricional a espécie, ocorre que, durante o
periodo da elaboracdo do simbolo e o ingresso com a presente demanda,
ocorreu a revogacao das disposi¢cOes constantes da Lei n° 5988/73 pela Lei n°
6910/98, no qual inclusive houve o veto do artigo 111 que tratava do prazo



prescricional quinguenal, bem ainda das normas constantes do Codigo Civil de
1916 pelo Cadigo Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, e ainda, na esfera
privada das partes conflitantes, ocorreu uma situacao que ensejou a modificagcéo
da situacdo juridica na qual lastreada a pretensdo decorrente da violagdo ao
direito autoral, qual seja, a demisséo do autor.

Todas essas circunstancias influenciam sobremaneira nos prazos
prescricionais aplicaveis ao caso, pois além de alterarem 0s termos iniciais de
contagem, a modificacdo da situacdo juridica que embasa a pretensdo do autor
(demisséao) reclama a aplicacéo de tratamento especifico a tematica ora em foco.

Explico.

Como _ja anteriormente referido, € incontroverso dos autos que o
desenho/simbolo representativo do grupo Gazeta de comunicacdo foi criado pelo
demandante. No entanto - e esse dado é absolutamente significativo para o trato da
guestdo - a elaboracdo se deu quando esse ja era empregado da empresa
jornalistica.

Confira-se, por oportuno, 0 seguinte trecho do acérddo recorrido que
corrobora essa afirmacéo:

Além dos depoimentos, é mister registrar que a autoria da criagdo é fato
incontroverso nos autos, pois as rés nao contestaram a inicial no ponto
(arts. 334, II, c/c 300 e 302, todos do CPC).

Do mesmo modo, comprovada esta a propriedade, pois o autor juntou a
fl. 15, Certificado de Registro expedido pela Fundacdo Biblioteca
Nacional, Ministério da Cultura (Escritério de Direitos Autorais).

Assim, ndo ha davida de que o autor criou a logomarca da empresa e é
seu proprietério, pois nunca a cedeu ou transferiu.

Como a criagdo da obra se deu entre os anos de 1992/1993, o direito do
autor apelante estava disciplinado pela Lei n°® 5.988, de 14-12-1973, que
s0 seria revogada anos depois (pela Lei. n° 9.610, de 19-02-1998).

(...)

Diante de tais provas, inconteste que a época da criagcdo da
logomarca do Grupo, o autor trabalhava para uma das empresas
rés, ou seja, para a Grafica Centro Oeste, proprietaria do jornal "A
Gazeta", como empregado, na funcdo de desenhista. Alias, o
autor, ainda que por argumentar, mas ciente da realidade, admitiu
a criacado durante arelacdo de emprego. (grifo nosso)

Quando da criacdo do desenho (meados de 1993), o art. 36 da Lei n°
5.988/73, aplicavel a espécie, dispunha: "se a obra intelectual for produzida em
cumprimento a dever funcional ou a contrato de trabalho ou de prestacédo de



servicos, os direitos do autor, salvo convencdo em contrario, pertencerdo a
ambas as partes, conforme for estabelecido pelo Conselho Nacional de Direito do
Autor."

E, nos termos da jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica, tendo a obra
autoral sido criada no curso de relacdo de trabalho, de prestacdo de servicos ou em
cumprimento a dever funcional, os direitos de autor pertencem tanto ao contratado
guanto ao contratante.

A proposito:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AQAO DE
REPARACAO POR DANOS PATRIMONIAIS E COMPENSACAO POR
DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTACAO JURISDICIONAL. NAO
OCORRENCIA. REUTILIZACAO DE PROJETO ARQUITETONICO. DANOS
PATRIMONIAIS. NAO CONFIGURACAO. VINCULO EMPREGATICIO.
ATRIBUI(;AO DE AUTORIA. AUSENCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. DANOS
MORAIS.

1- Acao ajuizada em 6/1/1998. Recurso especial interposto em 17/3/2009
e atribuido ao Gabinete em 25/8/2016.

2- O propdsito recursal € definir se o uso ndo autorizado, pelo recorrido,
de projeto arquitetdnico de autoria do recorrente, elaborado em razéo de
vinculo de contrato de trabalho entre eles existente, enseja reparacao
por danos patrimoniais € compensacao por danos morais.

3- O acordéo recorrido pronunciou-se de maneira a abordar os aspectos
fundamentais da controvérsia, ndo havendo vicio a ser sanado. Negativa
de prestacdo jurisdicional ndo configurada.

4- Nos termos do caput art. 36 da Lei 5.988/73, em vigor a época dos
fatos, tendo a obra autoral sido criada no curso de relacéo de trabalho,
de prestacdo de servicos ou em cumprimento a dever funcional, os
direitos de autor pertencem tanto ao contratado quanto ao contratante,
circunstancia que afasta a pretensdo de reparacdo por danos
patrimoniais fundamentada no uso ndo autorizado da obra por um dos
sujeitos da relacéo.

5- Todavia, conquanto o empregador detenha a cotitularidade dos
direitos patrimoniais sobre a obra, os direitos morais - caracterizados por
sua inalienabilidade e irrenunciabilidade (art. 28 da Lei 5.988/73) -
pertencem exclusivamente ao autor.

6- Deve o0 recorrente, portanto, ser compensado pelo dano moral
experimentado, bem como deve ser divulgada a identidade do autor do
projeto arquitetdnico, nos termos do art. 126 da Lei 5.988/73.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1165407/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL.
PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS. VINCULO EMPREGATICIO.
CESSAO DE DIREITOS NAO CONFIGURADA. INCIDENCIA DA SUMULA
7/STJ. REPARACAO POR DANOS PATRIMONIAIS E COMPENSAGCAO
POR DANOS MORAIS. NAO CABIMENTO. AGRAVO NAO PROVIDO.



