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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

RECURSO ESPECIAL N° 2143010 - SP (2024/0165710-0)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BOAS CUEVA
RECORRENTE : UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADOS : VIRGINIA VERIDIANA BARBOSA GARCIA - SP155190

TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
RECORRIDO : FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL
ADVOGADOS : ADRIANA FELIPE CAPITANI CABOCLO - SP157931
ADRIANO AUGUSTO LOPES DE FRANCISCO - SP204757
RICARDO DI GIAIMO CABOCLO - SP183740

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL E DIREITO MARCARIO. ACAO
DE OBRIGACAO DE FAZER, DE INDENIZACAO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSACAO DE DANOS MORAIS. CONCURSO. "GATA DO
PAULISTAQ". BASE DE DADOS. PROTECAO. ART. 7°, XIII, DA LEI N° 9.610
/1998. ESFORCO CRIATIVO. ORIGINALIDADE. CASO CONCRETO.
PRESENCA. UTILIZACAO. TERCEIRO. DOUTRINA. INTERPRETACAO
CONSISTENTE. REGRA DOS TRES PASSOS. ART. 46, VIII, DA LEI N° 9.610
/1998. REQUISITOS. HIPOTESE DOS AUTOS. SATISFAC,AO USsoO
LEGITIMO. CONFIGURACAO. PROTECAO DA MARCA. DISCIPLINA
DISTINTA. INTEGRIDADE MATERIAL E REPUTACAO. ARTS. 130, III, E
132, IV, DA LEI N° 9.279/1996. VEICULACAO. MIDIA. PREJUIZO MORAL
OU MATERIAL. AUSENCIA.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) houve negativa de
prestacao jurisdicional, (ii) a selecao das candidatas e sua correlacao com o
escudo de cada clube configura base de dados e obra intelectual sujeita a
protecao da Lei de Direitos Autorais, (iii) o contexto em que ocorreu a
utilizacao da base de dados e da marca caracteriza ofensa aos direitos
autorais e industriais e (iv) foi correta a fixacdo do termo inicial da fluéncia
dos juros de mora.

2. Para efeitos de bases de dados nao utilitarias, um banco de dados, para
ser protegido como obra intelectual, deve possuir originalidade, isto &, a
selecdo e a organizacdo das informacdes devem representar uma certa
criacao ou esforco criativo, correspondente a arranjo Unico ou a um
método proprio de organizacdo, ndo bastando que ocorra mera coleta ou
compilacao de dados.

3. No presente caso, o concurso promovido pela recorrida possui
caracteristicas de originalidade e de esforco criativo, porquanto houve a
selecao de modelos e a associacao das participantes aos clubes de futebol
federados de forma inovadora e nao pautada em elementos comuns ou
preexistentes, merecendo, assim, a protecao do direito autoral.

4. Os direitos de autor submetem-se a um paradoxo ou binémio, pois a
tutela legal desses direitos cumpre o objetivo, de um lado, de proteger os
interesses materiais e morais dos titulares dos direitos autorais, com vistas
a fomentar a producao intelectual e cientifica, e, do outro, de permitir
0 acesso a obras protegidas, em atencao ao interesse publico do direito de
disponibilidade de cultura e conhecimento, o que delimita a funcao social
desses direitos.

5. Na linha da Doutrina da Interpretacdao Consistente (Doctrine of
Consistent Interpretation), o Teste dos Trés Passos (three steps test) define o
alcance das limitacoes do direito do autor e sua aplicacido em cada caso
concreto, resultando em uma conclusao a respeito do uso legitimo (fair use)
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e do ilegitimo (unfair use), definindo critérios para determinar o equilibrio
entre os direitos dos titulares e as necessidades e interesses dos usuarios.
6. Os requisitos do uso legitimo previsto no art. 46, VIII, da Lei n® 9.610
/1998 sao os de que: (a) a reproducao dos trechos ndo seja o objetivo
principal da obra subsequente, (b) ndo haja prejuizo a exploracdo normal
da obra reproduzida e (c) inexista dano aos legitimos interesses do autor.

7. Quanto ao primeiro desses requisitos, a jurisprudéncia desta Corte
distingue o objetivo principal do uso com natureza acessoéria na auséncia
do carater de completude, pois o que a legislacdo veda é a reproducao de
obra substancialmente semelhante a outra obra preexistente.

8. Em relacao aos demais, o conflito com a exploracao comercial foi
identificado com o desestimulo a aquisicdo da obra reproduzida e o
prejuizo aos legitimos interesses do autor no incontroverso objetivo de
lucro na comercializacdo da obra alheia.

9. Na espécie, a utilizacao da base de dados do concurso promovido pela
recorrida supera o teste dos trés passos, constituindo, assim, modalidade
de fair use do direito autoral, a prescindir de autorizacao do titular dos
direitos e da correspondente remuneracao pela utilizacao da obra.

10. Em regra, a protecdo dada pelo direito autoral, tutelada pela Lei n°
9.610/1998, nao se confunde nem se estende a protecdo da marca, com
amparo na Lei n® 9.279/1996, pois cada uma dessas categorias tem seus
proprios institutos e bens juridicos protegidos, assim como suas
respectivas formas de tutela.

11. A protecdo da marca tem como caracteristica principal a defesa do seu
contetuildo econémico, vedando a violacao direta - por meio do uso colidente
de signo distintivo de determinado produto ou servico por outro empresario
em produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, com configuracao de
concorréncia desleal - e a violacao indireta - por meio do zelo por sua
integralidade e reputacao.

12. Embora o instituto da diluicao nao tenha sido expressamente adotado
pelo direito positivo patrio, o conceito da sua modalidade por mancha ou
obscurecimento (diluition by tarnishment) — no qual o uso da marca por

terceiro influencia negativamente na imagem da marca no mercado — pode
ser utilizado para individualizar o aproveitamento indevido do prestigio da
marca que configura o prejuizo moral ou material que enseja a faculdade
de zelar por sua integridade ou reputacao.

13. Na linha da previsao do art. 132, IV, da Lei n°® 9.279/1996, a
veiculacao ou exposicao de marcas de propriedade exclusiva em programas
televisivos e midias sociais é permitida, desde que néo fique caracterizado o
prejuizo moral ou material a marca ou ao seu titular.

14. Como a protecdo do direito de autor é distinta da protecdo da marca e,
estando ausente a prova de efetivo dano material ou moral pela mencéao a
marca da recorrida na publicacao de matéria na internet pela recorrente,
nao ha falar em violacédo ao uso da marca, na forma do art. 130, III, da Lei
n® 9.279/1996, como vislumbrado pelo Tribunal de origem.

15. Recurso especial provido.

ACORDAO

Vistos e relatados estes autos em que sado partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justica,
prosseguindo no julgamento, apdés o voto-vista divergente da Sra. Ministra Nancy
Andrighi, por maioria, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Votaram vencidas as Sras. Ministras Nancy Andrighi e Daniela
Teixeira que negavam provimento ao recurso. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro e
Humberto Martins (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasilia, 11 de junho de 2025.

Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA
Relator
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RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BOAS CUEVA
RECORRENTE : UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADOS : VIRGINIA VERIDIANA BARBOSA GARCIA - SP155190

TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
RECORRIDO : FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL
ADVOGADOS : ADRIANA FELIPE CAPITANI CABOCLO - SP157931
ADRIANO AUGUSTO LOPES DE FRANCISCO - SP204757
RICARDO DI GIAIMO CABOCLO - SP183740

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL E DIREITO MARCARIO. ACAO
DE OBRIGACAO DE FAZER, DE INDENIZACAO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSACAO DE DANOS MORAIS. CONCURSO. "GATA DO
PAULISTAQ". BASE DE DADOS. PROTECAO. ART. 7°, XIII, DA LEI N° 9.610
/1998. ESFORCO CRIATIVO. ORIGINALIDADE. CASO CONCRETO.
PRESENCA. UTILIZACAO. TERCEIRO. DOUTRINA. INTERPRETACAO
CONSISTENTE. REGRA DOS TRES PASSOS. ART. 46, VIII, DA LEI N° 9.610
/1998. REQUISITOS. HIPOTESE DOS AUTOS. SATISFAC,AO USsoO
LEGITIMO. CONFIGURACAO. PROTECAO DA MARCA. DISCIPLINA
DISTINTA. INTEGRIDADE MATERIAL E REPUTACAO. ARTS. 130, III, E
132, IV, DA LEI N° 9.279/1996. VEICULACAO. MIDIA. PREJUIZO MORAL
OU MATERIAL. AUSENCIA.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) houve negativa de
prestacao jurisdicional, (ii) a selecao das candidatas e sua correlacao com o
escudo de cada clube configura base de dados e obra intelectual sujeita a
protecao da Lei de Direitos Autorais, (iii) o contexto em que ocorreu a
utilizacao da base de dados e da marca caracteriza ofensa aos direitos
autorais e industriais e (iv) foi correta a fixacdo do termo inicial da fluéncia
dos juros de mora.

2. Para efeitos de bases de dados nao utilitarias, um banco de dados, para
ser protegido como obra intelectual, deve possuir originalidade, isto &, a
selecdo e a organizacdo das informacdes devem representar uma certa
criacao ou esforco criativo, correspondente a arranjo Unico ou a um
método proprio de organizacdo, ndo bastando que ocorra mera coleta ou
compilacao de dados.

3. No presente caso, o concurso promovido pela recorrida possui
caracteristicas de originalidade e de esforco criativo, porquanto houve a
selecao de modelos e a associacao das participantes aos clubes de futebol
federados de forma inovadora e nao pautada em elementos comuns ou
preexistentes, merecendo, assim, a protecao do direito autoral.

4. Os direitos de autor submetem-se a um paradoxo ou binémio, pois a
tutela legal desses direitos cumpre o objetivo, de um lado, de proteger os
interesses materiais e morais dos titulares dos direitos autorais, com vistas
a fomentar a producao intelectual e cientifica, e, do outro, de permitir
0 acesso a obras protegidas, em atencao ao interesse publico do direito de
disponibilidade de cultura e conhecimento, o que delimita a funcao social
desses direitos.

5. Na linha da Doutrina da Interpretacdao Consistente (Doctrine of
Consistent Interpretation), o Teste dos Trés Passos (three steps test) define o
alcance das limitacoes do direito do autor e sua aplicacido em cada caso
concreto, resultando em uma conclusao a respeito do uso legitimo (fair use)
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e do ilegitimo (unfair use), definindo critérios para determinar o equilibrio
entre os direitos dos titulares e as necessidades e interesses dos usuarios.
6. Os requisitos do uso legitimo previsto no art. 46, VIII, da Lei n® 9.610
/1998 sao os de que: (a) a reproducao dos trechos ndo seja o objetivo
principal da obra subsequente, (b) ndo haja prejuizo a exploracdo normal
da obra reproduzida e (c) inexista dano aos legitimos interesses do autor.

7. Quanto ao primeiro desses requisitos, a jurisprudéncia desta Corte
distingue o objetivo principal do uso com natureza acessoéria na auséncia
do carater de completude, pois o que a legislacdo veda é a reproducao de
obra substancialmente semelhante a outra obra preexistente.

8. Em relacao aos demais, o conflito com a exploracao comercial foi
identificado com o desestimulo a aquisicdo da obra reproduzida e o
prejuizo aos legitimos interesses do autor no incontroverso objetivo de
lucro na comercializacdo da obra alheia.

9. Na espécie, a utilizacao da base de dados do concurso promovido pela
recorrida supera o teste dos trés passos, constituindo, assim, modalidade
de fair use do direito autoral, a prescindir de autorizacao do titular dos
direitos e da correspondente remuneracao pela utilizacao da obra.

10. Em regra, a protecdo dada pelo direito autoral, tutelada pela Lei n°
9.610/1998, nao se confunde nem se estende a protecdo da marca, com
amparo na Lei n® 9.279/1996, pois cada uma dessas categorias tem seus
proprios institutos e bens juridicos protegidos, assim como suas
respectivas formas de tutela.

11. A protecdo da marca tem como caracteristica principal a defesa do seu
contetuildo econémico, vedando a violacao direta - por meio do uso colidente
de signo distintivo de determinado produto ou servico por outro empresario
em produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, com configuracao de
concorréncia desleal - e a violacao indireta - por meio do zelo por sua
integralidade e reputacao.

12. Embora o instituto da diluicao nao tenha sido expressamente adotado
pelo direito positivo patrio, o conceito da sua modalidade por mancha ou
obscurecimento (diluition by tarnishment) — no qual o uso da marca por

terceiro influencia negativamente na imagem da marca no mercado — pode
ser utilizado para individualizar o aproveitamento indevido do prestigio da
marca que configura o prejuizo moral ou material que enseja a faculdade
de zelar por sua integridade ou reputacao.

13. Na linha da previsao do art. 132, IV, da Lei n°® 9.279/1996, a
veiculacao ou exposicao de marcas de propriedade exclusiva em programas
televisivos e midias sociais é permitida, desde que néo fique caracterizado o
prejuizo moral ou material a marca ou ao seu titular.

14. Como a protecdo do direito de autor é distinta da protecdo da marca e,
estando ausente a prova de efetivo dano material ou moral pela mencéao a
marca da recorrida na publicacao de matéria na internet pela recorrente,
nao ha falar em violacédo ao uso da marca, na forma do art. 130, III, da Lei
n® 9.279/1996, como vislumbrado pelo Tribunal de origem.

15. Recurso especial provido.

RELATORIO

Trata-se de recurso especial interposto por UNIVERSO ONLINE S.A., com
fundamento no artigo 105, inciso III, alineas "a" e "c", da Constituicdo Federal, contra
o acordao proferido pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo.

