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MATERIAIS, MORAIS E OBRIGACAO DE FAZER.
DISTINTAS CAUSAS DE PEDIR. A PRIMEIRA RELATIVA
AO DIREITO DE PATENTE. A SEGUNDA ATINENTE A
NEGOCIO JURIDICO EM FASE PRE-CONTRATUAL.
SENTENCA DE IMPROCEDENCIA. APELO DA PARTE
AUTORA. ANALISE DAS PRELIMINARES SUSCITADAS
PELA RE EM SEDE DE CONTRARRAZOES AO RECURSO.
PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DA JUSTICA
BRASILEIRA. DELIMITACAO DA COMPETENCIA QUE JA
FOI OBJETO DE JULGAMENTO PELO COLENDO STJ NO
RESP. N° 1.888.053/RJ. TRIBUNAL SUPERIOR QUE
RECONHECEU A PREVALENCIA DA JURISDICAO
BRASILEIRA. PRELIMINAR QUE NAO SE CONHECE.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITACAO E DA
EXISTENCIA DE CLAUSULA COMPROMISSORIA.
MATERIAS QUE NAO FORAM OBJETO DE
ARGUMENTACAO PROPRIA EM SEDE DE
CONTRARRAZOES. INOBSERVANCIA DO PRINCIPIO DA
DIALETICIDADE. NAO CONHECIMENTO QUE SE IMPOE.
PREJUDICIAL SUSCITADA EM CONTRARRAZOES
SOBRE EVENTUAL A OCORRENCIA DO FENOMENO DA
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PRESCRICAO TRIENAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO
206, § 3°, V DO CODIGO CIVIL. HIPOTESE DOS AUTOS
QUE CUIDA DE NEGOCIO JURIDICO DE GRANDE MONTA.
NECESSARIA MATURACAO E DESENVOLVIMENTO DA
NEGOCIACAO QUE SE PROTRAI NO TEMPO. NATUREZA
CONTINUADA DAS TRATATIVAS NEGOCIAIS QUE
ALCANCA TODO O PERIODO DE NEGOCIACAO. DANO
CONTINUADO. PREJUDICIAL REJEITADA. MERITO.
RE/APELADA (FIFA) SUSTENTA A NATUREZA DE
CONSUMIDORA E PUGNA PELA INCIDENCIA DO CDC.
RECORRIDA QUE NAO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE
CONSUMIDORA PREVISTO NO ARTIGO 2° DO DIPLOMA
CONSUMERISTA. VULNERABILIDADE NAO
CARACTERIZADA. RE QUE OSTENTA CARATER
PRIVILEGIADO NA RELACAO JURIDICA. EVIDENTE
ASSIMETRIA MATERIAL. APELADA QUE DETEM O
CONTROLE DE TODO O CENARIO FUTEBOLISTICO
MUNDIAL. EMPRESA AUTORA QUE NECESSITA DO
RELACIONAMENTO COM A FIFA PARA FIRMAR A
TECNOLOGIA NO  ESPORTE. RELACAO DE
DEPENDENCIA. ESTRUTURA DO FUTEBOL
HIERARQUICAMENTE VINCULADA E SUBORDINADA A
RE. LITIGIO ENTRE PARTICULARES EM CONDICOES
DESIGUAIS. ANALISE FATICO-PROBATORIA. FATO
NOTORIO QUE NAS PARTIDAS HAVIA GRANDE
DIFICULDADE DE OS ARBITROS EM FAZER RESPEITAR
A DISTANCIA REGULAMENTAR DAS BARREIRAS,
NOTADAMENTE NO MOMENTO DA COBRANCA DE
FALTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR MARCACOES
PERMANENTES NO CAMPO DE JOGO. NOVIDADE
DESENVOLVIDA PELA EMPRESA AUTORA CUJA
DEMARCACAO E TEMPORARIA E AUXILIA O ARBITRO A
MANTER A DISCIPLINA DURANTE OS EVENTOS.

INVENTO PATENTEADO A PARTIR DO ANO 2000 EM
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DIVERSOS PAISES. TECNOLOGIA QUE AO LONGO DOS
ANOS (2000-2009) FOI SE CONSOLIDANDO NO
MERCADO NACIONAL, SUL-AMERICANO E,
POSTERIORMENTE, RECEBENDO MAIOR NOTORIEDADE
MUNDIAL. INVENCAO APROVADA PELA
INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD -
IFAB. RE FIFA QUE NOS ANOS DE 2012 E 2013 SOLICITA
A INOVACAO DA PARTE AUTORA PARA REALIZACAO
DE NOVOS TESTES EM CAMPEONATOS DAS
CATEGORIAS “SUB-17” E “SUB-20”. DESNECESSIDADE
DE NOVAS TESTAGENS DO PRODUTO, ANTE A
CONSOLIDACAO MERCADOLOGICA ANTERIOR.
EXIGENCIA DA RE/APELADA COM A FINALIDADE DE
TRANSFERENCIA  DE  EXPERTISE. REUNIOES
PRESENCIAIS COM PREPOSTO DA RE/APELADA. INICIO
DAS TRATATIVAS NEGOCIAIS. E-MAIL ENVIADO PELA
FIFA QUE COMPROVA O INICIO DA RELACAO PRE-
CONTRATUAL, COM A VERIFICACAO DAS PATENTES.
DOCUMENTO REVELA QUE A PROPRIA RE SERIA CAPAZ
DE NEGOCIAR AS PATENTES COM OUTRAS EMPRESAS
MULTINACIONAIS E AFIRMA QUE AS RELACOES
NEGOCIAIS SAO UMA “PRATICA COMUM”. VANTAJOSA
POSICAO NEGOCIAL DA FIFA QUE LHE PERMITIU
MAIORES PODERES DE NEGOCIACAO SOBRE O
EQUIPAMENTO DA EMPRESA BRASILEIRA. COPA DO
MUNDO DE FUTEBOL REALIZADA NO BRASIL DE 2014.
ELEMENTOS DE CONVICCAO DEMONSTRAM QUE EM
JANEIRO DE 2014 FOI ENCAMINHADA PROPOSTA DA
FIFA A AUTORA PARA COMPRA DA PATENTE NO
MONTANTE DE US$ 500.000,00. PARTE AUTORA QUE
CLASSIFICOU A PROPOSTA COMO “HUMILHANTE”.
VALOR QUE NAO SE MOSTRA CONDIZENTE COM A
TECNOLOGIA A SER APLICADA EM MERCADO GLOBAL

COM TODAS AS DESPESAS A ELA INERENTES.
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PROSSEGUIMENTO DAS TRATATIVAS. PARTE AUTORA
CEDEU GRATUITAMENTE AS “LATAS DE SPRAY DE
BARREIRA” PARA TREINAMENTO DA ARBITRAGEM E
PARA TODOS OS JOGOS DA COPA DO MUNDO
REALIZADA NO BRASIL. CONTRATO DE CESSAO
GRATUITA DO MATERIAL. NEGOCIO JURIDICO QUE SE
INSERE EM UMA ESFERA COMERCIAL MAIOR.
NECESSARIA INTERPRETACAO DO NEGOCIO JURIDICO
A LUZ DA BOA-FE NEGOCIAL. RE/APELADA QUE EM
CONDUTA NAO CONDIZENTE COM A PRATICA
CONSUETUDINARIA, ENCOBRIU O ROTULO DAS LATAS
DE MODO A IMPEDIR QUE A MARCA DA AUTORA FOSSE
DEMONSTRADA NO CENARIO DA COMPETICAO.
PRATICA COMERCIAL DE OBLITERACAO. FINDADA A
COPA DO MUNDO COM A UTILIZAGCAO GRATUITA DO
MATERIAL, A RE FIFA NAO PROSSEGUE NAS
TRATATIVAS NEGOCIAIS. ENVIO DE COMUNICADO DA
AUTORA/APELANTE EM JULHO DE 2014. RESPOSTA DA
RE EM SETEMBRO DO RESPECTIVO ANO COLOCANDO
FIM AS TRATATIVAS. CONJUNTO PROBATORIO INDICA
QUE APOS PROMESSA DE AQUISICAO E NEGOCIACAO
DA PATENTE, UTILIZACAO DO MATERIAL AO LONGO DE
ANOS, TRANSFERENCIA DE EXPERTISE E OCULTACAO
DA MARCA DA AUTORA, A APELADA POS FIM AS
NEGOCIACOES. PRETENSAO AFETA AO DIREITO DE
PATENTE. ANALISE QUE SE LIMITA AO INVENTO E A
PREJUIZOS OCORRIDOS EM TERRITORIO NACIONAL.
CAUSA DE PEDIR RELATIVA A ULTERIOR NEGOCIACAO
ENTRE A FIFA E A COMEX QUE SE ENCONTRA
PREJUDICADA. PRETENSAO AFETA AS RELACOES
NEGOCIAIS. MA-FE CONFIGURADA. OFENSA AO ARTIGO
422 DO CODIGO CIVIL. INCIDENCIA DO ENUNCIADO N°
170 DA 1l JORNADA DE DIREITO CIVIL. PRECEDENTES

DO COLENDO STJ. CONTRIBUI(;AO DO DIREITO
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GERMANICO. LEALDADE (TREU OU TREUE) E CRENCA
(GLAUBEN OU GLAUBE). EXAME DOS PEDIDOS. DANOS
MATERIAIS. () GASTOS COM  PASSAGENS,
HOSPEDAGEM E  ALIMENTACAO. DESPESAS
ORDINARIAS E PROPRIAS DA NEGOCIACAO
CONTRATUAL. REQUERIMENTO QUE SE REVELA
CONTRADITORIO COM A PRETENSAO INDENIZATORIA
PELO USO DAS “LATAS DE SPRAY DE BARREIRA”.
VEDACAO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
INDEFERIMENTO QUE SE IMPOE. MANUTENCAO DA
SENTENGCA NESSE PONTO. (Il) REPARACAO PELO USO
DO INVENTO. PRODUTO APLICADO EM TODOS OS
TORNEIOS E EVENTOS. CONSTATACAO DA
RESPONSABILIDADE CIVIL POR MA-FE NAS
TRATATIVAS PRE-CONTRATUAIS QUE TORNA A
CONDENACAO DA RE INARREDAVEL. QUANTUM A SER
ARBITRADO EM LIQUIDACAO DE SENTENCA.
LIMITACAO A EVENTOS OCORRIDOS EM TERRITORIO
NACIONAL A CONTAR DE 23/05/2012, ATE O TERMINO DA
EXCLUSIVIDADE DA PATENTE EM TERRITORIO
NACIONAL. CALCULO QUE ABRANGE TODOS OS
EVENTOS ORGANIZADOS PELA FIFA E/OU PELAS
ORGANIZACOES HIERARQUICAMENTE
SUBORDINADAS. JUROS A CONTAR DA CITACAO.
CORRECAO MONETARIA A PARTIR DO EFETIVO
PREJUIZO. PRECEDENTES. (ll) CONTRATOS DE
PATROCINIO, = ASSOCIACAO DE IMAGEM E
COROLARIOS. REPARACAO QUE SE IMPOE, ANTE O
CARATER INDISSOCIAVEL DA CONDUTA IMPUTADA A
RE. QUANTUM A SER ARBITRADO EM LIQUIDACAO DE
SENTENCA COM APROFUNDAMENTO PROBATORIO.
DANOS MORAIS. PESSOA JURIDICA. HONRA OBJETIVA.
INTELIGENCIA DO ARTIGO 52 DO CODIGO CIVIL.