1. A Corte de origem, analisando o acervo féatico-probatério dos autos,
concluiu que ndo houve cessao de direitos autorais para a requerida,
mas sim relacdo empregaticia ou prestacdo de servicos, mediante
remuneracdo mensal, o que poderia ser acordado verbalmente.

A alteracdo das premissas faticas adotadas pela Corte de origem
demandaria o reexame de provas, 0o que é vedado pela Sumula 7 do
Superior Tribunal de Justiga.

2. "Nos termos do caput do art. 36 da Lei 5.988/73, em vigor a época dos
fatos, tendo a obra autoral sido criada no curso de relacdo de trabalho,
de prestacdo de servicos ou em cumprimento a dever funcional, os
direitos de autor pertencem tanto ao contratado quanto ao contratante,
circunstancia que afasta a pretensdo de reparacdo por danos
patrimoniais fundamentada no uso ndo autorizado da obra por um dos
sujeitos da relacdo" (REsp 1.165.407/MG, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe de
14/08/2017).

3. Agravo.interno a que se nega provimento.

(Agint-no REsp 1251629/SP, Rel. Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018)

EMBARGOS DE DECLARACAO. DUVIDA EXISTENTE. ACOLHIMENTO
PARCIAL. FUNDACAO. DIREITO AUTORAL. CO-PROPRIEDADE DO
EMPREGADO COM O EMPREGADOR. OBRA PRODUZIDA DURANTE A
RELACAO DE TRABALHO E POR DIVERSAS PESSOAS.
CO-PROPRIEDADE. RELACAO LABORAL EXTINTA. INEXISTENCIA DE
CONVENCAO.  CO-PROPRIEDADE RECONHECIDA. A OBRA
PRODUZIDA EM CUMPRIMENTO A DEVER FUNCIONAL OU DURANTE A
VIGENCIA DA ~ RELACAO DE TRABALHO PERTENCE, EM
CO-PROPRIEDADE, AO EMPREGADO E  AO EMPREGADOR,
PERSISTINDO MESMQO APOS A EXTINCAO DA RELACAO LABORAL.
SENDO VARIOS OS AUTORES DA OBRA, TODOS SERAO DELAS
CO-PROPRIETARIOS.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

(EDcl no REsp 7.757/SP, Rel. Ministto CESAR ASFOR ROCHA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/1995, DJ 11/09/1995, p. 28788)

Quanto ao periodo de aproximadamente 10 anos de utilizacdo pelas
demandadas do logotipo criado pelo autor em decorréncia de ajuste laboral
mantido com empresa jornalistica pertencente ao grupo de comunicagdo, nao ha
no petitorio inicial qualquer pretensdo indenizatéria fundada em direito moral
eventualmente violado, mas apenas em direito patrimonial.

Confira-se o0 seguinte trecho da exordial na qual se evidencia que a
pretensdo material perseguida seria pelo uso sem autoriza¢ao do simbolo:

(...) Mesmo trabalhando naquela empresa, ninguém jamais 0 procurou
para tratar do antigo trabalho, ou seja, da criacdo do desenho e do uso
do mesmo por tanto tempo sem a devida autorizacdo do
criador.Trabalhou no jornal até o dia 13 de janeiro de 2003, quando foi



demitido. Esperava o Autor que na sua saida da empresa certamente
seria procurado para possivel aquisicdo por parte do grupo dos
direitos da autoria do desenho, porém debalde. Continuam usando
indevidamente o desenho como "marca" das empresas. (...) -
grifos nossos

Sendo a obra de ambos os cotitulares, evidencia-se que empregado e
empregador podem utiliza-la independentemente de autorizagdo de um ou de
outro, a denotar que, no caso, no interregno compreendido entre a criacao do
desenho e a demissdo do autor da empresa jornalistica, ndo ha danos
patrimoniais € conexos a perquirir, justamente porque a copropriedade permite
0 uUso, gozo e fruicdo do bem por. qualquer um dos sujeitos.

Em razéo da pertinéncia, explicita-se o seguinte trecho da ementa do REsp
1.165.407/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
08/08/2017, DJe 14/08/2017 que arremata a questao: "Nos termos do caput art. 36 da
Lei 5.988/73, em vigor a época dos fatos, tendo a obra autoral sido criada no curso de
relacéo de trabalho, de prestacdo de servicos ou em cumprimento a dever funcional, os
direitos de autor pertencem tanto ao contratado quanto ao contratante, circunstancia
gue afasta a pretensdo de reparacdo por danos patrimoniais fundamentada no
uso nao autorizado da obra por um dos sujeitos da relacéo”. (grifo nosso)

Nesse periodo, portanto, com amparo no entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior, evidencia-se inexistente o interesse de agir do autor ante
a impossibilidade juridica do pedido indenizatorio por danos patrimoniais
decorrentes da utilizacdo ndo autorizada do simbolo criado quando em curso o
contrato de trabalho, sendo necessario declarar a improcedéncia do pedido
guanto a esse periodo e essa pretensdo em especifico.

Ainda que assim nao fosse, estaria igualmente prescrita eventual pretenséo,
haja vista que entre a data de criacdo do logotipo (meados de 1993), até o ajuizamento
da demanda (2003), ultrapassou-se, em muito, 0 prazo quinquenal estabelecido no
artigo 131 da Lei 5.988/73.

Nesse ponto, € necessario explicitar que a Lei n° 5.988/73 vigorou até 19 de
fevereiro de 1998, quando foi revogada pela Lei n° 9.610/98. Essa, ao contrario da
primeira ndo explicitou o prazo prescricional, pois teve vetado o artigo 111 que
estabelecia a prescricdo quinquenal para todas as modalidades de violacdo a direito
autoral (patrimonial e moral) contado o prazo da ciéncia da infragdo. Na mensagem de
veto o0 entdo Presidente da Republica explicitou:



O dispositivo modifica o art. 178, § 10, do Cddigo Civil, ja alterado
anteriormente pelo art. 131 da Lei 5.988/73. A perda do direito de acdo
por ofensa a direitos de autor, por decurso de prazo, esta melhor
disciplinada na legislagéo vigente. O prazo prescricional deve ser contato
da data em que se deu a violacdo, ndo da data do conhecimento da
infracdo, como previsto nha norma projetada.