Noticiam os autos que a FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL ajuizou
acdo de compensacao de danos morais e indenizacdo de danos materiais, alegando
que a recorrente, com aproveitamento econdémico abusivo, utilizou-se dos seus direitos
autorais relativos ao conteudo do concurso "gata do paulistao 2011" e da marca
registrada correlacionada, reproduzindo, divulgando e transmitindo, em seu site e nas
redes sociais existentes a época, imagens das candidatas, sem autorizacdo expressa, a
configurar concurso paralelo.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial,
entendendo que, apesar de ter ocorrido "o uso indevido de imagens realizada pelo Réu,
associando as participantes aos mesmos clubes de futebol do concurso promovido pelo
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Autor [...] nada se comprovou que o Réu denegriu a marca 'gata do paulistao’,
tampouco que 'incentivou a vulgarizacao do conteudo do concurso" (e-STJ, fl.
838, grifou-se), nem houve prova de prejuizo a titulo de lucros cessantes, dada a falta
de relacdo de causalidade, pois "nao ha como se afirmar que os mesmos 74.540
internautas que visitaram a pagina do Réu até o dia 2/3/2011, deixaram de
visitar a oficial do Autor, ou, ainda, votar na do Autor" (e-STJ, fls. 838/839,
grifou-se).

Irresignada, a autora interpos recurso de apelacdao no Tribunal de Justica
do Estado de Sao Paulo, o qual foi parcialmente provido, por maioria de votos. O
acordao recebeu a seguinte ementa:

"Acdo de Indenizacdo por dano material e moral. Concurso Gata paulistdo

2011. Reproducgao divulgacdo e transmissao de imagens e informacdo do

concurso, sem autoriza¢do do autor. Indevido compartilhamento do banco de

dados do concurso. Violagdo aos direitos autorais. Contrafacdo perpetrada
pela ré. Danos material e moral devidos. Apura¢do em liquidagdo. Recurso

parcialmente provido, nos termos expostos." (e-STJ, fl. 939).

Os embargos de declaracdo opostos foram acolhidos em parte, apenas para
fixar o termo inicial dos juros e da correcao monetaria a partir da data da violacao (fls.
970/973).

No especial, a recorrente aponta a afronta dos seguintes dispositivos legais,
com as respectivas teses:

a) arts. 489, Il e IV, e 1.022 do Codigo de Processo Civil de 2015 (CPC
/2015), sustentando a nulidade do acérdao proferido em embargos declaratérios por
negativa de prestacdo jurisdicional, ja que o Tribunal de origem deixou de se
manifestar acerca de aspectos relevantes da demanda suscitados na peticao recursal;

b) art. 7°, XIII, da Lei n® 9.610/1998, argumentando que a protecao do
direito autoral somente existe quando presentes os requisitos exigidos pela legislacao
para a protecao da obra, os quais, especificamente em relacdo ao uso de banco de
dados, refletem-se na existéncia de originalidade e de criacao intelectual, esta revelada
pela organizacao ou disposicdao do contetido, inexistentes na espécie, pois o banco de
dados da recorrida constitui-se em mera compilacdo das imagens, nomes de times e
nomes das candidatas;

c) arts. 188 do Codigo Civil, 132, IV, da Lei n® 9.279/1996 e 46, VIII, da Lei
n°® 9.610/1998, afirmando que as imagens das candidatas e a marca da recorrida
foram por ela amplamente divulgadas e que o regular exercicio de atividade de
imprensa autoriza a reproducao, com conteudo jornalistico e inovador, de fotografias
de participantes de concurso de beleza e da marca pertencente a recorrida,
notadamente por nao lhe causar prejuizo, e

d) dissidio jurisprudencial em relacdo ao termo inicial da fluéncia de
correcao monetaria sobre a compensacao dos danos morais.

Busca, ao final, o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade
do julgado recorrido, por auséncia de fundamentacdo; para que sejam julgados
improcedentes os pedidos da acdo ou para que, subsidiariamente, seja modificado o
termo inicial da fluéncia da correcido monetaria sobre o valor da compensacao dos
danos morais.

Sem contrarrazoes, o recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls.
1.132/1.133).
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E o relatoério.
VOTO

1. SINTESE DA DEMANDA

Trata-se, na origem, de acdo de obrigacdo de fazer cumulada com
indenizacao de danos materiais e compensacdo de danos morais ajuizada pela
FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL contra UNIVERSO ONLINE S.A., questionando
a reproducao, divulgacao e transmissao das imagens das candidatas do concurso e da
respectiva marca, "gata do paulistdo 2011", ao publico em geral, bem como o
compartilhamento desse banco de dados com diversas redes sociais, além da
promocao de um "concurso paralelo" no site da ré, ora recorrente, configurando copia
do site e do concurso.

Apoés a realizacao de pericia e a apresentacado de laudo divergente pelo réu,
foi proferida a sentenca de improcedéncia dos pedidos, ao fundamento de que, apesar
do uso indevido de imagens, associando as participantes aos mesmos clubes de
futebol do concurso promovido pelo autor, conforme ficou demonstrado no laudo
pericial, nao foram evidenciados os danos morais, dada a auséncia de provas de danos
a marca, a reputacdo ou a imagem da autora, tampouco os materiais, por falta de
provas de ocorréncia de lucros cessantes.

A sentenca foi reformada pelo Tribunal de origem por maioria, que, nos

termos do voto vencedor, concluiu que:

"l...] estad demonstrado n@o sé6 a violacao de direito autoral
decorrente da utilizacao indevida de sua base de dados, deflagrada
pelo aproveitamento da mesma selecao das candidatas e o seu
compartilhamento tendo por consequéncia o uso indevido da imagem das
participantes (e cuja reproducdo 'on une' detinha a exclusividade por
contrato) do concurso realizado pela apelante, mas também a
concorréncia desleal, inclusive pela utilizacao da marca nominativa

"Gata do Paulistao’, (ja depositada no INPI anteriormente a violagdo) (fls.
500).” (e-STJ, fl. 942, grifou-se).

Foi registrado, ademais, em voto vogal, que:

"Em que pese a ré consignar que ndo se tratou de concurso
paralelo, mas, sim, de enquete com cunho jornalistico, tal ndo é o que
exsurge dos autos.

Embora a ré tenha, efetivamente, em 01/02/2011 divulgado
matéria intitulada 'Concurso de musas do Paulistdo retne fas de Ronaldo e
psicéloga’, a fl. 398, ndo foi s6 o que fez. Tenho que ficou cabalmente
demonstrado que, para além de uma matéria sobre o evento da
Federacao, lancou concurso paralelo, de mesma finalidade (escolha
da 'gata’), fazendo, como afirmado pela autora, uso desautorizado de
sua base de dados.

Chamar de 'enquete’, 'pesquisa’ ou 'consulta’ ndo muda o fato de
que a ré organizou 'evento online//brincadeira interativa’', de idéntico
formato em relacao aquele criado pela ré, permitindo idéntica
participacdo do internauta, indiferente haver, ou ndo, premiac¢do, ao final,
para a garota vencedora. Alias, toda a pagina de votacdo, fotos e
informacoes sobre as garotas se reveste de carater jornalistico
nenhum, nao identificado qual seria o conteudo, ainda que banal,
comunicado ao publico geral.
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Ficou, sim, evidenciado o intuito da ré de gerar
movimentacao e trafego de usudrios em sua pagina, de uso de
competicao de autoria de outrem, o que, de fato, deve ser reprimido.