INCIDENCIA DA SUMULA N° 227 DO COLENDO STJ.
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CONDUTA DA RE QUE FERE A LEGITIMA EXPECTATIVA
E AVILTA O NOME DA AUTORA AO OCULTAR A MARCA
DURANTE O MAIOR EVENTO ESPORTIVO OCORRIDO NO
PAIS. TARJA PRETA NO PRODUTO QUE DESONRA O
NOME E A HISTORIA DA EMPRESA NA CONSTRUGAO DO
INVENTO. DANO IN RE IPSA. MONTANTE QUE SE FIXA
EM R$ 50.000,00. JUROS A CONTAR DA CITACAO.
CORRECAO MONETARIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO.
SUCUMBENCIA MINIMA DA PARTE AUTORA.
INTELIGENCIA DO ARTIGO 86 DO CPC. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelacdo Civel n°
0314313-89.2017.8.19.0001, em que €é apelante SPUNI COMERCIO DE
PRODUTOS ESPORTIVOS E MARKETING LTDA. e apelada FEDERATION
INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION FIFA.

ACORDAM os Desembargadores da Décima Quarta Camara
Civel do Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro, por UNANIMIDADE,
em CONHECER do recurso, NAO CONHECER as preliminares suscitadas em
sede de contrarrazdes e REJEITAR a prejudicial de mérito referente ao
fenbmeno da prescricdo trienal e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATORIO

Registre-se, de inicio, que adoto integralmente o relatério
formulado na d. sentenca (index 3647) proferida pelo r. Juizo da 72 Vara
Empresarial da Comarca da Capital abaixo transcrito, que passa a fazer parte
integrante da presente decisao, os termos do artigo 92, § 4° do Regimento

Interno deste Tribunal de Justica:
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“SPUNI COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS E MARKETING
LTDA-ME. promove acgdo indenizatéria em face de FEDERATION
INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), cumulada
com inibitéria e requerimento de tutela proviséria de urgéncia, visando
a cessacao do uso de spray de marcagdo de gramado nas
competicbes organizadas pela ré, suas confederagcbes ou filiadas.
Narra que seu representante legal, em 2000, teve a ideia de criar 0
spray para marcar a distancia entre a posi¢ao da barreira e a bola nas
cobrancgas de falta, levado a registro com obtencdo de patente em 44
paises, sendo que em audiéncia com sr. Joao Havelange, entdo
presidente de honra da Fifa, foi recomendado para apresentar o
produto aré, a qual, inicialmente, manifestou o desinteresse quanto a
inclusdo do spray nas partidas de futebol. Alega que, em 2002, sua
invencdo foi aprovada pela comissdo de arbitros da CBF -
Confederacao Brasileira de Futebol e o uso do spray passou a ser
obrigatéria em todos os jogos de futebol oficiais da instituicdo, quando
entdo constituiu a empresa autora como detentora de todas as
patentes do spray, sendo que, ja no ano de 2003, tentou novamente a
aprovacdao do spray junto a Fifa, através da Conmebol - Confederagéo
Sul-americana de Futebol, ocasido em que o secretério-geral da ré
refutou a pretenséo da parte autora, reiterada ainda em 2005, quando
a Fifa novamente recusou a adoc¢ao do spray de forma obrigatéria nas
partidas oficiais. Afirma que, a partir de recomendacao da CBF ao vice-
presidente da Fifa, sr. Julio Grondona, no dia 27/05/2009, a ré
comunicou a utilizacdo do spray por um periodo de teste, no qual a
AFA - Associacdo do Futebol Argentino o utilizou no campeonato de
2009, consolidando ainda seu uso pela Conmebol na Tacga
Libertadores da América e na Copa Sul-americana e que, em funcao
da ampliagdo no uso do spray, as negocia¢gbes com a ré comecaram
a ser efetivas, cogitando torn-lo obrigatério e, de forma clara e
inequivoca, manifestando a inteng&o de adquirir as patentes da autora.
Informa que na reunido ocorrida em setembro de 2009, o sr. Thierry
Weil, diretor de marketing da ré ficou responséavel pela negociacao da

aquisicao e/ou intermediacdo da compra das patentes de propriedade
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pela Fifa, tendo refutado a tentativa de reunido da parte autora com
qualquer outra empresa potencialmente patrocinadora do spray,
ocasido em que foi taxativo quanto a obrigacdo de a autora aprovar
tecnicamente o produto junto a Fifa, para entdo adquirir as patentes,
abstendo-se de ir ao mercado buscar patrocinadores ou outros
interessados no projeto, haja vista a exclusividade exigida pela Fifa no
controle das decisdes técnicas e comerciais. Descreve o0 sucesso do
spray junto a Conmebol, nos testes oficiais para aprovacao da IFAB -
International Football Association Board) e na Copa América na
Argentina em 2011, sendo que o produto foi oficialmente regularizado
em 2012, quando vislumbrou a inclusdo do spray nas regras do futebol
por deliberacéo expressa da Fifa, cuja intencdo, supostamente, era de
vender as patentes da Autora a Comex, empresa mexicana fabricante
de tintas. Acrescenta que, em junho 2012, ocorreu reunido com o
departamento juridico da ré que havia analisado a documentacdo
apresentada pela autora, com o0 objetivo de se preparar para uma
reunido com a Johnson & Johnson para venda das patentes e
oportuna definicdo de valor para formalizagdo e compra, ficando
condicionado o negdcio a realizagdo de mais testes, nos torneios sub
20 da Fifa. Afirma que essa deciséo foi formalizada por meio de cartas
subscritas por administradores da ré e Diretoria de Finangas, com
cOpia aos representantes da demandante, sendo que, em razdo
desses novos testes e da aprovacédo pela International Board (IFAB),
o presidente da Fifa, sr. Joseph Blatter anunciou oficialmente o uso do
spray na Copa do Mundo do Brasil em 2014. Narra que as vésperas
da realizacdo da Copa no Brasil, em 29/01/2014, a Fifa fez uma oferta
oficial de compra das patentes, por e-mail do Sr. Thierry Weill, diretor
de marketing da Fifa, enviado por Christian Volk, diretor de Marketing
Digital da ré, no valor de 500 mil dolares, a qual foi considerada
ofensiva e sequer respondida, na medida em que além de humilhante,
nao cobria os custos de renovacédo das patentes ao longo dos 14 anos
em mais de 44 paises, considerando que o projeto de 15 anos de vida
havia consumido recursos financeiros com passagens, hospedagens

e muitas horas de trabalho. Relata ter ficado evidente que a Fifa queria
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comprar as patentes por um valor irrisério para depois vendé-las a
Comex, Johnson & Johnson ou qualquer outra grande empresa
auferindo ganhos milionérios, na medida em que a ré ja estava
fazendo tratativas com as grandes empresas, ocasiao em que o diretor
de financas da ré, sr. Julio Grondona, teria informado que nenhuma
negociacdo do spray deveria ser feita com terceiros, pois a Fifa iria
comprar as patentes do autor por um valor ndo menor que US$ 40
milhdes de délares. Assim, novamente confiando nas promessas da
ré, cooperou com as exigéncias da Fifa e cedeu 320 sprays de seu
invento, gratuitamente, para treinar a arbitragem da Copa, sendo que,
durante os jogos da Copa do Mundo, a Fifa cobriu a marca da autora,
precéaria e dolosamente, ndo permitindo que o home do produto da
autora ganhasse visibilidade, sob o argumento de que a exposi¢céo
seria prejudicial & aquisigcéo e futura venda para uma grande empresa.
Alega que apdés a Copa do Mundo e com a morte do sr. Julio
Grondona, ocorrida em 30/07/2014, o inventor enviou carta ao entao
presidente da Fifa para obter uma posi¢cdo acerca da promessa de
aquisicdo e dar continuidade as tratativas para fechamento de um
prego justo, sendo informado nesta oportunidade, que a Fifa ndo
compra patentes. Acrescenta que, ao tentar vender seu invento para
PPG-Comex, percebeu que a empresa ja copiava o seu invento desde
2009, com aval dos membros da Fifa, revelando comportamento
contraditorio da ré com evidente ma-fé, na medida em que fazia
guestdo de adquirir as patentes e agora dizia que nao tinha mais
interesse, utilizando um spray pirata que feria os direitos da parte
autora. Aduz que a proximidade da PPG-Comex com a Fifa e suas
afiliadas estabelece a relagdo com as reiteradas viola¢des, bem como
corrobora a desisténcia da ré na aquisicdo de suas patentes, na
medida em que desde 2012, a Fifa se reunia com representantes da
Comex e apresentava inlmeras patentes da autora acerca do spray,
sendo que, no minimo desde 2012, aquela empresa tinha pleno
conhecimento de que ndo poderia desenvolver o seu produto pirata
(Futline), ndo poderia vendé-lo ou divulga-lo por meio do patrocinio de