Em razdo do referido veto, a partir da data da revogacédo da Lei 5.988/73,
para as pretensfes fundadas em direito patrimonial ou moral do autor, € aplicavel o
Cddigo Civil.

O diploma civilista de 1916 estabelecia no artigo 178, § 10, inciso VII, como ja
anteriormente explicitado, o prazo prescricional quinquenal para a acdo civil contado o
termo inicial da data da contrafacdo. Juridicamente, a contrafagcdo pode ser
compreendida como a reproducdo ndo autorizada, fraudulenta da obra. Na hipétese ora
em foco, restou explicitado que em virtude da cotitularidade inerente ao logotipo criado,
ndo houve qualquer reproducdo ndo autorizada do simbolo, notadamente porque a
propriedade tem em si intrinseco o direito de uso, gozo e fruicdo do bem. Desta forma,
o referido dispositivo legal sequer € aplicavel ao caso, haja vista a inocorrente
contrafagéo.

Se tivesse o0 autor, sobre o periodo da criagcdo a sua demissao, a pretensédo
de dano moral - o que ndo se cogita diante do quanto deduzido no petitorio inicial -
poderia incidir o prazo prescricional vintenario estabelecido no diploma civilista de 1916,
contado o termo inicial da violagdo ao direito moral, ja que apenas os direitos
patrimoniais eram tutelados pela legislacdo especifica e ndo haveria reducéo do prazo,
mas sim alargamento para fazer incidir a regra geral.

Confira-se o0 escdlio de Rui Stoco sobre a questéo:

A antiga Lei de Direitos Autorais - Lei 5.988/73, que estabelecia prazo de
prescri¢cdo no seu art 131, foi revogada pela Lei 9.610, de 19.02.98. Esta
ultima passou a dispor sobre os direitos autorais. Contudo, o art. 111,
gue dispunha sobre a prescricdo da acao, foi vetado. Ndo havendo
previsdo acerca da prescricdo na lei especifica, como é da tradicdo do
nosso direito, incide a lei comum, ou seja, o Codigo Civil. .

(RUI STOCO, Tratado de responsabilidade civil: doutrina e
jurisprudéncia, 7°, edicdo revista, atualizada e ampliada. Sao Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 218)

2.3 Apeculiaridade do caso estd no momento posterior da demisséo do
autor do grupo de comunicacdo. Como se trata de obra reconhecida de titularidade



de empregado e empregador, induvidosamente a contratante pode continuar
utilizando-a como melhor Ihe aprouver e o ex-empregado, mesmo apds o término do
contrato de trabalho, ndo pode impedir 0 uso da criagdo pela empregadora, justamente
pela natureza juridica imanente de cotitularidade impressa na obra.

Nao obstante, com o término do ajuste laboral, justamente porque cessa o
pagamento de contraprestacdo pecuniaria pelo trabalho desenvolvido ndo se afigura
escorreito, juridica e moralmente, que apenas uma das partes siga obtendo lucro ou
satisfazendo seus proéprios interesses mediante a utilizacdo da criacdo, o que ocorreria
se houvesse a exploracdo gratuita da obra pela empregadora. Nessa hipotese, caso
ndo tenha o cotitular sido devidamente indenizado pela utilizacdo futura da obra, é
salvaguardado o direito patrimonial do coautor de obter eventual compensacéo pela
manutencao do uso pela entédo empregadora da obra criada.

O colegiado desta Quarta Turma, em precedente nao qualificado ja se
deparou com uma situacdo similar, oportunidade na qual assentou que apos a
demissao, os frutos da obra deveriam ser percebidos pelos coproprietarios sob pena de
desvirtuar o instituto da cotitularidade.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO
AUTORAL. ART. 36 DA LEI N° 5.988/73. COTITULARIDADE.
ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO. REMUNERARAO
DEVIDA.

1. Nos termos do caput do art. 36 da Lei 5.988/73, em vigor a época dos
fatos, tendo a obra autoral sido criada no curso de relacdo de trabalho,
de prestacdo de servicos ou em cumprimento a dever funcional, os
direitos de autor pertencem tanto ao contratado quanto ao contratante,
circunstancia que demonstra a cotitularidade da obra.

2. Nao obstante, com o fim do contrato de trabalho, ndo pode
apenas uma das partes obter lucro com a criacdo, que é o que
ocorreria se houvesse a exploracdo gratuita da obra pela
empregadora.

3. Com efeito, como se trata de criacdo de propriedade conjunta,
ambos - ex-empregado e empregadora - devem perceber os
frutos da divulgacdo da propriedade intelectual, sob pena de
desvirtuar-se o instituto da cotitularidade.

4. Agravo interno nao provido.

(Agint no REsp 1459233/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) - grifo nosso

No caso ora em julgamento, ndo se discute se no periodo de vinculo laboral
houve a devida e adequada contraprestacdo pecuniaria ao empregado pelo trabalho



desenvolvido, tanto que os encargos incidentes sobre o ajuste laboral devem ser
analisados por esfera judicial especifica e, em sede de conflito de competéncia foi
diimida a questdo e afastada eventual pretensdo fundada em eventuais verbas
trabalhistas ndo quitadas.

E incontroverso, pois admitido pelos contendores, que a demissdo ocorreu
em 13 de janeiro de 2003, tendo o grupo de comunicacao continuado a utilizar o simbolo
criado pelo autor até meados do referido ano quando, em comemoracao ao aniversario
de 13 anos do conglomerado houve uma modificacado do logotipo para nele acrescentar
outros elementos.