A mais, entendo ser absolutamente crivel que muitos usudrios da
rede votaram na 'enquete do UOL' crentes que assim estariam efetivamente
cumprindo com o objetivo de 'escolher a musa do Estadual’, tendo sido essa
a propaganda feita pela ré" (e-STJ, fls. 952-953).

O voto vencido consignou, por outro lado, que:

"l...] Ante o caso concreto, verifica-se que os apelados apenas
exerceram o seu legitimo direito de informacao e formularam enquete,
com fins jornalisticos, tal como ja fizeram com diversos outros programas
e concursos. Esse cardter foi evidenciado pela noticia colacionada a f1.398,
que deixa suficientemente claro que o concurso é de autoria da apelante.
Embora o perito indique a falta de referéncias expressas ao concurso, a
noticia veiculada pela apelada é clara em dizer: |...) o concurso Gata
do Paulistao, organizado pela propria Federacao Paulista de Futebol
(...)' (f1.398), Assim contrariado, o entendimento do 'expert' ndo serd
seguido.

Além da prépria noticia, acrescenta-se que ndo foi determinada
qualquer premiagdo pelo apelado, o que torna impossivel identificar que
se trata de um 'concurso paralelo' aquele fomentado pela Federacao
Paulista de Futebol, apesar da utilizacdGo do mesmo nome e de fotos das
candidatas. Com isso, ndo ha elementos bastantes para caracterizar efetivo
'‘concurso paralelo’, sendo que nem mesmo a possibilidade de
compartilhamentos causa lesdo, haja vista a caracteristica e dindmica das
interacoées eletrénicas atualmente.

Demais, o registro do titulo 'Gatas do Paulistdo' foi apenas
requerido no INPI (fls.92/93), o que ainda ndo a protege. Ainda assim, nos
termos do artigo 124, VI da lei 9279/96, como a expressGo é comum e
incapaz de retratar a originalidade do concurso, tal pedido sequer
seria deferido. Tampouco a contrafacdo se faz presente. A requerida possui
outras diversas enquetes, sobre os mais variados assuntos, de modo que o
consumidor ndo é ludibriado a ponto de acreditar que seu voto na
pagina da apelada faz parte do concurso. Portanto, também ndo had
como inferir possivel desvio de internautas, até porque a titularidade do
concurso foi devidamente informada na noticia.” (e-STJ, fls. 949-950).

Sobreveio, entao, o recurso especial.

2. DO PROPOSITO DO PRESENTE RECURSO ESPECIAL

A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) houve negativa de
prestacao jurisdicional, (ii) a selecao das candidatas e sua correlacdo com o escudo de
cada clube configura base de dados e obra intelectual sujeita a protecao da Lei de
Direitos Autorais, (iii) o contexto em que ocorreu a utilizacdo da base de dados e da
marca caracteriza ofensa aos direitos autorais e industriais e (iv) foi correta a fixacao
do termo inicial da fluéncia dos juros de mora.

O recurso merece prosperar.

3. BANCO DE DADOS E PROTECAO DE BASE DE DADOS
Segundo o artigo 5° do Tratado Internet OMPI relativo ao Direito de Autor
(WCT), as compilacoes de dados (ou bases de dados) sdo protegidas "em razdo da

selecdo ou disposicdo de seus contetidos constituam criacoes de carater intelectual”,
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sendo que essa protecao "nao abarca os dados ou materiais em si mesmos e se
entende sem prejuizo de qualquer direito de autor que subsista aos dados ou materiais
contidos na compilag¢dao” (grifou-se).

Na mesma linha, o inciso XIII do art. 7° da Lei n® 9.610/1998 suprimiu do
texto legal anterior (art. 7° da Lei n° 5.988/1973) as seguintes especificacdes:
"seletas", "compéndios", "jornais", 'revistas", "coletaneas de textos legais", "de
despachos", "de decisdoes ou de pareceres administrativos, parlamentares ou
judiciais" e acrescentou a expressao "base de dados e outras obras".

A delimitacdo do direito protegido encontra-se, ademais, estabelecida no
art. 87, caput, da mesma lei, correspondendo, tdo somente "a forma de expressado da
estrutura da referida base", ndo as obras que a integram, o que significa dizer que as
obras que constem daquela compilacdo continuam a ser protegidas pelo regime de
direito autoral normal, sem necessidade de sobreposicdo com a protecdo destinada ao
banco de dados em si.

Quanto ao tema, infere-se da doutrina que:

"Dados sdo factos isolados, representacées ndo estruturadas que
poderdo ou ndo ser pertinentes ou tteis numa determinada situacdo. Por
outras palavras, sdo apenas elementos ou valores discretos que
isoladamente ndo tem qualquer utilidade e cuja simples posse ndo assegura
a obtencdo de quaisquer beneficios. Embora significativamente diferentes,
dados e informacgdo estdo directamente relacionados. A sua ligacdo é similar
a relacdo entre matéria-prima e o produto final obtido a partir da mesma, ou
seja, os dados nao sao informacado até que sejam processados e
organizados de modo a possibilitar a sua compreensao e utilizacao”
(VARAJAO, Joao Eduardo Quintela — A Arquitectura da gestao de sistemas
de informacao. Lisboa: FCA - Editora de Informatica, 1998, p. 44 e 45,
grifou-se).

Das citadas disposicoes legais, extrai-se que, para efeitos de bases de dados
nao utilitarias — isto é, nao definidas a partir da sua ligacdo com uma utilidade
material direta (BITTAR, C. A. Direito de Autor. 4* ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitaria, 2008), como sao os bancos de dados digitais e o software de
computador —, um banco de dados, para ser protegido como obra intelectual, deve
possuir originalidade: a selecao e a organizacdo das informacdes devem representar
uma certa criacdo ou esforgo criativo, correspondente a arranjo tinico ou a um método
proprio de organizacao, nao bastando que ocorra mera coleta ou compilacao de dados.

Portanto, no processo criativo que envolve a elaboracdo de uma base de
dados, como a escolha dos dados, a maneira como sao agrupados ou dispostos, é o
que justifica a protecao autoral.

A originalidade pode, portanto, ser entendida como a existéncia de um
conteudo pessoal minimo que va além de uma simples questao de tempo ou esforco
despendido, definido pela forma com que a selecdo ou a disposicao do conteudo da
base de dados representem uma criacao intelectual do seu autor.

A originalidade, apesar de relacionar-se a novidade, nao exige que ela seja
absoluta, por estar a obra sempre baseada em alguma criacado prévia. Esse critério se
baseia, portanto, na "distinguibilidade", segundo a qual o carater original nao pode ser
banal ou comum, devendo trazer algo novo, por si s6, de forma a ser inconfundivel
com outras obras do mesmo género.
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Realmente, conforme leciona Denis Borges Barbosa, citando Newton
Silveira:

"Constata-se que ao longo do tempo desenvolveu-se o consenso de
que é necessario que a criacdo protegida pelo Direito de Autor néao
seja banal ou comum, embora nao se deva avaliar o mérito da obra
ou exigir um grau de aporte intelectual expressivo. Hd um requisito de
minima criatividade, um distanciamento minimo além da simples novidade
(ou seja, de que o objeto ndo pode ser copia de outro ja existente).” (Direito
de Autor: Questdes fundamentais de direito de autor, Disponivel em:
https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/questes-fundamentais-de-
direito-de-autor-livro-reviso-final-2-1.pdf, p. 222, grifou-se).