eventos, muito menos com a chancela da Fifa e, ao fazé-lo, atuava em
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conjunto com a ré, por meio de suas Confederagcdes Conmebol e
Concacaf. Sustenta a violagdo ao seu direito de propriedade
intelectual e que a PPG-Comex passou a divulgar ostensivamente o
produto pirata como revolugdo mundial, sendo que a Fifa atuou de
forma direta e fundamental para permitir a ofensa a suas patentes
referentes ao produto, ja que, enquanto fornecia o spray por anos,
gratuitamente, para diversos campeonatos, inclusive Copa do Mundo
do Brasil em 2014, confiando na promessa de que a ré iria adquirir as
patentes, a PPG/Comex patrocinava eventos de Confederacdes
afiiadas da Fifa, conferindo Vvisibilidade & sua marca.
Derradeiramente, afirma que o Programa de Qualidade da Fifa
representou violéncia praticada contra a Autora, na medida em que o
convite formal para todos os produtores clandestinos do spray
evidencia que a Fifa ndo reconhece a patente da autora, auferindo
receitas financeiras mediante comercializagdo dos produtos com o
selo Fifa, o que apenas foi interrompido quando formalmente
notificada pela Autora, vindo a retirar a pagina do seu sitio eletrbnico,
sendo gue o prejuizo ja estava consumado, na medida em que todos
os fabricantes piratas se encontram aptos a venderem seus sprays
para qualquer competicdo da Fifa ou de suas afiliadas, acabando com
a exclusividade inerente a sua invencao, evidenciando que a atual
diretoria da ré mantém as recorrentes infracbes a propriedade
intelectual da autora, ndo fazendo qualquer esfor¢o para cessar 0 Uso
dos sprays piratas. Com a inicial vieram os documentos de f. 65-367.
Tutela proviséria deferida as f. 375-377, com multa de R$ 50.000,00
por evento inadimplido. Contestacdo com documentos, as f. 513-917,
em que argui preliminar de incompeténcia absoluta, prejudicial de
prescricdo, oferecendo ainda impugnacdo ao valor da causa. No
mérito, afirma que as alegacdes da autora sdo infundadas, tendo
dedicado todo esfor¢co para impor a venda de suas patentes a Fifa e
deixado de observar o desenvolvimento técnico e comercial do
produto, que acabou superado por outros e inovadores sprays de
barreira produzidos por marcas, igualmente detentoras de patentes

em diversos paises, utilizando tecnologias que agradaram aos
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consumidores por utilizarem composicdo menos gordurosa, com
melhor visibilidade no campo, desaparecimento mais veloz,
ecologicamente melhor adaptados, dentre outras funcionalidades,
inexistindo indicagdo de que os referidos produtos tenham ofendido
qualquer patente da autora. Alega que a Fifa deixou claro que néo
tinha interesse na referida aquisicdo, na medida em que nao é
industria ou fabrica, mas tdo somente entidade organizadora do
futebol no mundo, néo fazendo sentido possuir a patente de invento
sem deter os meios para produzi-lo e que, depois de muito insistir,
fazendo lobby com pessoas influentes, a autora conseguiu aprovar,
em marco de 2012, a permissdo do uso de seu spray de marcagdo em
partidas oficiais pelo Internacional Football Association Board (IFAB),
orgéo técnico independente e autbnomo em relacdo a Fifa. Narra que
apo6s admitido o uso do spray pelo IFAB, a pressao politica da autora
persistiu a tal ponto, que a Fifa cogitou aproximar a autora de uma de
suas patrocinadoras a época, a Johnson & Johnson, que
potencialmente poderia ter interesse em adquirir as patentes detidas
pela autora, considerando a proximidade hipotética do spray de
barreira com produtos manufaturados pela Johnson & Johnson, sendo
pratica comum alavancar seus patrocinios apresentando potenciais
parceiros comerciais de que tenha conhecimento. Todavia, antes de
realizar a aproximacao, diligentemente, optou por realizar uma analise
prévia dos direitos detidos pela autora, motivo pelo qual, em
23/05/2012, o entdo diretor de marketing, sr. Thierry Weil, enviou e-
mail solicitando o envio das patentes de sua titularidade, para que a
Fifa checasse, antes planejar qualquer préximo passo. Ressalta que,
diferentemente do alegado pela autora, essa correspondéncia nao
indica qualquer promessa de adquirir as patentes, sendo certo que a
Fifa questionou a alegada exclusividade dos direitos da autora sobre
0 produto, uma vez que tinha conhecimento de ao menos outro
fornecedor com patente de semelhante spray de marcacdo de
barreira, conforme e-mail datado de 07/06/2012, acostado as f. 140-
143, o que acabou inviabilizando a aproximacéo entre a autora e 0s

patrocinadores da ré, em funcao de o juridico da Fifa ter informado que
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duas detentoras de registro sustentavam possuir legitimidade para
pleitear titularidade sobre a patente. Argumenta que a autora,
insistentemente, prosseguiu com a pressao politica para emplacar o
uso do seu spray de barreira, de forma que, um ano depois, a Fifa
acabou admitindo testa-lo em competicbes por ela organizadas,
ocasido em que, na qualidade de consumidora, celebrou contratos
com representantes da autora, em 11/06/2013, 02/10/2013 e
02/07/2014 para a utilizagcdo gratuita do spray e com autorizacdo para
cobrir a marca dos produtos utilizados. Sustenta que o ponto nodal da
controvérsia consiste no envio de e-mail, dia 29/01/2014, no qual a
parte autora afirma que a Fifa informa sobre disponibilidade para
discutir compra das patentes, apresentando algumas questdes
prejudiciais relativas ao preco e questionando a autora se tais
condigBes seriam aceitaveis para que pudesse discutir os proximos
passos (traducéo livre do e-mail de f. 147). Aponta que, para inicio de
discusséo do preco, a Fifa indica, no referido e-mail, as premissas
concretas que inviabilizariam a aquisi¢cdo de patente, quantificando a
necessidade de frascos do spray para 12.000 partidas por ano,
utilizando 05 frascos por partida e 01 porta-spray para cada 100
frascos, estando disposta a oferecer o pagamento de uma parcela de
US$ 500,000.00 pelas patentes, na medida em que seu interesse
sempre foi na aquisicdo das latas prontas, e ndo em sua producdao,
preco calculado exclusivamente com base no nimero de latas que
seriam utilizadas para partidas de futebol organizadas pela propria ré
nos préximos 05 anos, levando em consideracdo as premissas
apresentadas. Afirma que o e-mail jamais foi respondido pela autora,
nao tendo as negocia¢des para a compra evoluido e, embora frustrada
a Unica conversa sobre compra de patentes e sprays, o fornecimento
de spray pela Spuni continuou a ser negociado caso a caso, como
aconteceu, por exemplo, durante a Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014
e a Copa do Mundo da Fifa Sub-20 Feminina de 2014. Aduz que
passadas as competicOes, a autora voltou a pressionar a Fifa para que
adquirisse suas patentes em caréater definitivo, de forma que se viu

obrigada a reiterar que sua intencdo sempre foi de permanecer
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exclusivamente como consumidora do spray, deixando claro que néo
tinha interesse na aquisicdo das referidas patentes. Sustenta que o
Programa de Qualidade para sprays de barreira foi planejado pela Fifa,
mas nunca chegou a ser efetivamente lancado, ndo tendo jamais
convidado qualquer fabricante para participar do projeto e que a partir
do envio da referida mensagem, a parte autora passou a bombardear
a Fifa, seus integrantes e outros participantes do mundo do futebol
com inimeras cartas, notificagdes e e-mails com alusdes sentimentais
e filosoficas, com o claro objetivo de imputar a ré o fato de que o seu
projeto de vida ndo dava o retorno esperado, culminando com um
manifesto desrespeito utilizando a midia global para prejudicar
unilateralmente a Fifa com suas alegac¢des absurdas. Esclarece que o
fato de a autora ser detentora de uma patente de spray de marcacgéo
nao impede que existam outras patentes validas, de produtos
similares, com caracteristicas intrinsecas distintas (composi¢éo
guimica/férmula) com tecnologias inovadoras, inexistindo qualquer
ofensa a sua patente ou cometimento de ilicito previsto na LPI,
ressaltando que nao é industria ou fabricante de qualquer tipo de spray
de marcacgdo, mas tdo somente consumidora e destinatéria final dos
produtos, ndo havendo comprovacdo de prejuizos ou danos
suportados pela autora, a qual se limita a sustentar violagéo a honra,
imagem, bom nome e reputacdo, sem fazer referéncia a como sofreu
tais danos em sua personalidade ou que teria ficado com 0 bom nome
prejudicado no mercado consumidor em razao de qualquer conduta da
ré. As f. 996-1506, manifestacéo sobre a peca de resposta com novos
documentos. As f. 1521-1815, manifestacdo da parte autora com
novos documentos, requerendo execucao da astreinte, producdo de
prova pericial contabil e testemunhal, além da documental com
requerimento para acautelamento de pendrive. As f. 1817-18686,
manifestacdo da parte ré com novos documentos, pelo acolhimento
das preliminares e, alternativamente, pela producdo de prova
documental, pericial de engenharia e testemunhal. Af. 1877, audiéncia
de mediacgéo infrutifera. As f. 1893-1895, decisdo saneadora com

afastamento das preliminares e prejudicial, rejeicdo da impugnacéo ao
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valor da causa e deferimento apenas da prova documental, sem
prejuizo do esclarecimento acerca do conteudo do pendrive a ser
acautelado, indeferindo ainda a execucdo da astreinte. As f. 1906-
1914, embargos declaratérios do réu, em funcdo de omissbes
relacionadas as preliminares de auséncia de jurisdi¢cdo e da existéncia
de clausula arbitral, pugnando ainda pelo deferimento das provas
pericial e testemunhal. As f. 1921-1945, esclarecimento quanto ao
contetdo do pendrive e novos documentos juntados pela parte autora.
As f. 2211-2213, decisdo que majora a astreinte, determinando a
realizacao de pericia de engenharia, com oportuna reanalise quanto a
prova oral requerida pelas pastes. As f. 2327-2328, manifestacéo da
parte autora pugnando pela prolacdo de sentenca. As f. 2330-2336,
acordado da 142 Camara Civel indeferindo a prova pericial em fungéo
de sua inutilidade por se tratar de matéria unicamente de direito. As f.
2340-3523, requerimento da parte ré com documentos, pugnando pela
suspenséao do processo em funcdo da prejudicialidade contida na agéo
proposta perante a Justica Federal visando a cassagéo da patente da
parte autora. As f. 3541-3561, memoriais oferecidos pela parte autora.
As f. 3607-3633, memoriais do réu, reiterando ainda a prejudicialidade
pela suspensao do processo, além das preliminares de incompeténcia

e a producdo de prova testemunhal. RELATADOS”

A r. sentenca foi proferida nos seguintes termos:

“Isso posto, revogo a decisao de f. 375-377, JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos e, em consequéncia, JULGO EXTINTO o processo com a
resolucdo do mérito, na forma do art. 487, |, do CPC. Condeno a parte
autora ao pagamento das custas e honorarios advocaticios que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuido & causa, nos termos
do artigo 85, 8§2°, do Cddigo de Processo Civil. Certificado o transito
em julgado e nada sendo requerido no prazo legal, dé-se baixa e

arquive-se.”
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Em apelacao tempestiva (index 3699), a parte autora pretende a
reforma da r. sentenca, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados
procedentes, aos argumentos de violagdo do principio da boa-fé negocial e do
direito de patente, além de violagdo a honra objetiva, de modo a ensejar

prejuizos de ordem material e extrapatrimonial.