Quanto a esse interregno compreendido entre a data da demissdo e o
momento imediatamente anterior a publicacdo do novo logotipo em comemoracao ao
13° aniverséario das empresas, depreende-se do petitorio inicial que a pretensdo do
demandante funda-se no direito patrimonial de se ver devidamente compensado pelo
uso individual do simbolo pelo grupo de comunicagédo, notadamente em virtude desse
compor o patriménio imaterial (marca) do conglomerado Gazeta, bem ainda da
pretenséo de dano moral atinente ao direito de reivindicar a autoria da obra. Para esse
periodo ndo é possivel presumir que ao tempo do término do ajuste laboral tenha havido
a quitacdo ou adequada contraprestacao pecunidria pela manutencéo da utilizacdo do
logotipo, a denotar o efetivo interesse de agir do autor na propositura da presente
demanda.

Na analise do prazo prescricional aplicavel a essa pretensdo em especifico
verifica-se que a demisséo do autor ocorreu em momento posterior a entrada em vigor
do Cddigo Civil de 2002, cuja vigéncia teve inicio em 10 de janeiro de 2003. Tendo em
vista que a demanda foi proposta em 03 de novembro de 2003, ndo esta prescrita
referida pretensdo, notadamente quando inexiste no mencionado regramento uma
tipificac@o prépria do prazo prescricional para demandas vinculadas a direito autoral,
sendo por esse motivo aplicavel a regra geral de 10 anos.

Ressalte-se. Sobre esse periodo ndo houve efetiva violagdo ao direito
autoral dada a cotitularidade do simbolo, porém é devida a correspondente
contraprestacdo pecuniaria ao autor pelos frutos percebidos vinculados a
divulgacao do logotipo pelo grupo de comunicagéo.

Por fim, imprescindivel referir, também, que sobre a pretensdo de
indenizacdo patrimonial e moral fundada na modificacdo do logotipo quando da
comemoracado do 13° aniversario do grupo de comunicacao, verifica-se igualmente ndo



prescrita a demanda, o que impde a esta Corte superior prosseguir na andlise quanto a
efetiva violagcéo a tais direitos.

3. Ultrapassada essa questéo atinente a prescricdo que, embora prefacial,
abarcou, em larga medida, uma analise meritéria da aventada violacdo ao direito autoral,
passa-se ao exame da matéria inerente ao ato ilicito de modificacdo da logomarca
guando do 13° aniversario do grupo de comunicacdo, bem como dos valores
indenizatérios aplicaveis ao caso, considerando nesse quantum os frutos a serem
percebidos pelo demandante no periodo compreendido entre a sua demissdo e a
alteracéo do simbolo.

Ressalte-se, no ponto, que: a) o registro da obra junto a Biblioteca Nacional
somente ocorreu em 18/08/2003, ou seja, mais de oito meses depois da demissao do
autor; b) nao € possivel precisar 0 exato momento no qual teria ocorrido a violacdo ao
simbolo criado pela inser¢éo de elementos caracteristicos, sendo inviavel utilizar a data
da fundagéo da empresa 26/11/1993 como marco temporal, porquanto ha nos autos
noticias veiculadas em outubro de 2003 que trazem no cabecalho do jornal "A Gazeta",
o logotipo estilizado em comemoracdo aos 13 anos do grupo de comunicagéo; c)
tampouco se afigura viavel estabelecer o momento no qual ocorreu a cessacdo da
infracdo ao direito autoral; e, d) no tocante ao dano moral, tal como referido pelo
Tribunal a quo, "o autor ndo pleiteia, como forma de estancar o dano moral que alega ter
sofrido, a determinacao judicial para divulgacéo de seu nome nas publicacdes futuras.
Isso revela que a auséncia de referéncia a seu nome ndo causou - € nem lhe causa -
abalo intimo de monta, de modo a recomendar a fixacdo de valor elevado para a
reparacdo do dano moral".

Ademais, ndo ha falar esteja esta Corte Superior incidindo em julgamento
extra ou ultra petita, acerca dos frutos a perceber, haja vista que, como referido, embora
ndo sejam relativos a alegada violacdo ao direito autoral, guardam relacdo com a
pretensdo indenizatoria formulada pelo autor relativamente & manutencdo do uso do
logotipo pelas empresas jornalisticas.

No tocante aos frutos a perceber, o0 valor a ser arbitrado deveria tomar como
parametro o montante auferido pelo demandante quando em curso o contrato de
trabalho, a fim de evitar o enriquecimento indevido. Isso porgue, ndo esta em discussao
o valor efetivo do patriménio imaterial criado, que fora valorado pela instancia
precedente, diga-se, sem qualquer fundamento legal, juridico ou probatério, em R$
120.000,00 (cento e vintemil reais), esse que €, certamente, muito superior ao montante



a ser auferido a titulo de frutos. No entanto, ndo havendo noticia da remuneracéo
percebida pelo ex-empregado toma-se como guia 0 montante estabelecido pela
instancia precedente que fixou valor patrimonial em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
considerando a cotitularidade e todo o periodo de suposta violacdo ao direito autoral
aduzido na inicial.

Nesse norte hermenéutico, tendo em mira que a pretensao relativamente ao
interregno compreendido entre a criagdo do simbolo e a demissdo do autor é
improcedente dada a auséncia de interesse de agir em razao da impossibilidade juridica
do pedido (copropriedade inerente ao objeto) e também estaria prescrita considerando,
€ imprescindivel promover o decote significativo do valor fixado pela instancia
precedente a titulo de dano patrimonial.

Pelos frutos e pelo dano material decorrente da violagdo empreendida
guando da comemoracao do 13° aniversario do grupo de comunicagdo sugere-se a
fixacdo do montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ficando mantida a quantia
estabelecida pela Corte local a titulo de dano moral (R$ 20.000,00 - vinte mil reais).

4. Os juros moratérios atinentes aos danos material e moral vinculados ao
direito autoral, em virtude de serem decorrentes da relacdo contratual de trabalho
estabelecida entre as partes, sdo devidos desde a citacdo e ndo do evento danoso
como estabelecido pelo Tribunal Mato Grossense.