Desse modo, possuindo a base de dados esse elemento minimo de grau
criativo relativo a selecao ou a disposicao do conteudo, ela merecera a protecao legal
da exclusividade do seu autor.

3.1. DA HIPOTESE DOS AUTOS

No presente caso, conforme se extrai da moldura fatica do acordao
recorrido, o concurso promovido pela recorrida possui caracteristicas de originalidade
e de esforco criativo, porquanto houve a selecao de modelos e a associacdao das
participantes aos clubes de futebol federados de forma inovadora e nao pautada em
elementos comuns ou preexistentes.

E o que se extrai da manifestacao do perito, assim enunciada:

"O portal do uol promoveu uma eleicdo da gata do paulistéo
utilizando-se das mesmas imagens das participantes do concurso promovido
pela requerente e também se utilizando da marca nominativa 'Gata do
Paulistdo' de titularidade da requerente.

(...) a eleicdo promovida pelo requerido também associou as
participantes aos mesmos clubes de futebol do concurso promovido pelo
requerente, apresentando aos seus internautas as mesmas informagées
pessoais referentes a cada participante (f1.500)." (e-STJ, fl. 943).

A partir desses elementos, verifica-se que a selecdo ou a disposicao das
modelos em associacao aos clubes de futebol teve conteiddo minimo de originalidade,
pois nao se refere a mera reproducdo de preexistente selecao de concursos ja
realizados, correspondendo a arranjo Unico ou a um meétodo proprio de organizacao,
distinguivel de outras obras do mesmo género, ndo configurando mera compilacéo,
contrariamente ao que alega a recorrente, nas suas razoes do especial.

Assim, como a selecdo, organizacao ou disposicdo de seu conteudo do
concurso promovido pela recorrida possui originalidade, trata-se de uma criacao
intelectual protegida, razdo pela qual a pretensao de afastamento da protecdo autoral

a referida base de dados nao merece prosperar.

4. DIREITOS DE AUTOR, SUA PROTECAO E O ACESSO PUBLICO A
OBRAS PROTEGIDAS

Os direitos autorais, embora inscritos no ambito da propriedade intelectual,
apresentam caracteristicas distintas daquelas presentes nos direitos de propriedade
industrial, a comecar pelo fato de serem adquiridos no simples ato de criacdo, nao
dependendo de nenhuma espécie de registro — que, se vier a ocorrer, detera carater

meramente facultativo e assecuratorio.
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Os direitos de autor se submetem, também, a um paradoxo ou binémio,
pois a tutela legal desses direitos cumpre o objetivo, de um lado, de proteger os
interesses materiais e morais dos titulares dos direitos autorais, com vistas a
fomentar a producao intelectual e cientifica, e, do outro, de permitir o acesso a obras
protegidas, em atencao ao interesse publico do direito de disponibilidade de cultura e
conhecimento, o que delimita a funcao social desses direitos.

A luz do interesse do autor, a protecdo dos direitos autorais é garantida por
meio da exclusividade e tem em foco o aspecto patrimonial, permitindo aos titulares,
com a negociabilidade, possibilitar o ingresso da obra em circulacdo, por vontade do
autor, a fim de que possa receber os proventos gerados por seus usos. A essa
exclusividade, corresponde a prerrogativa de poder impedir, isto €, um poder de
interditar a utilizacdo ou a divulgacdo indevida da obra.

A exclusividade tem como caracteristica principal a complementariedade,
pois, de um lado, ela estimula a inovacao, por intermédio do bloqueio de atividades de
apropriacao de obras protegidas, e por outro lado, permite a exploracao, possibilitando
aos autores extrair beneficios financeiros por seus esforcos e divulgacdo de seus
trabalhos ao publico, de modo que, sob o prisma do autor, a protecdo da propriedade
intelectual cumpre o papel de assegurar continuo incentivo econémico a inovacao.

Como afirmei nos autos do REsp n® 2.152.321/SP, para proteger os bens
juridicos nela tutelados, a Lei de Direitos Autorais (Lei n°® 9.610/1998) atribui
responsabilidade civil a quem fraudulentamente reproduz, divulga ou de qualquer
forma utiliza obra de titularidade de outrem; a quem editar obra literaria, artistica ou
cientifica; ou a quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em
deposito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de
vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para
outrem (REsp n°® 2.152.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira
Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

4.1. A HARMONIZACAO DA LEGISLACAO NACIONAL AO SISTEMA
INTERNACIONAL, A DOUTRINA DA INTERPRETAQAO CONSISTENTE E A REGRA
DOS TRES PASSOS

O direito de exclusividade €, entretanto, intrinsecamente limitado pela sua
funcao social, de modo que o ambito de protecdo efetiva do direito a propriedade
autoral ressai apos a consideracao das limitacoes contidas nos arts. 46, 47 e 48 da Lei
9.610/1998, interpretadas e aplicadas de acordo com os direitos e garantias
fundamentais.

Por esse motivo, valores como a cultura, a ciéncia, a intimidade, a
privacidade, a familia, o desenvolvimento nacional, a liberdade de imprensa, de
religido e de culto devem ser considerados quando da conformacao do direito a
propriedade autoral.

O objetivo ultimo do direito de autor ndo é assegurar a riqueza material do
titular do direito, mas, sim, promover a criatividade intelectual e o enriquecimento
cultural da sociedade (UNCTAD - ICTSD. Resource Book on TRIPS and Development.
Cambridge: Cambridge University Press, 2005, , p. 196, Disponivel em:

Documento eletrénico VDA48129460 assinado eletronicamente nos termos do Art.12 §2° inciso Il da Lei 11.419/2006
Signatario(a): RICARDO VILLAS BOAS CUEVA Assinado em: 11/06/2025 15:00:15
Codigo de Controle do Documento: 908a4b8d-d204-49e0-aa58-ea7dda484834



https://unctad.org/system/files /official-document/ictsd2005d1_en.pdf), de modo
que, ainda sob essa razao, a excecao ao uso exclusivo dos direitos de autor deve

se limitar ao que é estritamente necessario ao interesse publico.

Nessa linha, a Doutrina da Interpretacao Consistente (Doctrine of Consistent
Interpretation) — que € uma regra de hermenéutica de normas legais nacionais em
consonancia com a legislacdo internacional, permitindo a harmonia entre o sistema
juridico nacional e o internacional — se utiliza do Teste dos Trés Passos (three steps test
) para definir o alcance das limitacoées do direito do autor e sua aplicacao em cada
caso concreto.

O fundamento do Teste dos Trés Passos € o de impedir que as obras
reproduzidas sob os auspicios das limitagcdes aos direitos autorais entrem em
competicao, direta ou indireta, com a obra introduzida no mercado diretamente ou
com o consentimento do titular de direitos autorais.

Assim, o resultado da aplicacdo do teste dos trés passos resulta em uma
conclusao a respeito do uso legitimo (fair use) e do ilegitimo (unfair use): em outras
palavras, define critérios para determinar o equilibrio entre os direitos dos titulares e
as necessidades e interesses dos usuarios, de modo que o uso ilegitimo é aquele que
nao supera o mencionado teste dos trés passos.