Contrarrazbes (index 3987) em que foi suscitada,
preliminarmente, impugnacdo aos documentos anexados a apelacdo, com
pedido de regularizacéo do apelo, em vista de que um dos patronos subscritores
da peca ndo possuiria procuracdo nos autos. Ainda em carater preliminar, a ré
suscita (i) incompeténcia da justica brasileira; (ii) nulidade da citagao; (iii)
existéncia de clausula compromisséria; e (iv) prescricdo de todos os fatos
ocorridos antes do ano de 2015. No mérito, pugna pela manutencdo da r.
sentenca e, subsidiariamente, requer que eventual condenacéao seja arbitrada a
contar do ano de 2015, em eventos ocorridos no Brasil e organizados pela

prépria FIFA.

Despacho (index 4045) oportunizando a recorrente, o exercicio
do contraditério em face da preliminar suscitada. Manifestacdo do autor/apelante

(index 4047), com juntada de substabelecimento no index 4051.

Decisdo (index 4059) determinando o desentranhamento dos
documentos de index 3.807, bem como as folhas 3.857 a 3.897 do index 3.857.
Informacdo cartoraria quanto a impossibilidade, por razdo do sistema

informatizado, de proceder o desentranhamento (index 4066).

Decisao index 4070, destacando que apesar da impossibilidade
técnica de desentranhamento, os referidos documentos nédo serdo objeto de

apreciacéo, eis que nao sdo admitidos.

E O RELATORIO.
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| - Dos Aspectos Processuais do Recurso

O recurso deve ser conhecido e recebido no duplo efeito, nos
termos do artigo 1.012, caput, do Cddigo de Processo Civil, uma vez que

preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Il - Do Objeto e Causa de Pedir

Trata-se de ac&o originaria proposta por SPUNI COMERCIO DE
PRODUTOS ESPORTIVOS E MARKETING LTDA. em face de FEDERATION
INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION FIFA, em que pleiteia a
condenacéo da ré ao pagamento de danos materiais, a ser liquidado na fase de
arbitramento, relativo as latas de spray utilizadas em todos os torneios e eventos,
aos contratos de patrocinio de quaisquer concorrentes, aos contratos de
associacdo de imagem e televisivos e demais ganhos passiveis deste tipo de
contratacdo, desde o ano de 2009, bem como aos gastos com passagens,
hospedagens e alimentacéo, sempre que esteve a disposi¢ao da ré/apelada para
transferéncia de expertise e de tecnologia, além de indenizagdo por danos
morais no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Para tanto, a autora sustenta que a ré FIFA violou o postulado
da boa-fé negocial e os direitos de invencao, além de ter ofendido a sua honra

objetiva.

A sentenca julgou improcedente os pedidos, sendo a matéria

devolvida a este Org&o ad quem pelo recurso de apelacdo que ora se enfrenta.

Passo ao exame das preliminares suscitadas em sede de

contrarrazoes.

Il = Da Preliminar de Incompeténcia da Justica Brasileira
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A rélapelada suscita preliminar de incompeténcia da Justica
Brasileira, que, contudo, ndo deve ser conhecida, tendo em vista que a matéria
foi objeto de andlise pelo Colendo Superior Tribunal de Justica, no julgamento
do Recurso Especial n° 1.888.053/RJ.

Cumpre consignar que mencionado aresto delimitou que a
causa de pedir, referente a violacdo de patentes, teria analise limitada ao

territério nacional.

Frise, por oportuno, que em momento algum pode-se extrair das
decisdes proferidas por esta Egrégia Camara, nos anteriores recursos
interpostos, qualquer determinacado no sentido de estender jurisdicdo para além
do territério nacional, hipotese cogitada apenas nas razdes do mencionado

recurso especial.

De toda sorte, a par desse critério, ndo sera objeto de apreciacao

e/ou valoracéo a utilizacao do invento além das fronteiras do territério nacional.

Por tais fundamentos, ndo conheco da preliminar de

incompeténcia, uma vez que a matéria restou decidida pela Corte Superior.

IV — Das preliminares suscitadas em contrarrazées quanto a

Nulidade da Citacdo e guanto a Existéncia de Clausula Compromissoria

Em que pese a ré/apelada suscitar preliminares de nulidade da
citacdo e de existéncia de clausula compromissoria, nota-se que tais matérias
nao foram minimamente fundamentadas na peca de contrarrazbes ao presente
recurso, o que viola o dever de dialeticidade para fins de devolucdo da matéria

a esta Egrégia Corte de Justica.
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Cumpre salientar que tal como o recurso de apelacédo, as
preliminares suscitadas pela parte recorrida ostentam o 6nus argumentativo,
fazendo-se imperiosa a demonstragédo dos motivos do acolhimento ao qual se

pretende.

Ainda que assim né&o fosse, a instrucdo do feito demonstra que
a citacao alcancou o fim almejado, possibilitando o comparecimento da FIFA aos
autos, sem prejuizo do regular oferecimento de defesa, de modo que incide o
artigo 188 do Codigo de Processo Civil e o principio do “pas de nullité sans grief”,
além de que a matéria atinente a clausula arbitral j& restou rechacada por esta
Egrégia Camara, no julgamento do Agravo de Instrumento n° 0027450-
49.2019.8.19.0000.

Com efeito, ndo conheco das preliminares de nulidade da

citacdo e de existéncia de clausula compromissoria.

V — Da prejudicial suscitada em contrarrazfes quanto a

eventual ocorréncia de prescricdo em relacdo aos anteriores ao ano de
2015.

A ré/apelada sustenta a aplicacdo do artigo 206, § 3°, V do
Cadigo Civil, de modo que incidiria a prescricao trienal e, portanto, apenas seria
passivel de reparacdo os danos causados a partir do ano de 2015.

N&o se pode olvidar, contudo, que a questdo em andlise diz
respeito a um processo negocial de grande monta, que por sua natureza
perdurara por anos, se protrai no tempo, de modo que a pretensao de interpretar
de forma restritiva o prazo prescricional teria o condado de inviabilizar essas
praticas comerciais que comumente necessitam de um prazo extensivo para a

maturacao.

Décima Quarta Camara Civel
Rua Dom Manuel, 37, 3° andar — Sala 318 — Lamina lll (E)
Centro — Rio de Janeiro/RJ — CEP 20021-315
18






v ‘ Poder Judiciario do Estado do Rio de Janeiro
Décima Quarta Camara Civel

PJER

Outrossim, o dano alegado, igualmente, € continuado, razéo
pela qual ndo é passivel de delimitacdo a um momento especifico, sobretudo
diante da utilizacdo constante de sprays de barreira no Brasil.

Assim, rejeito a prejudicial de mérito suscitada.

VI — Do Mérito. Da Posicdo Neqgocial das Partes

De inicio, cumpre destacar que no caso em analise, apesar de
litigarem duas pessoas juridicas de direito privado, as peculiaridades faticas

demonstram que a relagéo nao se afigura horizontal.

A ré/apelada sustenta na peca de defesa ostentar a qualidade

de consumidora, bem como pugna pela aplicacdo do cédigo consumerista.

Nada obstante, o artigo 2° do Cdédigo de Defesa do Consumidor

dispde que:

“Consumidor é toda pessoa fisica ou juridica que adquire ou utiliza

produto ou servigo como destinatario final”

Portanto, verifica-se que para ostentar a qualidade de

consumidora sao necessarios trés elementos: subjetivo, objetivo e teleoldgico.

Nessa linha, segundo a professora Claudia Lima Marques,
citada por Leonardo de Medeiros Garcial, para a exata definicdo de consumidor
€ necessaria a “(...) delimitacdo da abrangéncia de aplicacdo do CDC nas relacdes
contratuais, seria necessario fazer uma interpretacao do artigo 2° com o sistema tutelar

consumerista, buscando a ratio principal da norma. Para tanto, de acordo com a autora,

1 GARCIA, LEONARDO DE MEDEIROS. Cadigo de Defesa do Consumidor Comentado: artigo
por artigo — 122 Edicdo. Juspodvim. Salvador, 2016. Pg. 31.
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destinatario final, para efeitos de definicdo do conceito de consumidor, seria somente
aquele que, segundo o art. 4° fosse reconhecido como “vulneravel” numa relagao
contratual, pois somente esses merecem receber a tutela do CDC. Para a autora, trés
tipos de vulnerabilidade sao identificaveis: a técnica, a juridica (ou cientifica) e a fatica

(ou socioecondmica)”.

Sendo assim, a vulnerabilidade de todo e qualquer consumidor

€ uma presuncao iures et de iure.

A apelada, contudo, ndo apresenta nenhuma vulnerabilidade,
mormente a técnica, tendo em vista 0 extenso corpo de profissionais juridicos,

inclusive especialistas na matéria em debate.

O que se observa é exatamente a vulnerabilidade da empresa
autora, afinal ndo se trata de litigio em que duas pessoas juridicas competem

entre si, tampouco se apresentam em relacao de igualdade.