A correcdo monetaria do dano material tem curso a partir do arbitramento,
sendo necessaria a reforma do acérddao também nesse ponto.

5. Do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para reformar o
acordao recorrido e: a) relativamente ao periodo compreendido entre a data da criacao
da obra e a demissédo do autor, julgar improcedente o pedido dada a auséncia do
interesse de agir ante a impossibilidade juridica do pedido, bem ainda prescrita a
pretenséo; b) quanto ao interregno que abarca a data posterior da demisséao do autor e
o0 momento imediatamente anterior a modificagdo do logotipo em decorréncia das
comemoracfes ao 13° aniversario do grupo de comunicacéo sao devidos os frutos pela
utilizacdo do simbolo e danos materiais em virtude da alteracdo do desenho (efetiva
violagcdo ao direito autoral), para os quais, considerando as peculiaridades da causa,
fixa-se no valor global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); ¢) 0s juros moratorios atinentes
aos danos material e moral vinculados ao direito autoral, em virtude de serem
decorrentes da relacéo contratual de trabalho estabelecida entre as partes, sao devidos
desde a citacdo e a corregdo monetaria do dano material tem curso a partir do



arbitramento.

Custas e honorarios conforme estabelecidos no Tribunal de origem, esses
ultimos fixados em 10% do valor da condenacao.

E como voto.
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Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Subprocurador-Geral da Republica
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO

Secretéria
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUACAO
RECORRENTE : GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA JORNAL A GAZETA E
OUTROS
ADVOGADOS : CLAUDIO STABILE RIBEIROEOUTRO(S) - MT003213
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) - DF026966
ADVOGADA . RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR E OUTRO(S) - DF028868
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CERTIDAO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, a0 apreciar 0 processo em epigrafe na sessdo
redlizada nesta data, proferiu a seguinte decisdo:

Ap6s o voto-vista regimental do relator, mantendo seu voto anterior, dando parcia
provimento ao recurso especial, para reformar o acordé@o recorrido, e o voto da Ministra Maria
Isabel Gallotti dando provimento ao recurso especial em maior extensdo, divergindo do relator, no
gue foi acompanhado pelo Ministro Raul Araljo, PEDIU VISTA o Ministro Antonio Carlos
Ferreira
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CERTIDAO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, a0 apreciar 0 processo em epigrafe na sessdo
redlizada nesta data, proferiu a seguinte decisdo:

A Quarta Turma, por unanimidade, acolheu requerimento de prorrogacéo de prazo de
pedido de vista, nos termos da solicitacdo do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
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Relator
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Secretéria
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AUTUACAO
RECORRENTE : GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA JORNAL A GAZETA E
OUTROS
ADVOGADOS : CLAUDIO STABILE RIBEIROEOUTRO(S) - MT003213
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ADVOGADA . RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR E OUTRO(S) - DF028868
RECORRIDO : VANILDO CAMARGO DE MIRANDA
ADVOGADOS : WILSON PEAGUDO DE FREITAS - MT001101

PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO - DF023237
ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON E OUTRO(S) -
MT010101

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral
CERTIDAO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, a0 apreciar 0 processo em epigrafe na sessdo
redlizada nesta data, proferiu a seguinte decisdo:

Adiado o julgamento por indicagdo do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (voto-vista).
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Secretéria
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUACAO
RECORRENTE : GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA JORNAL A GAZETA E
OUTROS
ADVOGADOS : CLAUDIO STABILE RIBEIROEOUTRO(S) - MT003213
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) - DF026966
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MT010101

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral
CERTIDAO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, a0 apreciar 0 processo em epigrafe na sessdo
redlizada nesta data, proferiu a seguinte decisdo:

Adiado o julgamento para a sessdo de 20/4/2021, por indicagdo do Sr. Ministro Antonio
Carlos Ferreira.
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Relator

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessdo
Exmo. Sri Ministro LUIS FELIPE SALOMAQ

Subprocurador-Geral da Republica
Exmo. Sr. Dr. ANTONIO CARLOS SIMOES MARTINS SOARES

Secretéria
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUACAO
RECORRENTE : GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA JORNAL A GAZETA E
OUTROS
ADVOGADOS : CLAUDIO STABILE RIBEIROEOUTRO(S) - MT003213
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) - DF026966
ADVOGADA . RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR E OUTRO(S) - DF028868
RECORRIDO : VANILDO CAMARGO DE MIRANDA
ADVOGADOS : WILSON PEAGUDO DE FREITAS - MT001101

PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO - DF023237
ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON E OUTRO(S) -
MT010101

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral
CERTIDAO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, a0 apreciar 0 processo em epigrafe na sessdo
redlizada nesta data, proferiu a seguinte decisdo:

O presente feito foi retirado de pauta por indicacdo do Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira (voto-vista).



RECURSO ESPECIAL N° 1.228.081 - MT (2010/0213588-7)

RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI

RECORRENTE . GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA JORNAL A GAZETA
E OUTROS

ADVOGADOS . CLAUDIO STABILE RIBEIRO E OUTRO(S) - MT003213
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) -
DF026966

ADVOGADA : RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR E OUTRO(S) - DF028868

RECORRIDO - VANILDO CAMARGO DE MIRANDA

ADVOGADOS : WILSON PEAGUDO DE FREITAS - MT001101

PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO - DF023237
ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON E OUTRO(S) -
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VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA: Trata-se de

recurso especial interposto contra acorddo do TJMT assim ementado (e-STJ, fls.