Em sintese ainda mais apertada e em ultima analise, o unfair use decorre
de uma injustificada limitacdo dos beneficios financeiros que o titular do direito
autoral poderia razoavelmente obter com a exploracao da sua obra (Maristela Basso.
As excecoes e limitacoes aos direitos do autor e a observancia da regra do teste dos
trés passos (three-step-test), In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de
Sao Paulo v. 102 p. 493 - 503 jan./dez. 2007).

Por outro lado, segundo a licao de Maristela Basso, acolhida por esta
Terceira Turma no julgamento do REsp n° 964.404/ES, de acordo com a denominada
"regra do teste dos trés passos ('three step test')", a reproducdo nao autorizada de
obras de terceiros € admitida, por ser justificada, nas seguintes hipoteses: "(a) em
certos casos especiais; (b) que ndo conflitem com a exploracdo comercial normal da obra;
(c) ndo prejudiquem injustificadamente os legitimos interesses do autor”. (REsp
n°® 964.404/ES, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado
em 15/3/2011, DJe de 23/5/2011).

Também nesse sentido, julgado mais recente desta Corte: REsp
n°® 2.008.122/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
22/8/2023, DJe de 28/8/2023.

4.2. DA REPRODUCAO DE TRECHOS DE OBRAS PREEXISTENTES

Quanto aos usos legitimos de obra intelectual, segundo a previsao expressa
do art. 46, VIII, da Lei n°® 9.610/1998, é permitida a "reproducdo, em quaisquer obras,
de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral,
quando de artes pldsticas, sempre que a reproducdo em Si ndo seja o objetivo principal
da obra nova e que ndo prejudique a exploragdo normal da obra reproduzida nem cause
um prejuizo injustificado aos legitimos interesses dos autores".
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Os requisitos para esse uso dos direitos autorais sdo, portanto: (a) que a
reproducao dos trechos nao seja o objetivo principal da obra subsequente, (b) que nao
haja prejuizo a exploracao normal da obra reproduzida e (c) inexista dano aos
legitimos interesses do autor.

Quanto ao primeiro desses requisitos, a jurisprudéncia desta Corte
distingue o objetivo principal do uso com natureza acessoria na auséncia do carater
de completude, pois o que a legislacado veda é a reproducao de obra substancialmente
semelhante a outra obra preexistente.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARACAO NO RECURSO
ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. ACAO DE INDENIZACAO. ESCULTURAS
UTILIZADAS EM FILME PUBLICITARIO COMO MEROS COMPONENTES DE
CENARIO. EXPOSICAO DE PEQUENOS TRECHOS DA OBRA.
POSSIBILIDADE. CARATER ACESSORIO. INEXISTENCIA DE PREJUIZO
INJUSTIFICADO AO AUTOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A reprodug¢do de pequenos trechos de obras preexistentes ndo constitui
ofensa aos direitos autorais quando a reprodu¢do em si ndo seja o objetivo
principal da obra nova, ndo prejudique a exploragcdo normal daquela
reproduzida, nem cause prejuizo injustificado aos legitimos interesses dos
autores (art. 46, VIII, da Lei 9.610/1998).

2. Na hipétese, a situacdo se enquadra na norma permissiva estabelecida
pela Lei 9.610/ 1998, tendo em vista que a exposicao das esculturas do
autor, para compor cenario de filme publicitario, configura pequenos
trechos, com natureza acessoria em relacao a obra principal, e que
ndo causou prejuizos injustificados ao autor.

3. Agravo interno desprovido.” (Agint nos EDcl no REsp n° 1.455.668/RJ,
relator Ministro Raul Aratjo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe
de 30/11/2022).

"RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE AUTOR. OBRA
MUSICAL. USO INDEVIDO. AUTORIZACAO PREVIA E EXPRESSA.
INEXISTENCIA. FONOGRAMA. TRECHO DA OBRA. NOME DE PROGRAMA
TELEVISIVO. DANOS PATRIMONIAIS. CARACTERIZACAO.

7. Os direitos de contetido patrimonial do autor estdo relacionados ao
aproveito econémico que poderd ser obtido com a explorag¢do comercial da
obra. Ha configuragdo de ato ilicito quando sua utiliza¢cdo ndo observa o
disposto no art. 29 da LDA.

8. A citacao de pequenos trechos de obras preexistentes nao
constituira ofensa aos direitos autorais desde que nao tenha carater
de completude nem prejudique a sua exploracdao, pelo titular do
direito, da obra reproduzida (art. 46, VIII, da LDA). Precedentes.

[..]" (REsp n® 1.704.189/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bbéas Cueva,
Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 19/10/2020).

"RECURSO_ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. ACAO INDENIZATORIA E DE
ABSTENCAO DE USO DE OBRA ARQUITETONICA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. FUNDAMENTACAO DEFICIENTE. SUMULA 284/STF. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PLAGIO DE PROJETO
ARQUITETONICO. PROVAS VALORADAS ADEQUADAMENTE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. UTILIZACAO INDEVIDA DE CONJUNTO-IMAGEM
(TRADE DRESS). INOCORRENCIA.

[..]

6- A reproducao de obra substancialmente semelhante a outra
preexistente é vedada pelo ordenamento juridico.

7- A Lei de Direitos Autorais, contudo, permite que sejam reproduzidos
pequenos trechos, ou mesmo a obra integral, sempre que a
reproducdo em si ndo seja o objetivo principal da obra nova e ndo
prejudique a exploragcdo normal da obra reproduzida ou cause prejuizo
injustificado aos legitimos interesses dos autores (art. 46, VIII).
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8- Hipétese em que a Corte de origem, soberana no exame do contetido fdtico-
probatério, apesar de reconhecer a identidade parcial de dois elementos
arquiteténicos - dentre os 19 analisados -, concluiu que eles traduzem
leituras singulares de concepg¢des comuns a arquitetura moderna, inserindo-
se no contexto de um projeto inteiramente diverso e que segue uma
linguagem de inspiracao propria, ndo causando confusdo no publico
consumidor.

9- Recurso especial ndo provido.” (REsp n® 1.645.574/SP, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de
16/2/2017).

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. USO DE TRECHO DA LETRA DA
OBRA MUSICAL DANCIN DAYS SEM AUTORIZACAO DO DETENTOR DOS
DIREITOS AUTORAIS EM PUBLICACAO DA REVISTA PLAYBOY. LIMITES
IMPOSTOS AO DIREITO AUTORAL. INDENIZACAO.

1. A reproducgdo de pequenos trechos de obras preexistentes apenas ndo
constitui ofensa aos direitos autorais quando a reproducao em si nao seja
o objetivo principal da obra nova, nao prejudique a exploracao
normal daquela reproduzida nem cause prejuizo injustificado aos
legitimos interesses dos autores (art. 46, VIII, da Lein. 9.610/1998).

2. A exploracdao comercial da obra e os meios em que ela ocorrera é direito
exclusivo do autor, como regra. A transcricdo de trecho musical em periédico
de forma ndo autorizada ndo caracteriza permissivo legal (fair use) que
excepcione o direito de exploracdo exclusiva pelo seu titular.