Em se tratando de matéria de futebol, é notorio, que a ré/apelada
(FIFA) possui o dominio sobre a modalidade, em todas as suas particularidades,
fato que a eleva a categoria de privilégio, ante a evidente assimetria material. O
alcance da FIFA se afere pela disposicdo do seu préprio estatuto, conforme
dicgao do artigo 14, 1.7a” e “d"*:

“14. Obrigacées das Associacbes membros:

1. As Associacdes membros tém as sequintes obrigacdes:

a) cumprir, a gualguer momento, os Estatutos, regulamentos,

diretivas e decisdes dos Orgdos da FIFA, bem como as decisdes

da Corte de Arbitragem para Esporte por interposicao de recurso

em conformidade com o Art. 57 inciso 1 destes Estatutos;

b) tomar parte em competi¢cbes organizadas pela FIFA;

2 Traducédo juramentada, constante no index 593, fls. 694 do processo originario.
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) pagar a taxa de filiacao;

d) assequrar que seus membros cumpram os Estatutos,

requlamentos, diretivas e decisdes dos Orgfos da FIFA; (grifou-

se)

()

N&o por outra razao, o artigo 3.2 do estatuto da CONMEMBOL
assim dispoe:

“A CONMEBOL cumprira com as obrigagbes dispostas nos Estatutos

da FIFA e exercera os direitos que como Confederacdo sé&o

reconhecidos”

Ilgual previsdo consta no artigo 1°, § 2° do Estatuto da
Confederacéo Brasileira de Futebol (CBF), sendo vejamos:

“§ 2°- Todos os membros, 6rgaos e integrantes da CBF, assim como
clubes, atletas, arbitros, treinadores, médicos e outros dirigentes
pertencentes a clubes ou ligas das federagbes filiadas devem

observar e fazer cumprir no Brasil os Estatutos, regulamentos,

diretrizes, decisdes e o Codigo de Etica da Fédération

Internationale de Football Association - FIFA e da Confederacion
Sudamericana de Futbol - CONMEBOL”. (grifou-se).

Diante desse contexto, apesar do notavel conhecimento do
Diretor Juridico da CBF, tem-se que a declaracédo de index 1984 nao afasta a
relacdo hierarquica da FIFA e as consequéncias concretas na formulacdo das

praticas esportivas de futebol, cujo dominio alcanca todas as esferas do jogo.

De sorte que qualquer pessoa juridica que pretenda realizar
negocios associados a esse esporte, sobretudo em hipoteses como a que ora
se analisa, em que cuida de invento de interferéncia direta nas partidas, tende a

haver uma relacéo desigual, conclusao inexoravel ante a observacao das regras
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de experiéncia comum subministradas pela observancia do que ordinariamente

acontece, nos termos do artigo 375 do Cédigo de Processo Civil.

A FIFA, enquanto estabelecedora das regras e mandos do jogo
e dos equipamentos que sao utilizados, possui o poder de restringi-los,
implementa-los ou determinar modificacées. Nota-se que o contrato de index

875, com traducéo juramentada, que instrui a contestacdo, assim dispde:

“A FIFA é a entidade mundial que rege as associagbes de futebol e é
a legitima proprietéria dos direitos mundiais de promog&o, publicidade,
marketing e outros direitos comerciais relativos a si propria e as

competicbes da FIFA”

A relagdo em comento se estabelece entre particulares em
condi¢cBes negociais assimétricas, sendo evidente o ndo enquadramento da ré
no conceito de consumidora. Portanto, ndo ha que se falar em aplicacdo do

diploma consumerista a espécie.

VIl — Do Contexto Fatico a Luz das Provas e do Contraditorio

Processual

Para melhor compreensdo do caso sob exame, se revela
necessaria uma breve digressao fatica dos eventos, a luz dos documentos que

instruem o feito e de todo o contraditorio processual.

Dada a complexidade do caso e para fins didaticos, subdivide-
se os fatos em ao menos quatro etapas principais: (i) o invento; (i) primeiros
contatos com a FIFA; (iii) a negociacdo entre as partes e a transferéncia de
expertise e a respectiva popularizacdo da invencéao; e (iv) o encerramento das
negociacbes e o prosseguimento da utilizacdo da tecnologia nos jogos de
futebol.
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VII.I = O Invento

A presente acdo cuida de invento relativo “composigao
espumosa em spray para demarcar e limitar distancias regulamentares nos

esportes” (spray de marcacao em partidas de futebol).

E fato notorio, na forma do artigo 374, |1, do Cédigo de Processo
Civil, que os jogadores que formam a barreira em uma partida de futebol, no
momento da cobranca das faltas, buscam ludibriar o arbitro — e com certo éxito
— nha tentativa de encurtar o espaco da cobrancga, dificultado as acdes do time

adversario.

Diante dessa necessidade esportiva que o invento foi criado e
popularizado, destacando-se que ndo se trata de mero spray, capaz de ser
encontrado em qualquer loja e para qualquer modalidade, mas com um fim
especifico, projetado exclusivamente para as regras do esporte, de modo que
ap0s a aplicacdo para demarcacdo da distancia da barreira, se mostra
imprescindivel que a composi¢do espumosa “desapareca”, a fim de ndo haver

demarcacdes fixas e indevidas no campo de jogo.

Por isso, a producéo intelectual teve o escopo de atender uma
demanda particular, o que o diferencia de outros modelos de spray para
finalidades diversas. Nesse diapasao, a invencéao foi patenteada no ano 2000,
momento a partir do qual o representante legal da autora (HEINE ALLEMAGNE)
efetuou o depdsito da patente em diversos paises, conforme se observa no

documento de index 88.

O invento, ainda no ano 2000, foi utilizado de forma experimental
pela Confederacdo Brasileira de Futebol, conforme se denota pela carta da

prépria entidade acostada ao index 95.
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Nota-se, ainda, que a partir desse momento, 0 spray passou a
ser utilizado em outras competicdes, submetido a processos de validacéo e
superando embates burocraticos e juridicos, cujas minucias, apesar de descritas

na exordial e na contestacao, ultrapassam os limites da analise deste feito.

Cumpre consignar que restou incontroverso, ante a auséncia de
impugnacdo em sede de contestacdo, que 0 invento pertenca a autora,
tampouco demonstra a utilizacdo, em periodo anterior, dos produtos das atuais

concorrentes.

Assim, em andlise do contexto probatério, tem-se que a parte
autora/apelante € a legitima inventora do spray de barreira, além de possuir

protecao legal a patente desde o ano 2000.

VILLII = Primeiros contatos com a FIFA e a paulatina

consolidacao da tecnologia no cenario futebolistico.

Em se tratando de invencdo de equipamento afeto ao futebol,
sobretudo com aplicacdo ao longo das partidas, conforme ja mencionado, era
necessario que a parte autora buscasse legitimacao perante a ré/apelada, sob
pena de que o equipamento fosse inutilizado ou mesmo vetado na modalidade

esportiva.

Dessa forma, se observa que no primeiro contato entre as
partes, no ano de 2001, a FIFA manifestou que n&o havia inten¢ao de introduzir

0 equipamento nas partidas, conforme comunicacédo de index 133.

De igual modo, no ano de 2003, a FIFA novamente refutou a
utilizacao obrigatéria do spray, apds consulta realizada pela CONMEBOL, nos

termos do documento de index 137.
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Com efeito, para além da invencao de uma ferramenta que fosse

de notéria vantagem esportiva, incumbiu a parte autora o trabalho de

demonstrar, paulatinamente, ao mundo do futebol, a importancia do invento.

Conforme dito alhures, no caso em tela ndo ha uma relacéo de
equivaléncia entre as partes do litigio, sendo que tal percep¢do se torna ainda
mais latente ao se observar pelas provas dos autos, o prolongado caminho
trilhado pela parte autora para firmar o equipamento nas competicdes

futebolisticas, ante a necessidade do aval da entidade maxima do futebol.

Cumpre observar, ainda, que a parte autora, apesar da
necessidade de legitimacao perante a FIFA, ndo dependia dessa para auferir os
lucros com a invencao, tendo em vista que a partir do ingresso da tecnologia nas
regras do jogo, poderia a partir do livre tramite de negociacbes encontrar
parceiros econdmicos que garantissem a rentabilidade pela criacao.

Portanto, as provas que instruem o feito demonstram que o
interesse da parte autora perante a FIFA, em um primeiro momento, esteve

subordinado, exclusivamente, ao reconhecimento do uso da tecnologia.

Nessa toada, entre os anos de 2000 a 2009, a recorrente logrou
éxito em tornar o material uma referéncia nas partidas de futebol, sendo certo
gue os documentos que instruem a exordial comprovam que o instrumento foi
utiizado desde campeonatos nacionais de categoria sub-20, até os
campeonatos estaduais, e as competicées nacionais séries A, B e C (index 96),

além da utilizagdo em competicdes na Argentina (index 128).

Nesse cenério que houve a consolidacao da tecnologia no Brasil,
na Argentina e inicio de introducdo do equipamento em outros paises sul-
americanos, além de estar presente da Taca Libertadores e na Copa Sul-

americana do ano de 2009.
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VILIII = A negociacdo entre as partes e a transferéncia de
expertise: legalizagdo do uso do spray nas partidas de futebol e a
respectiva popularizagéo do evento

As provas dos autos indicam que a FIFA passou a ter nova
postura perante o invento a partir do ano de 2012, momento em que j& havia
notéria utilizacdo do equipamento e a constatacdo do incremento técnico as

partidas de futebol.

No processo de transferéncia de expertise, € possivel verificar
que mesmo apds a consolidacao do produto no cenario mundial e a aprovagao
pela International Football Association Board (IFAB), quanto a inclusdo do spray
nas regras, apenas no ano de 2012 a FIFA solicitou a autora a utilizacdo do
produto para “teste” em torneio da categoria “sub 20” e, posteriormente, na Copa

do Mundo “sub-17” no ano de 2013, conforme documentos de index 144 e 148.

Completamente prescindivel a realizacdo de tais testes, cujos
objetivos apenas propiciam a utilizagéo gratuita do equipamento e a mencionada

transferéncia de conhecimento técnico.

Nessa esteira, apés as provas documentais produzidas sob o
crivo do contraditério, restou demonstrado o interesse negocial da FIFA sobre o

invento.

A parte autora logrou éxito em comprovar que o proprio Sr. Jorg
Vollmuller® participou de encontro presencial para tratar da tecnologia, conforme
se vé da fotografia de index 03, fl. 18.

3 Gerente Juridico e Comercial da FIFA e emitente do e-mail de index 139.
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Por certo que uma mera fotografia ndo se revela elemento
probatoério idéneo e suficiente para demonstrar as tratativas negociais do
encontro, contudo, diante da comprovacdo do interesse comercial da re, o

encontro reforca o convencimento de que elas aconteceram e se sucederam.