332/333);

APELACAO CIVEL - DIREITO AUTORAL - ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS
PATRIMONIAL E MORAL - LOGOMARCA - OBRA INTELECTUAL -
APROPRIACAO, UTILIZACAO E ALTERACAO - PRESCRICAO - EXTINGAO DO
PROCESSO - PEDIDO RECURSAL DE DEVOLUCAO DOS AUTOS AO JUiZO DA
CAUSA - INiCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA VIGENCIA DO NOVO
CODIGO CIVIL - PRESCRIGAO NAO CONFIGURADA - JULGAMENTO DA LIDE
PELO TRIBUNAL (515, § 3° CPC) - PROCESSO EM CONDICOES DE
JULGAMENTO IMEDIATO - CRIACAO DA LOGOMARCA, AUTORIA E
PROPRIEDADE: COMPRQVADAS - CRIACAO DURANTE RELACAO DE
EMPREGO COM O REU - CO-PROPRIEDADE - RECONHECIMENTO DO
DIREITO A METADE DO VALOR DA OBRA - INDENIZA(;AO POR DANO MORAL
- NAO REFERENCIA AO NOME DO AUTOR - PEDIDOS JULGADOS
PARCIALMENTE PROCEDENTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Cadigo Civil/2002 ndo provocou a consumacao de qualquer prazo prescricional
em instante anterior ao inicio de sua vigéncia.

"... Todo ato fisico, literario, artistico ou cientifico resultante da producéo intelectual
do homem, criado pelo exercicio do intelecto, merece prote¢éo legal. O logotipo,
sinal para ser o meio divulgador do produto, por demandar esforco da imaginacéo,
com a criacdo de cores, formato e modo de circulacdo, caracteriza-se como obra
intelectual. (...) Sendo a logomarca tutelada pela lei de direitos autorais, s&o
devidos direitos respectivos ao seu criador, mesmo ligada a sua producdo a
obrigacéo decorrente de contrato de trabalho. (...)." (REsp 57.449/RJ; Rel. Min.
Salvio de Figueiredo Teixeira; 4a T.; Julg. 24-6-1997; DJ 08-9-1997 p. 42506. in
www.stj.jus.br).

Comprovada a existéncia de relacdo de emprego entre as partes a época da
criacdo da logomarca, empregador e empregado devem ser tidos como
coproprietarios da obra criada.

O acolhimento parcial de indenizacdo por dano material quantificado pelo autor
implica sucumbéncia reciproca e responsabilidade proporcional pelos respectivos
6nus (21, CPC)



Na origem, o aqui recorrido propds acdo indenizatéria em face das
recorrentes afirmando que, embora tenha criado a logomarca utlizada pelo grupo
empresarial, ndo recebeu qualquer contraprestacdo para a cessdao do referido direito
autoral, tampouco pelo uso, que por esse motivo reputa indevido.

Dois anos apés a criagdo do desenho, foi admitido como empregado de
uma das corrés — a GRAFICA E EDITORA CENTRO-OESTE, proprietaria do jornal "A
Gazeta" —, ali exercendo a funcdo de desenhista. E, mesmo durante o vinculo
empregaticio, jamais foi contatado para formalizar qualquer espécie de autorizagao para o
uso da referida logomarca, o que tampouco aconteceu ao término da relacao trabalhista.

Noticiou que, em momento ulterior, as rés modificaram o desenho original,
descaracterizando sua obra.

Pediu a reparacao dos prejuizos materiais e morais que alegou haver
suportado.

Apos a instrugdo processual, o Magistrado de primeira instancia decretou a
prescricao da pretensao autoral e julgou extinto o processo, com a resolugdo do mérito,
na forma prevista pelo art. 269, 1V, do CPC/1973 (e-STJ, fls. 282/286).

A apelacao interposta pelo autor-recorrido (e-STJ, fls. 295/301) foi provida
por meio do acérdao de fls. 332/359 (e-STJ), na forma da ementa acima transcrita. A
Corte local afastou a prescricdo e desde logo julgou parcialmente procedentes os pedidos
indenizatérios, reconhecendo incidentalmente a existéncia de vinculo empregaticio entre
as partes e condenando as rés "ao pagamento em favor do requerente de indenizacéo, a
titulo de dano patrimonial, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), corrigido a partir
da data do ajuizamento da acao e, a titulo de dano morais, no importe de R$20.000,00
(vinte mil reais), corrigido pelo IGP-M, a partir deste arbitramento” (e-STJ, fls. 357/358).

Os embargos de declaracdo opostos ao aresto foram rejeitados (e-STJ, fls.
363/373, 379/383 e 385/405).

As razbes do especial apontam negativa de prestacao jurisdicional (violacdo
do art. 535 do CPC/1973) e ofensa aos arts. 131 da Lei Federal n. 5.988/1973; 159, 178,
§ 10, VII, do CC/1916; 219, § 1° e 269, IV, do CPC/1973; e 186 do CC/2002, outrossim
suscitando dissidio jurisprudencial. As recorrentes argumentam pela prescricdo da
pretensdo do autor-recorrido e pela inexisténcia de violacao de direito autoral. Em carater
subsidiario, pugnam pela reducdo do quantum indenizatorio e pela modificacdo do termo
inicial da correcdo monetaria e juros, para que sejam fixados na data do acérdao
recorrido.

O em. Relator, Ministro MARCO BUZZI, deu parcial provimento ao recurso
especial para, a par de reconhecer a prescricdo da pretensdo autoral, julgar improcedente
o pedido indenizatério relativamente ao periodo compreendido entre a data da criacdo da



obra e a demissdo do recorrido, todavia concluindo pela responsabilidade civil das
recorrentes em razdo do uso do logotipo apés a demissdo do autor, bem assim pela
modificagdo ulteriormente introduzida na obra, fixando a correspondente indenizacdo em
R$ 20.000,00 (vinte mil reis), com acréscimos moratorios.

O douto Ministro LUIS FELIPE SALOMAO divergiu apenas em parte do em.
Relator, afastando a incidéncia da prescricdo — por entender tratar-se de violacdo
continuada e de prazo decenal —, todavia concluindo pela improcedéncia dos pedidos em
relacdo ao periodo no qual vigeu o contrato de trabalho entre as partes. Apds a extingdo
do vinculo empregaticio, afirmou o dever de indenizagdo somente pelos prejuizos
materiais, a mingua de causa de pedir e pedidos no que se refere a possivel danos
morais. E remeteu para a fase de liquidacdo de sentenca a apuracdo do quantum
debeatur da reparacéo pelos danos materiais.