3. O caso dos autos ndo se enquadra nas normas permissivas estabelecidas
pela Lei n. 9.610/ 1998, tendo em vista que o refrdGo musical inserido no
ensaio fotogrdfico e de cunho erético - de forma indevida -, tem carater de
completude e nao de acessoriedade; e os titulares dos direitos
patrimoniais da obra vinham explorando-a comercialmente em
segmento mercadolégico diverso.

4. Recurso especial a que se nega provimento” (REsp 1.217.567/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em
07/05/2013, DJe 05/06/2013, grifou-se).

Quanto aos demais requisitos da incidéncia do mencionado inciso do art.
46 da Lei n°® 9.610/1998, essa permissao legal se equipara a aplicacdo da regra dos
trés passos, relativamente a falta de conflito com a exploracao comercial da obra e a
auséncia de prejuizo aos legitimos interesses do autor.

No que se refere ao conflito com a exploracdo comercial, a questao foi
identificada por esta Terceira Turma, no REsp n° 2.008.122/SP, com o desestimulo a
aquisicao da obra reproduzida, relacionada, naquele caso, ao fato de que "possuindo
acesso ao conteudo de seu interesse por meio do clipping, encontra-se desestimulado
a adquirir os jornais editados pela recorrente" (grifou-se), e, quanto ao prejuizo
aos legitimos interesses do autor, ao 'incontroverso objetivo de lucro” na
comercializacao de clipping de noticias (REsp n° 2.008.122/SP, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Cabe, ainda, registrar que, segundo o entendimento desta Corte, o rol do
art. 46 da Lei n°® 9.610/1998 é meramente exemplificativo e passivel de interpretacao
extensiva, o que decorre de uma leitura constitucional e internacional dos limites do
direito de autor.

A respeito do tema, a jurisprudéncia desta Terceira Turma adotou essa
orientacdo da natureza exemplificativa do rol do art. 46 da Lei n°® 9.610/1998,

asseverando que:

"RECURSO ESPECIAL. COBRANCA DE DIREITOS AUTORAIS. ESCRITORIO
CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO- ECAD. EXECUCOES
MUSICAIS E SONORIZACOES AMBIENTAIS. EVENTO REALIZADO EM

Documento eletrénico VDA48129460 assinado eletronicamente nos termos do Art.12 §2° inciso Il da Lei 11.419/2006
Signatario(a): RICARDO VILLAS BOAS CUEVA Assinado em: 11/06/2025 15:00:15
Codigo de Controle do Documento: 908a4b8d-d204-49e0-aa58-ea7dda484834



ESCOLA, SEM FINS LUCRATIVOS, COM ENTRADA GRATUITA E
FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE RELIGIOSA.

IIT - O ambito efetivo de protecdo do direito a propriedade autoral (art. 5°,
XXVII, da CF) surge somente apds a consideragdo das restriges e limitacoes
a ele opostas, devendo ser consideradas, como tais, as resultantes do
rol exemplificativo extraido dos enunciados dos artigos 46, 47 e 48
da Lei 9.610/98, interpretadas e aplicadas de acordo com os direitos

Sfundamentais.
[..]" (REsp n°® 964.404/ES, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em 15/3/2011, DJe de 23/5/2011, grifou-se).

4.3. DA HIPOTESE DOS AUTOS

No caso em exame, extrai-se da moldura fatica do acérdao recorrido, na
parte nao contrariada pela versdao dos votos vencedores, que o uso da base de dados
do concurso promovido pela recorrida envolveu criacdo intelectual, pois ocorreu em
contexto em que houve noticia com referéncia a autoria do concurso, o que evidencia
que a reproducao parcial da base de dados nao foi o objetivo principal da veiculacao
questionada.

E o que se infere dos seguintes excertos do voto vencido e da declaracdo de

voto:

"l...] Ante o caso concreto, verifica-se que os apelados apenas
exerceram o seu legitimo direito de informacdo e formularam enquete, com
fins jornalisticos, tal como ja fizeram com diversos outros programas e
concursos. Esse carater foi evidenciado pela noticia colacionada a f1.
398, que deixa suficientemente claro que o concurso é de autoria da
apelante. Embora o perito indique a falta de referéncias expressas ao
concurso, a noticia veiculada pela apelada é clara em dizer: (...) o concurso
Gata do Paulistdo, organizado pela prépria Federacdo Paulista de Futebol
(...)" (f1.398), Assim contrariado, o entendimento do ‘expert’ ndo serd seguido
." (e-STJ, fl. 949, grifou-se).

"Embora a ré tenha, efetivamente, em 01/02/2011 divulgado
matéria intitulada 'Concurso de musas do Paulistao reune fas de
Ronaldo e psicéloga’, a fl. 398, ndo foi s6 o que fez." (e-STJ, fl. 952,
grifou-se).

No que se refere aos demais requisitos da regra dos trés passos, observa-se
que, embora nao tenham sido averiguados expressamente pelo acérdao recorrido, nao
€ possivel vislumbrar o incontroverso intuito lucrativo, direito decorrente da
divulgacao parcial do banco de dados do concurso formulado pela recorrida, por se
tratar de acesso gratuito a pagina da recorrente na internet.

Tampouco fica evidenciado conflito com o uso comercial exclusivo da
recorrida, com o desestimulo a exploracdao do concurso por ela criado, porquanto,
ainda que a declaracado de voto tenha consignado a posicdo pessoal do julgador de que
"absolutamente crivel que muitos usuarios da rede votaram na 'enquete do UOL'
crentes que assim estariam efetivamente cumprindo com o objetivo de 'escolher a
musa do Estadual', tendo sido essa a propaganda feita pela ré" (e-STJ, fl. 953), nao se
aponta uma efetiva queda no uso do site da recorrida em virtude do uso do banco de
dados pela recorrente.

Assim, na espécie, a utilizacdo da parcela da base de dados da recorrida
supera o teste dos trés passos, constituindo, assim, modalidade de fair use do direito
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autoral, a prescindir de autorizacdo do titular dos direitos e da correspondente
remuneracao pela utilizacado da obra.
O recurso merece, portanto, no ponto, ser provido.

5. DA PROTECAO DA MARCA E A SUA CITACAO EM MIDIAS SOCIAIS

O género "propriedade intelectual" abrange a protecdo ao direito autoral
(direitos de autor, direitos conexos e programas de computador), a protecdo a
propriedade industrial (patentes de invencdo e de modelos de utilidade, marcas,
desenho industrial, indicacdo geografica e repressdo a concorréncia desleal) e a
protecao sui generis (cultivares, topografia de circuito integrado e conhecimento
tradicional).

Cada uma dessas categorias tem seus proprios institutos e bens juridicos
protegidos, assim como suas respectivas formas de tutela, de modo que seus conceitos
e abrangéncia nao se submetem a mesma disciplina. Portanto, em regra, a protecao
dada pelo direito autoral, tutelada pela Lei n° 9.610/1998, nao se confunde nem se
estende a protecao da marca, com amparo na Lei n® 9.279/1996.