Conforme mencionado, as provas dos autos revelam que os
contatos e tratativas com a FIFA foram intensificadas, de modo que a ré/apelada
demonstrou especifico interesse nas patentes que foram objeto de analises pelo

departamento juridico, conforme e-mail de index 133.

Por meio de seu preposto, Sr. Thierry Weil, a FIFA enviou e-mail
datado de 23/05/2012, pelo qual solicita as patentes do invento, a fim de serem
verificadas, antes mesmo da realizacdo de qualquer avanco (index 364) no
processo de negociacao. Nessas comunicagdes, resta evidente, mormente pelo
documento de index 139, a possibilidade de a propria FIFA tratar das questdes

afetas a patente perante terceiros, como a multinacional Johnson & Johnson.

Diferentemente do alegado pela ré/apelada, quanto a uma
postura de neutralidade nas relagbes negociais, ocupando-se majoritariamente
do jogo em si, os referidos documentos comecam a lancar luz sobre uma atuacao
comercial da FIFA no tocante aos elementos que circundam o futebol, inclusive
efetuando negociagdes, que seria uma “pratica comercial comum e sempre foi
aplicado pela FIFA*" (index 139, fl. 141).

A par desses elementos faticos e probatorios é possivel concluir
gue o invento objeto deste litigio, se consolidou entre os anos 2000 a 2009 no
cenario do futebol e, paulatinamente, a FIFA ndo apenas se atentou para o0s
beneficios competitivos do material, mas, igualmente, passou a tutelar interesses

relativos a comercialidade da patente.

4 Livre traducdo. “it is common business practice and has always been applied by FIFA”
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Assim, os elementos processuais dao conta que a ré se utilizou
da vantajosa posicdo no cenario do futebol que ostenta, para deter os poderes e
as condicdes econdbmicas do invento, contudo em flagrante ato de abuso do
direito, ao realizar promessas infundadas de negociacdes juridicas em troca de
recebimento de expertise e utilizacdes gratuitas do equipamento, limitando-se,
conforme sera analisado a seguir, a ofertar proposta de valor ndo compativel ao
mister, para, por fim, encerrar as negociagbes, almejando retirar a empresa

brasileira de cenario e efetuar a parceria com outras sociedades internacionais.

VII.IV — Da Copa do Mundo de 2014 e as consequéncias

negociais.

Conforme dito alhures, a tecnologia foi inventada e patenteada
no Brasil, consolidada em territério nacional, as negociacbes com a FIFA se
estabeleceram, incialmente, a partir de um dos interlocutores no Brasil e, por fim,
teve no territério nacional o apice e o fim da relacdo entre as partes, a partir da
Copa do Mundo de 2014.

Em poucas palavras, cumpre rememorar que o invento data do
ano 2000, tendo maturado a condicdo de tecnologia usual do futebol por 09 anos,
seguido de negociacdes com a apelada, legalizacdo perante a IFAB no ano de
2012, além de novas utilizagBes de testes pela recorrida nos anos de 2012 e
2013. Nessa linha do tempo, mostra-se embleméatico o ano de 2014, diante da

ocorréncia da Copa do Mundo, com realizacdo em territdrio nacional.

Nessa esteira, 0 ja mencionado preposto da ré/apelada, Sr.
Thierry Well, enviou proposta oficial no més de janeiro de 2014 para aquisicao

da patente do invento brasileiro, no patamar de US$ 500.000,00 (quinhentos mil

dolares), conforme se vé do e-mail de index 146, fl. 147.
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Urge salientar que a formalizacdo da proposta, as vésperas da
realizacdo de um evento futebolistico de nivel mundial, afasta qualquer davida
quanto a alegada inexisténcia de negociacdo por parte da FIFA. A referida
proposta, no entanto, ndo restou acolhida pela parte autora/apelante, que a
descreveu na pega exordial (index 02, fls. 19) como “humilhante” e incapaz de

cobrir os custos da manutengao das patentes.

Nessa senda, apesar da frustracdo da empresa autora, restou
evidenciado que diante da elevada posicdo no cenario futebolistico da ré, a
empresa autora deveria manter as tratativas comerciais com a entidade maxima
do futebol, e, assim sendo, cedeu gratuitamente as latas de spray de barreira
para possibilitar o adequado treinamento da arbitragem e a realizacdo de todas

as partidas da Copa do Mundo, fato também incontroverso.

Na peca de contestacao, a FIFA reconhece a utilizacdo do spray
na Copa do Mundo e, ainda, afirma que a parte autora teria se beneficiado em
razao da “visibilidade” ... “em nivel mundial”’. Nada obstante, apesar da cessao,
as provas indicam que sequer o nome da empresa autora foi contemplado
durante o importante evento, ao contrario, o que se vé é a ocultacdo da

logomarca da autora, de forma proposital e deliberada, omitindo dos

espectadores de todo o mundo a exposicdo comercial, conforme demonstra a
fotografia de index 02, fl. 27:
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A recorrida argumenta que o fato de ndo mostrar 0 nome da
empresa autora encontra abrigo em previsdo contratual, além de que “a autora
tinha direito de mencionar o uso do spray durante a competicdo para fins

editoriais no seu site” (index 513, fls. 542).

Ocorre que ao contrario do alegado, € de conhecimento comum,
na forma do artigo 374, | do Cédigo de Processo Civil, que as marcas dos
produtos que compdem as partidas de futebol sédo extensivamente
demonstradas no campo de jogo, seja nas camisas, bermudas, meias, chuteiras,
na bola, inclusive nos proprios uniformes usados pela arbitragem.
Especificamente quanto ao spray de barreira, a conduta dolosa da FIFA nao

observou a prética consuetudinaria.

Assim, em que pese a cessao gratuita do material, a marca da
autora restou ocultada deliberadamente, de modo que a melhor exegese das
negociacfes do caso em comento revela clara pratica comercial de uma pessoa
juridica, em posicado privilegiada, em promover a obliteracdo da empresa

brasileira, em partidas realizadas em territrio nacional.

Nota-se que nas relacdes negociais e mesmo na senda judicial,
a FIFA, a partir de sua posi¢do negocial privilegiada, apresenta a utilizacao
gratuita do material, sem qualquer mencao que pudesse identificar a empresa

autora, como se fosse uma benesse, um ato de caridade.

Por 6bvio que diante da forca social do esporte e pelo que
representa a realizacdo de uma da Copa do Mundo, a utilizacdo do produto
ensejou algum destaque, que, todavia, ficou muito aquém do que legitimamente
se esperaria, caso a recorrida mantivesse o notério costume de prestigiar os

parceiros comerciais, fazendo a exposi¢cao da marca.
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Frise-se que os contratos de index 794 a 875 devem ser, como
todo e qualquer instrumento negocial, interpretados a luz da boa-fé objetiva e

das préticas e costumes comerciais.

Outrossim, com o término da Copa do Mundo, ndo houve
qualguer comunicado da FIFA enderecado a empresa autora, a fim de dar conta
dos rumos das tratativas comerciais, ao contrario, foi a recorrente dirigiu-se a ré,
conforme se vé do documento de index 152, datado de 30/07/2014, em carta

escrita pelo préprio inventor, sendo cogente destacar o seguinte trecho:

“E publicamente notério que desde o ano 2000, Brasil implantou isso no
Futebol. Em 2008, no intuito espirituoso que duas nacdes rivais dentro
de campo, poderiam jogar juntas, em prol de uma causa maior, unificamos o
projeto com os Hermanos argentinos, e juntos em 2012 aprovamos na IFAB,

antes mesmo dos testes da FIFA, o que é Unico.

Conduzimos os testes da FIFA institucionalmente até a Copa de 2014, onde
o spray foi chamado de estrela da Copa, mesmo sem 0 apoio, visibilidade e
promocao que recebeu a goallinetechnology por parte da FIFA. Ferindo ainda

uma regra basica da FIFA, onde marcas esportivas, a exemplo de Nike e

Adidas(marcas _concorrentes _conflitantes com__sponsors), sé&o

permitidas em campo. A FIFA decidiu tampar nossa marca na Copa do

Mundo, em meu proprio pais.

Hoje sei que nem mesmo no site da FIFA hd uma palavra que reconheca

este projeto claramente sendo um feito nosso.” (grifou-se).

A resposta oficial da parte ré foi formalizada apenas dois meses
depois, por meio de carta constante no index 02, fl. 29, segundo a qual a FIFA
reitera que o uso do spray durante a Copa do Mundo de 2014 “foi um grande
sucesso para todas as partes interessadas envolvidas”, sendo ainda “um anuncio
mundial Unico para o0 vanishing spray e consequentemente para sua empresa’,
reconhece a parceria com a autora “de longa data antes e durante o torneio para
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fornecer os spray”, sem contudo, oferecer qualquer proposta que desse

cumprimento as promessas de negociacdes anteriormente realizadas.

Reitere-se, mais uma vez, que o tao aludido “anuncio comercial

unico” foi frontalmente aviltado mediante a ocultagdo da marca.

Ainda na mencionada missiva, a FIFA perfaz o rompimento
abrupto das tratativas, nos seguintes termos: “...no entanto, nédo é politica comercial

da FIFA obter ou manter qualquer forma de patentes ou se preocupar com a

comercializa¢do de produtos.”

Assim, a rélapelada, apoés reiterada utilizacdo gratuita do
produto, transferéncia de expertise e promessas de compra da patente, atuou
em flagrante ma-fé negocial, violando o nome da empresa autora e quedando-

se inerte na concretizacdo do negdcio juridico.

VIIl - Da Questdo Afeta a Propriedade Intelectual

Diante dos aclaramentos faticos e dos contornos juridicos da
demanda, tem-se que a questdo deduzida pela parte autora acerca da violacao
da propriedade intelectual deve ser analisada, como ja explicitado, a luz dos
rigidos limites tracados pelo Colendo Superior Tribunal de Justi¢a, no julgamento
do Recurso Especial n° 1.888.053/RJ.

Com efeito, a causa de pedir concernente a ulterior e extensiva
parceria da FIFA com a empresa COMEX, é matéria que resta prejudicada, uma
vez que gira em torno de transacdo comercial estranha aquela tratada nesses
autos e, sobretudo em razdo da delimitacdo territorial imposta pela Corte
Superior, haja vista que os fatos tratados nesse particular giram em torno da

utilizac&o do produto fora do territério nacional.