A em. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI deu provimento ao recurso
especial em maior extensdo, afastando totalmente o pleito indenizatério pelos prejuizos
materiais. No mesmo sentido foi o voto do em. Ministro RAUL ARAUJO.

Para aprofundar o exame das circunstancias que envolvem a controversia,
pedi vista dos autos.

Passo ao voto.

De inicio, na mesma linha dos votos antecedentes, afasto a violagcdo do art.
535 do CPC/1973 por entender que a Corte local examinou com clareza as teses sob a
aventada prescricdo da pretensdo autoral, inclusive para efeito de prequestionar a
matéria federal.

E sobre o tema (prescricdo), observo que o TIMT aplicou ao caso a norma
do art. 205 c.c. art. 2.028 do CC/2002 (e-STJ, fl. 335), dispositivos de cuja violagdo ndo
cogitam as razdes recursais, subsistindo fundamento inatacado. Entendo que, diante de
tal circunstancia, nesse ponto o recurso esbarraria no 6bice da Siumula n. 283/STF.

A despeito dessa conclusdo, considerando os votos antecedentes e o
disposto no art. 165 do RISTJ, sigo no exame da cogitada violacdo dos arts. 131 da Lei
Federal n. 5.988/1973, 178, § 10, VII, do CC/1916, 219 e 8§, e 269, IV, do CPC/1973.

A sentenca estabeleceu como termo inicial da contagem da prescricdo a
data da fundacéo do grupo empresarial, ocorrida em 26/11/1993, quando entdo passou a
ser utilizada a logomarca criada pelo recorrido (e-STJ, fl. 283). A demanda, por sua vez,
foi distribuida em 03/11/2003. Logo, em relagdo aos pedidos decorrentes da violacao do
direito autoral, esta prescrita a pretensdao, porque no periodo entre 26/11/1993 a
26/11/1998 consumou-se 0 prazo previsto no art. 178, § 10, VI, do CC/1916, vigente ao
tempo dos fatos, que estabelece a data da contrafagdo como o inicio da contagem do
prazo prescricional.



Ressalva-se a hipotese de inequivoco desconhecimento, pelo titular do
direito autoral, da violacdo perpetrada por terceiro (cf. REsp 1785771/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020; REsp
1645746/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 06/06/2017, DJe 10/08/2017), o que nédo é o caso dos autos, pois o autor da demanda
revelou ciéncia da utilizagcdo do logotipo desde o inicio das atividades do grupo
empresarial (e-STJ, fl. 18).

Observo que a Lei Federal n. 9.610/1998, em seu art. 115, derrogou de
modo expresso a Lei Federal n. 5.988/1973, o que obsta a aplicacdo de seu art. 131. Isso
porque, na data de inicio de vigéncia daquele diploma legal (19/6/1998, conforme
previsdo de seu art. 114), ndo havia fluido todo o curso do prazo prescricional em
detrimento da pretenséao do autor.

Registro a existéncia de precedentes que afirmam a aplicacdo da regra
geral do art. 177 do CC/1916 (v.g., REsp 1168336/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 16/09/2011) a partir da Lei Federal n.
9.610/1998 — e até o CC/2002, quando entdo a matéria passa a ser tratada pelo art. 206,
§ 39, V, se ilicito extratual, ou art. 205, se descumprimento contratual.

N&o compartilho dessa interpretacdo, todavia, pois entendo que o art. 131
da Lei Federal n. 5.988/1973 nédo era incompativel com o art. 178, § 10, VI, do CC/1916,
tampouco regulou inteiramente a matéria de que tratava a lei material civil anterior (cf.
LINDB, art. 2°, § 1°). Com efeito, a lei especial apenas estabeleceu novas disposicdes a
par das j& existentes (LINDB, art. 2°, § 2°), e, dessa forma, com a revogacao expressa da
Lei n. 5.988/1973, permaneceu vigente a previsao contida no antes referido dispositivo do
CC/1916 (art. 178, 8§ 10, VII) — até quando expressamente ab-rogado pelo CC/2002 (art.
2.045).

Sem embargo, considerando que se formou maioria na Turma pelo
afastamento da prejudicial, prossigo no exame do mérito do pedido indenizatério relativo
ao uso indevido da logomarca (danos materiais).

No ponto, acompanho integralmente o voto proferido pela em. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, por reputar descabido o pleito indenizatério, haja vista a
existéncia de relagcdo de emprego e — conforme reconhecido pelo TIMT — a cotitularidade
da obra na forma prevista pelo art. 36 da Lei Federal n. 5.988/1973.

O uso da obra por um de seus cotitulares, obviamente, longe esta de
configurar ato ilicito, afastando a responsabilidade civil. A copropriedade autoriza que seu
titular use da coisa ou direito conforme sua destinacdo, e sobre ela exer¢ca todas as
prerrogativas que essa condi¢do Ihe confere (L. 5.988/1973, art. 23). Na espécie, como
bem ressaltou a em. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, a logomarca desenvolvida pelo



recorrido, desde a sua criagdo, s6 tem uma serventia: a utilizacdo, pelo grupo empresarial,
para sua identificagdo. A despeito da cotitularidade instituida pela norma legal (L.
5.988/1973, art. 36), a inutilidade da marca para o autor da demanda ndo enseja o dever
de indenizacédo pelo uso legitimo que os outros coproprietarios fazem da obra.

Isso porque, "[n]Jos termos do caput art. 36 da Lei 5.988/73, em vigor a
época dos fatos, tendo a obra autoral sido criada no curso de relacdo de trabalho, de
prestacdo de servicos ou em cumprimento a dever funcional, os direitos de autor
pertencem tanto ao contratado quanto ao contratante, circunstancia que afasta a
pretensdo de reparacdo por danos patrimoniais fundamentada no uso ndo autorizado da
obra por um dos sujeitos da relacdo” (REsp 1165407/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017).