Décima Quarta Camara Civel
Rua Dom Manuel, 37, 3° andar — Sala 318 — Lamina lll (E)
Centro — Rio de Janeiro/RJ — CEP 20021-315
32






v ‘ Poder Judiciario do Estado do Rio de Janeiro
Décima Quarta Camara Civel

PJER

Assim, eventual alegacéo de violacdo a propriedade intelectual
da COMEX ou de qualquer outra empresa devera ser arguida em acao proépria,
perante o foro competente.

De outro lado, importa consignar que a patente depositada no
Brasil (index 88) e se encontra regular, de toda sorte, ao longo da instrucéo
probatoria, a FIFA propés a Acdo Anulatéria n° 5054499-10.2019.4.02.5101,

pela qual almeja anular a patente, em tramite perante a Justica Federal.

Em que pese a relevante manifestacdo na Acao Anulatéria do
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI acostados no
index 3242, fl. 3487 destes autos, nota-se por meio de uma pesquisa no sitio
eletrbnico da Justica Federal, que a demanda anulatéria se encontra em fase de
instrucé@o probatoria, inexistindo deciséo capaz de extirpar os direitos autorais da
parte autora.

Nada obstante, a controvérsia do presente processo passa ao
largo da questdo, uma vez que aqui se discute a boa-fé negocial, ndo havendo
gue se cogitar em prejudicialidade externa, haja vista que os pedidos e as causas
de pedir, além de distintos, ndo sdo capazes de interferir no mérito da presente
acado, mormente diante da conduta da ré/apelante no periodo que antecedeu a
Copa do Mundo do Brasil, uma vez que se limitou a efetuar a checagem do
registros das patentes e apds confirmar a regularidade sem impugna-las, iniciou

as tratativas comerciais.

Em que pese as alegacdes da recorrida no sentido de que a
patente é objeto de impugnacéo, tal questao foge ao escopo do presente feito,
além de inexistir, repita-se, qualquer decisao judicial capaz de desconstituir a

patente nacional.
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Nessa toada, o marco da patente em territorio patrio e os

7

corolarios efeitos durante o periodo de exclusividade, € matéria capaz de

reverberar, inclusive, na questdo afeta as tratativas negociais entre as partes.

IX — Da Questao Afeta a Relacdo Negocial

Diante do contexto fatico-probatério elucidado alhures, tem-se
que a FIFA violou o postulado da boa-fé negocial, ao adotar medidas
contraditorias, de modo que incide o brocardo nemo potest venire contra factum

proprium, fato que atrai a incidéncia do artigo 422 do Cadigo Civil.

O Enunciado n° 170 da Ill Jornada de Direito Civil assim

estabelece:

‘A _boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de

negociacdes preliminares e apés a execugdo do contrato, quando tal

exigéncia decorrer da natureza do contrato.” (grifou-se).

Sobre tema, merece destaque a precisa explanacdo da
Excelentissima Ministra Maria Isabel Gallotti, quando do julgamento do Recurso
Especial n° 1.559.557/MT, publicado em 09/10/2019, sendo vejamos:

“A "férmula Treu und Glaube" - a qual vem aderiu 0 ordenamento juridico
brasileiro no artigo 422 do CC - "demarca o universo da boa-fé
obrigacional, proveniente da cultura germanica, traduzindo conota¢fes
totalmente diversas daquelas que a marcaram no direito romano: ao invés de
denotar a idéia de fidelidade ao pactuado, como uma das acepc¢des da fides

romana, a cultura germanica inseriu, na fdrmula, as idéias de lealdade

(Treu ou Treue) e crenca (Glauben ou Glaube), as quais se reportam a
gualidades ou estados humanos objetivados"” (MARTINS -COSTA, Judith.
in A BOA -FE NO DIREITO PRIVADO. S&o Paulo: RT, 2000, p124) Numa
brilhante explanacéo do real fundamento desse principio, merece destaque a
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licdo de GISELDA HIRONAKA apud PABLO STOLZE GAGLIANO e
RODOLFO PAMPLONA FILHO, segundo a qual:

"A mais célebre das clausulas gerais é exatamente a da boa -fé objetiva

nos contratos. Mesmo levando-se em consideracdo o extenso rol de
vantagens e de desvantagens que a presenca de clausulas gerais pode gerar
num sistema de direito, provavelmente a clausula da boa fé objetiva, nos

contratos, seja mais Util que deficiente, uma vez, que, por boa -fé, se

entende que é um fato (que é psicolégico) e uma virtude (que € moral).

Por forca desta simbiose -fato e virtude -a boa fé se apresenta como o

consenso dos atos e das palavras com avida interior, a0 mesmo tempo

que se divulga como 0 amor ou o respeito a verdade.

O homem de boa-fé tanto diz o que acredita, mesmo que esteja enganado,
como acredita no que diz. E por isso que a boa fé é uma fé, no duplo sentido
do termo. Diz que, é uma crenga ao mesmo tempo que é uma fidelidade. E

crenca fiel, e fidelidade no que se cré. E_sobretudo, o que se chama de

sinceridade, ou veracidade, ou frangueza, é o contrario da mentira, da

hipocrisia, da duplicidade, em suma, de todas as formas, privadas ou
publicas, da ma-fé." (in NOVO CURSO DE DIREITO CIVIL - CONTRATOS.
Vol. IV. 2a ed. Sdo Paulo: Saraiva. 2006, p. 65) Pois essa prética de

condicionar a eficacia e a propria validade da avenca nas fases pré e

pos-contratual vem sendo cada vez mais considerada, a exemplo da

regratrazida pelo o Enunciado 170, aprovado na Ill Jornada de Direito Civil

organizada pelo Conselho da Justica Federal, segundo a qual "a boa fé
objetiva deve serbservada pelas partes na fase de negociagdes preliminares
e apoés a execugdo do contrato, quando tal exigéncia decorrer da natureza do

contrato". Tal entendimento esta contido no artigo 422 do Coédigo Civil”

(grifou-se).

A boa-fé assim compreendida, enquanto fato e virtude, deveria
condicionar a conduta da ré/apelada ao longo das tratativas pré-contratuais,
todavia, ao contrario do que legitimamente se esperaria, a recorrida transcendeu
o limite da razoabilidade, uma vez que, apds a criacdo e popularizacdo do
equipamento, a transferéncia da expertise, a utilizacdo gratuita em competicdes
esportivas, nao restou oferecida uma contrapartida condizente com a natureza
da tecnologia.
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Agrava-se a situacdo quando apés a Copa do Mundo de 2014,
a ré/apelada por si, ou por meio das organiza¢des subordinadas, em territério
nacional, utilizou o spray, porém de fabricantes distintos. Essa conduta néo
ofende exclusivamente o direito de patente, mas sobretudo as relacoes
contratuais, que devem se pautar pelos ditames da franqueza, honestidade e
confianga.

No que tange ao marco temporal, cumpre destacar que a parte
autora/apelante sustenta que as tratativas negociais com a ré/apelada se
estabeleceram no ano de 2009 em diante, inclusive os requerimentos autorais
sao no sentido de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenizacéo,

a contar do mencionado ano.

Todavia, os elementos de conviccdo do acervo probatério
indicam que o ano de regularizacdo da tecnologia perante a IFAB, efetiva
testagem em campeonatos organizados pela propria FIFA e o estabelecimento

direto de relacdes negociais, tiveram inicio apenas no ano de 2012.
Portanto, tem-se pela ofensa a boa-fé objetiva a contar de
23/05/2012, data em que a FIFA iniciou as tratativas negociais e efetivou a

testagem do material.

X — Dos Danos Materiais

Diante da violacdo da boa-fé objetiva do negaocio juridico, impde-
se a fixacao das balizas relativas aos danos materiais. Nesse particular a parte

autora requereu o seguinte:

“Seja a Ré condenada a indenizar o dano material a ser liquidado em
sentenca, compreendendo as latas de spray utilizadas em todos os
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torneios e eventos; 0s contratos de patrocinio de quaisquer
concorrentes; os contratos de associacdo de imagem e televisivos e
demais ganhos passiveis deste tipo de contratagdo, ndo auferidos,
desde o ano de 2009, devendo incluir gastos com passagens,
hospedagens, alimentacdo em todos 0s anos em que estava a
disposicdo da Ré para transferéncia de expertise e de tecnologia;”

O pleito indenizatério é amplo e abrange diferentes conteudos,

de modo que se passa a andlise individualizada.

X.I — Gastos com passagens, hospedagens e alimentagéo

em todos 0s anos em que estava a disposicdo da ré.

A pretensdo autoral de indenizacdo quanto as passagens,
hospedagens e alimentacdo ndo merece guarida, uma vez que tais despesas

sdo da propria natureza das negociacdes contratuais.

Ademais, se a parte autora almeja indenizacdo pelos danos
sofridos a titulo contratual, mostra-se contraditério o presente requerimento, cujo

deferimento incidiria em enriqguecimento sem causa.

Por tais razdes, a pretensao ndo merece acolhida.

X.Il — Reparacgéo pela utilizacéo das latas de spray em todos

0s torneios e eventos.

Por outro lado, no que tange a utilizacdo das latas de spray em
torneios e eventos, diante dos fatos e de todo arsenal probatério ja elencado,
tem-se pela procedéncia parcial do pedido, sendo certo que se revela imperiosa

a fixacdo dos parametros para a fase de liquidacdo de sentenca.
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Cumpre destacar, uma vez mais, que o termo inicial se fixa a
contar de 2012, diante do inicio das tratativas negociais e posterior utilizacdo da

testagem do produto.

Nessa senda, a condenacéao da ré/apelada pelo uso das latas de
spray deve se limitar ao territério nacional, a contar de 23/05/2012° e abranger
nao apenas os torneios organizados pela FIFA, mas, igualmente, todas as
partidas de futebol realizadas dentro de competi¢des oficiais ocorridas no Brasil,
organizadas por entidades pertencentes a estrutura hierarquica da recorrida
(CONMEBOL, Confederagédo Brasileira de Futebol e Federacbes de Futebol
Estaduais), até o prazo em que se findar a exclusividade da patente da parte

autora no territdrio nacional.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora e correcdo
monetéria, cumpre observar a jurisprudéncia do Colendo Superior Tribunal de

Justica:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL PRE-CONTRATUAL. NEGOCIACOES
PRELIMINARES. EXPECTATIVA LEGITIMA DE CONTRATACAO.
RUPTURA DE TRATATIVAS. VIOLACAQO AO PRINCIPIO DA BOA-
FE_OBJETIVA. JUROS DE MORA. TERMO 'A QUO'. DATA DA
CITACAO.

1. Demanda indenizatéria proposta por empresa de eventos

contra empresa varejista em face do rompimento abrupto das

tratativas para a realizacdo de evento, que j4 estavam em fase

avancada.
2. Inocorréncia de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acordéo

recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as

5 Comprovacdo do inicio das tratativas negociais.
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guestbes essenciais ao julgamento da lide, ndo estando o magistrado
obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.
3. Inviabilidade de se contrastar, no &mbito desta Corte, a concluséo
do Tribunal de origem acerca da expectativa de contratacdo criada
pela empresa varejista. Obice da Sumula 7/STJ.

4. Aplicacdo do principio _da boa-fé objetiva na fase preé-

contratual. Doutrina sobre o tema.

5. Responsabilidade civil por ruptura de tratativas verificada no caso
concreto.

6. Inviabilidade de se analisar, no ambito desta Corte, estatutos ou
contratos de trabalho, para se aferir a alegada inexisténcia de poder
de gestéo dos prepostos participaram das negociac¢des preliminares.
Obice da Stimula 5/STJ.

7. Controvérsia doutrinaria sobre a natureza da responsabilidade civil
pré-contratual.

8. Incidéncia de juros de mora desde a citacao (art. 405 do CQC).

9. Manutencado da decisdo de procedéncia do pedido indenizatorio,
alterando-se apenas o termo inicial dos juros de mora.

10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.”

(Recurso Especial n° 1.367.955 — SP — Relator Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO — TERCEIRA TURMA - julgamento em
18/03/2014)

Destarte, os juros de mora deverdo ser calculados a contar da

citacdo e a corre¢cdo monetaria a partir da data do efetivo prejuizo.

X.IIl = Contratos de patrocinio de quaisquer concorrentes.
Contratos de associacdo de imagem e televisivos e demais ganhos

passiveis deste tipo de contratagdo ndo auferidos.

O presente requerimento cuida, eminentemente, do prejuizo

material da marca e merece acolhida.
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Assim sendo, por toda a fundamentacdo exposta, merece
acolhida a pretenséo, eis que resta evidente a supressdo da marca, como
destacado no campo proprio da presente decisdo, emergindo, por via de

consequéncia, o dever de indenizar.

Nesse ponto, o principal prejuizo que se observa, e que sera
quantificado na fase de liquidacdo de sentenca por meio do regular
aprofundamento probatério, € decorrente da supressdo da marca da autora,

guando da utilizacao do spray na Copa do Mundo de 2014.
Por certo, a auséncia de publicidade no cenario mundial impediu
a realizacdo de contratos de patrocinio, além dos naturais prejuizos de danos de

associacdo a imagem e televisivos.

Nesse ponto, h4 de se observar os parametros de juros e

correcdo monetéaria acima descritos.

X|I — Dos Danos Morais

Em relacdo ao requerimento de danos morais, a pretensao

autoral & no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

E mister asseverar que o Colendo Superior Tribunal de Justica,
ao interpretar o artigo 52 do Cdédigo Civil, editou a Sumula n° 227, que autoriza

a compensacao extrapatrimonial em favor de pessoa juridica.

Todavia, diferentemente da pessoa fisica, a pessoa juridica ndo
sofre abalos em sua esfera psiquica, pois € uma entidade sem conteddo animico
préprio, sendo certo que a sua vontade € apenas a expressdao dos atos

praticados pelas proprios representantes.
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Portanto, a pessoa juridica somente pode sofrer danos a honra
objetiva, ou seja, prejuizos que digam respeito a sua credibilidade perante
terceiros, desde que o vilipéndio aos direitos da personalidade seja efetivamente

comprovado.

No caso em tela, a ré/apelada, por meio de sua destacada
posicdo no cenario do futebol, de certa maneira, reduziu a empresa ré a mera
fornecedora gratuita de equipamentos, com frustracées consecutivas da legitima

expectativa e violacdo ao direito fundamental ao nome.

O marco da Copa do Mundo no pais da criagdo do invento
merece especial destaque, pois foi no territério patrio que o nome da autora foi

subtraido das imagens televisivas.

Objetivamente, a demonstracdo publica do invento em rede
nacional e internacional, a promo¢do do nome e todos 0s consectarios dai

envolvidos, foram vilipendiados.

O que se observou na Copa do Mundo do Brasil € que, apés 14
anos de invento e de todo um projeto empresarial com patentes em diversas
partes do mundo, consolidacao no universo futebolistico, além de todo o caminho
paulatinamente trilhado até aquele momento, foi em um instante, por forca da
autoridade da FIFA, reduzido a uma tarja preta no spray, fato que, por si sé,

enseja a reparacao por danos morais in re ipsa.

Assim, o bom nome, a credibilidade e a reputacdo da parte
autora foram objetivamente lesados. Nesse sentido, a jurisprudéncia do Colendo

Superior Tribunal de Justica:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISAO DA PRESIDENCIA. RECONSIDERACAO.
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ACAO DE INDENIZACAO POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO
DE TITULO. PESSOA JURIDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATORIO. VALOR RAZOAVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisdo da Presidéncia que ndo conheceu do

recurso especial, em razdo de intempestividade. Reconsideracao.

2. Cuidando-se de protesto indevido de titulo ou inscricdo irregular em

cadastro _de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido

pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda gue a prejudicada seja

pessoa juridica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de

prova. Precedentes desta Corte.

3. O valor arbitrado pelas instancias ordinarias a titulo de indenizagao
por danos morais pode ser revisto por esta Corte tdo somente nas
hipéteses em que a condenacdo se revelar irriséria ou exorbitante,
distanciando-se dos padrdes de razoabilidade.

4. No caso dos autos, aindenizacdo fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil

reais) solidariamente entre _as demandadas ndo é exorbitante nem

desproporcional aos danos sofridos pela parte agravada, que,

conforme consta no acérddo, teve o nome incluido no cadastro de

protecdo ao crédito por protesto indevido do titulo.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.”

(Agravo interno no Agravo em Recurso Especial n® 1457019 / PB — Relator
Ministro RAUL ARAUJO — QUARTA TURMA — Julgamento em 29/10/2019)

(grifou-se)

O quantum indenizat6rio, a partir do precedente supracitado, em
favor da pessoa juridica que teve o nome indevidamente protestado foi fixado o
montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a titulo de danos extrapatrimoniais.

Tomando o referido julgado como base, verifica-se que o0 caso
sob exame cuidou de violagéo do direito ao nome em escala nacional, quando
todas as cameras das grandes midias acompanham o mais relevante torneio de

futebol ocorrido no Brasil nos ultimos 50 anos.

Décima Quarta Camara Civel
Rua Dom Manuel, 37, 3° andar — Sala 318 — Lamina lll (E)
Centro — Rio de Janeiro/RJ — CEP 20021-315

42






v ‘ Poder Judiciario do Estado do Rio de Janeiro
Décima Quarta Camara Civel

PJER

Diante de todo o contexto até aqui delineado, tem-se que a verba
indenizatéria deve ser arbitrada no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), em atencgdo aos principios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em aplicacdo analdgica ao julgamento do Colendo Superior
Tribunal de Justica que fixou o termo inicial dos juros de mora, diante da violagao
da fase pré-contratual ser matéria afeta a propria relacéo contratual, fixo o termo

inicial dos juros a contar da citacdo e a corre¢cado monetaria do arbitramento.

XIl = Conclusao

Por fim, dou parcial provimento ao recurso, para julgar
procedente, em parte, os pedidos iniciais, ante a evidente e flagrante violacéo da
boa-fé na esfera pré-contratual, praticada pela Ré FIFA, que enseja o dever de

indenizar a titulo de danos materiais e morais.

Nota-se que os pedidos relativos ao ressarcimento das
despesas quanto as passagens, hospedagens e alimentacdo séo julgados
improcedentes, enquanto os danos materiais decorrente da utilizacdo do invento,
lucros cessantes pelos prejuizos de imagem e patrocinios e os danos morais
restam acolhidos, razdo pela qual tem-se que a autora/apelante sucumbiu em
parte minima dos pedidos, o0 que atrai a incidéncia do artigo 86, paragrafo Unico,
do Cdédigo de Processo Civil.

Destarte, imperiosa a reforma da r. sentenca.

Por todo o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do
recurso, NAO CONHECER das preliminares suscitadas em sede de
contrarrazdes, REJEITAR a prejudicial de mérito referente ao fenbmeno da
prescricdo trienal e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar
procedente, em parte, o pedido inicial, de modo a condenar a ré/apelada (i) ao
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pagamento de indenizacdo por danos materiais, cujo quantum sera apurado em
sede de liguidacdo de sentenca, referente a utilizacdo das latas de spray de
barreira, no territdério nacional, a contar de 23/05/2012, até a data em que se
findar a exclusividade da patente em territério nacional, incluindo todas as
competicbes organizadas pela FIFA, bem como pelas demais organizacfes
hierarquicamente subordinadas (CONMEBOL, CBF e FederagGes Estaduais),
exclusivamente nas partidas de futebol oficiais realizadas no territério nacional,
bem como os valores que a parte autora deixou de auferir mediante patrocinio e
aparicdes nas midias em decorréncia da omissao da marca da autora na Copa
do Mundo de 2014, com termo inicial dos juros de mora a contar da citagcéo e
atualizacdo monetaria a contar do efetivo prejuizo; (i) ao pagamento de
indenizacao por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
cujo termo inicial dos juros se conta a partir da citacao e da atualizacdo monetaria
a partir da data do arbitramento; e, por fim, no que tange as despesas
processuais e honorarios advocaticios, a sucumbéncia em parte minima da parte
apelante atrai o disposto no artigo 86, paragrafo unico, do Codigo de Processo
Civil, de forma que condeno a ré/apelada ao pagamento, por inteiro, das
despesas processuais e honorarios advocaticios em favor dos patronos da parte
adversa, no percentual de 10% sobre o valor da condenagao, nos termos do

artigo 85, paragrafo segundo, do Cdadigo de Processo Civil.

Sem fixacdo de honorarios advocaticios recursais, na esteira do
entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justica®.

Rio de Janeiro, na data da Sesséo de Julgamento.

Desembargador FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO

Relator

® EDcl no REsp 1746789/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
01/10/2018, DJe 03/10/2018.
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