Nessa perspectiva, entendo ser licito que o legitimo proprietario possa
elaborar um novo logotipo tendo por base os tragos do desenho original, pois dele é
cotitular. Com efeito, a criacdo da nova marca, ainda que sob os contornos do desenho
originario, ndo traduz a alteracdo deste, sendo uma obra nova. Nem mesmo de
contrafacdo ha de se cogitar, visto que a reproducdo parcial deu-se por um de seus
titulares, em verdade qualificando obra derivada (L. 5.988/1973, arts. 4°, VI, "g"; 6°, XII).

Nao se trata, vale dizer, de obra plastica (escultura, p. ex.) que foi alterada
e, consequentemente, desfigurada de sua concepcdo original. Se o recorrido tivesse
produzido uma escultura e a recorrente tivesse-a modificado, poderiamos cogitar da
indenizacao. Todavia, se o proprietario — ou coproprietario, como no caso sob exame —
vale-se dessa mesma escultura como inspiracdo e cria uma obra nova, ele néo alterou a
primeira.

A marca primitiva subsiste, pois ndo foi destruida ou modificada. Apenas
nao mais sera explorada por qualquer de seus titulares, ante a falta de utilidade.

Finalmente, no que se refere aos danos morais, observo que a indenizacéo
fixada pelo TJ local ndo foi objeto de irresignacdo por meio do recurso especial, nada
havendo que se decidir no ponto.

Registre-se, ainda, que a reparacdo do prejuizo imaterial ndo se deu
especificamente pelo uso indevido ou pela ulterior modificacdo da obra — como requerido
na peca inicial (e-STJ, fl. 23) —, mas sim pela falta de referéncia ao nome do criador, como
exigiam os arts. 25 e 126 da lei de regéncia. Confira-se (e-STJ, fl. 349):

Além da pretensdao dos danos patrimoniais acima acolhida, pleiteia o autor
indenizacdo por dano moral em razdo da falta de referéncia ao seu nome, como
criador da obra, durante todo o periodo de utilizagao.
Segundo a Lei n° 5.988/73, o requerente apelante, enquanto autor, tem direito
moral "de ter seu nome, pseuddnimo ou sinal convencional, indicado ou anunciado,
como sendo o do autor, na utilizacdo de sua obra". (art. 25 da Lei n° 5.988/73).
O artigo 126 da mesma lei, disp6e:

"Art. 126 - Quem, na utilizacdo, por qualquer meio ou processo, de obra



intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome,
pseudbnimo ou sinal convencional do autor, intérprete ou executante,
além de responder por danos morais, esta obrigado a divulgar-lhe a
identidade:

a) em se tratando de empresa de radiodifusdo, no mesmo horario em que
tiver ocorrido a infracdo, por 3 (trés) dias consecutivos;

b) em se tratando de publicagdo grafica ou fonografica, mediante inclusédo
de errata nos exemplares ainda ndo distribuidos, sem prejuizo de
comunica¢do, com destaque, por trés vezes consecutivas, em jornal, de
grande circulacao, do domicilio do autor, do editor, ou do produtor;

c) em se tratando de outra forma de utilizacdo, pela comunicacgdo através
da imprensa, na forma a que se refere a alinea anterior.

Paragrafo Unico.- O disposto neste artigo ndo se aplica a programas
sonoros, exclusivamente musicais, sem qualquer forma de locucdo ou
propaganda comercial."

Assim, a nao-referéncia ao nome do autor esta mesmo prevista como causa
justificadora da condenacgéo por dano moral.

De fato, o evento danoso consistente na modificagdo da obra é referido no
ultimo paragrafo da fl. 347 (e-STJ), somente como indicativo de prejuizo material, com a
indenizacao total arbitrada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que aqui foi afastada,
por se entender decorrente do uso regular pelo seu coproprietario.

Por todo o exposto, rogando vénia aos pares naquilo em que deles divergi,
DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reformar o acérdao recorrido, excluindo a
condenagao por danos materiais fixada em prejuizo da ora recorrente.

E como voto.



RECURSO ESPECIAL N°©1.228.081 - MT (2010/0213588-7)

RETIFICACAO DE VOTO-VOGAL

O SR. MINISTRO RAUL ARAUJO: Sr. Presidente, ndo quis arapahar a
ordem dos trabahos, interferindo, com meu voto, antes do voto do eminente Ministro Antonio
Carlos Ferrera, mas quero registrar que reformulo meu anterior voto vogd, quanto aos danos
materias, para fazé-lo nos termos das apreciacies trazidas, também de modo divergente, pela
eminente MinistraMaria | sabel Gallotti.

Entendo que os aspectos que S. Exa. destaca, em seu pronunciamento ha pouco,
néo foram por mim percebidos quando considerel 0s votos anteriormente proferidos por V. Exa
e pdo eminenteMinistro Luis Felipe Salomao.

Agora me reposiciono, pais me convend dos argumentos muito inteigentes, como
sempre, trazidos no voto pardamente divergente da eminente Ministra Maria | sabel Gallotti.

Quero reformular o voto que ha pouco gpresentel para adotar o de S. Exa

Acompanho aMinistra Maria | sabel Gallatti, que gbriu a divergéncia
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Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, a0 apreciar o processo em epigrafe na sessdo
redlizada nesta data, proferiu a seguinte decisdo:

ApGs o voto-vista do Ministro Antonio Carlos Ferreira dando provimento ao recurso
especial, divergindo do relator, e a retificacdo da Ministra Maria Isabel Gallotti para acompanhar a
divergéncia, a Quarta Turma, por maioria, deu provimento ao recurso especial, nos termos do
voto divergente da Ministra Maria Isabel Gallotti, que lavrara o acérdao.

Votaram com a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti os Srs. Ministros Raul Araljo e
Antonio Carlos Ferreira.