Quanto ao tema, a marca integra o conjunto formado pelos signos
distintivos, correspondendo aquela que identifica um produto ou servico,
diferenciando-os de outro de diversa origem, idénticos, semelhantes ou afins,
conforme prevé o art. 123 da Lei n® 9.279/1996.

A protecao da marca tem, portanto, primordialmente, nitido conteudo
econdmico, pois, como pontua a doutrina, sdo as marcas que tornam a concorréncia
possivel, ao permitirem ao consumidor diferenciar as mercadorias e escolher a que

deseja, de modo que:

"Pela importdncia econémica da marca, por sua utilidade para os
consumidores e pelo estimulo que representa a livre concorréncia, o
legislador, a par de manter as normas que reprimem a concorréncia
desleal e punem os atos confusorios, conferiu a marca o status de
bem imaterial exclusivo - objeto de uma propriedade idéntica a
outorgada as obras do espirito —, status esse que decorre do registro
criado pela lei." (SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade
industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, titulo
de estabelecimento, abuso de patentes, 6. ed. Barueri: Manole, 2018. E-
book. p.22. ISBN 9788520457535. Disponivel em: https://stj.
minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788520457535/. Acesso em: 26
mar. 2025).

Assim, na forma da Lei n® 9.279/1996 e segundo Denis Borges Barbosa, o
direito exclusivo ao uso da marca traz como atributos o direito de usa-la e "de dela
tirar os frutos, inclusive mediante licenciamento, é direito de alienar o titulo, e de
defendé-lo contra quem o violar" (Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo I, 1% ed., 2*
tiragem, Rio de Janeiro: Lumen luris, 2013, p. 890). Por sua vez, nos termos do art.
130 da Lei n°® 9.279/1996, tem como consequéncia as faculdades de (i) ceder seu
registro ou pedido de registro, (ii) licenciar seu uso e (iii) zelar pela sua integridade
material ou reputacao.

Quanto a ultima dessas faculdades, a de zelar pela sua integralidade

material e reputacdo, ela nado tem ligacdo com a violacao direta (infringement) ao
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direito econoémico exclusivo do uso das marcas, correspondente ao uso colidente de
signo distintivo de determinado produto por outro empresario em produto ou servico
idéntico, semelhante ou afim, com configuracao de concorréncia desleal.

A fim de evidenciar o contetdo dessa outra modalidade de protecdo, cabe a
referéncia ao tratamento de marcas famosas — aquelas reconhecidamente reputadas
pelo publico em geral como fontes de bens ou servigos particularmente de qualidade —,
a respeito das quais a doutrina estrangeira identifica duas formas de violagcao que
independem da prova de uso colidente ou de confusdo do consumidor para atrair a
protecao a marca.

A primeira € a da diluicao por desfoque ou ofuscacao (diluition by blurring),
que consiste em diminuir a distincdo da marca mesmo que sem causar confusao no
consumidor - utilizando, por exemplo, a marca em um produto muito diferente e
menos famoso.

O segundo ocorre na diluicdo por mancha ou obscurecimento (diluition by
tarnishment), em que o uso da marca por terceiro influencia negativamente a imagem
da marca no mercado, o que pode ocorrer tanto pelo seu uso em produtos de baixa
qualidade, quanto pela mencao da marca em circunstancias negativas ou difamatorias.

Embora o instituto da diluicao nédo tenha sido expressamente adotado pelo
direito positivo patrio, o conceito da sua modalidade por mancha ou obscurecimento
pode ser utilizado para individualizar o aproveitamento indevido do prestigio da marca
que configura o prejuizo moral ou material que enseja a faculdade de zelar por sua
integridade ou reputacao.

Nessa linha, conforme ja afirmei na ocasiao do julgamento do REsp n°
1.913.043/RJ, o art. 132, IV, da Lei n° 9.279/1996 prevé essa exata limitacao ao
conteuido de protecdo da marca, pois, conforme o mencionado dispositivo, a veiculacao
de marcas de propriedade exclusiva em programas televisivos e midias sociais €&
permitida, desde que nao fique caracterizado o prejuizo moral ou material.

Consignei, a respeito, que:

"A par da propriedade exclusiva da denominac¢do e dos simbolos
de entidade de administracdo de pratica desportiva, nada impede, em
tese, a sua veiculacao em programas televisivos e em midias sociais,
desde que ndo fique caracterizado o efetivo prejuizo moral ou
material. Com isso, é vdlido ressaltar que, ao contrdario da alegac¢do do
recorrente, o art. 132, IV, da LPI ndo derrogou o art. 87 da Lei Pelé, sendo
normas que se complementam no sistema de protecdo aos simbolos de times
de futebol." (REsp n° 1.913.043/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Boéas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 20/5/2021).

Portanto, a citacdo da marca em qualquer publicacéo televisiva ou de midia
social s6 pode ser repreendida a pedido do seu titular se houver prejuizo a reputacao
ou dano material efetivo, ou seja, se houve um aproveitamento indevido do prestigio
da marca ou do seu titular que possa refletir negativamente na imagem da marca no

mercado.

5.1. DO CASO CONCRETO
Na presente hipotese, o voto do relator proferido no Tribunal de
origem identificou a ocorréncia de concorréncia desleal e uso indevido da marca
exclusiva em virtude da utilizacdo da marca nominativa "Gata do Paulistao",
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depositada no INPI antes da violacao, e a declaracao de voto concluiu que "para além
de uma matéria sobre o evento da Federacdo, lancou concurso paralelo, de mesma
finalidade (escolha da 'gata’)’ (e-STJ, fl. 952, grifou-se).

A respeito da protecao principal a marca, como signo que distingue um
produto de outro, com violacdo a concorréncia leal, verifica-se que o mencionado
"concurso paralelo" nado atende ao requisito dessa protecdo, porquanto, como
delimitado pela moldura fatica do acérdao recorrido, nao ha produtos distintos de
origem diversa, pois apenas houve a utilizacao da base de dados da propria recorrida
em contexto diferente e com citacdo da sua autoria e titularidade.

Além disso, quanto a protecao conferida pelo art. 130, III, da Lei n°® 9.279
/1996, é certo que nao foi identificado nenhum elemento desabonador a marca "gata
do paulistao", porquanto nao houve sua utilizacao em produto inferior, tampouco sua
mencao em circunstancias negativas ou difamatorias.

Ademais, a conjuntura citada pela declaracao de voto de que a intencao da
recorrente era a de "gerar movimentacdo e trdafego de usudrios em sua pdgina” e de que
é "absolutamente crivel que muitos usudrios da rede votaram na '‘enquete do UOL
crentes que assim estariam efetivamente cumprindo com o objetivo de 'escolher a musa
do Estadual, tendo sido essa a propaganda feita pela ré" (e-STJ, fl. 953), refere-se a
fatores nao suficientes para evidenciar o efetivo prejuizo a integridade material da
marca da recorrida, por nao ser capaz de caracterizar uma influéncia negativa na
exploracao comercial da marca no mercado.

Desse modo, como a protecdo do direito de autor € distinta da protecéo da
marca e estando ausente a prova de efetivo dano material ou moral pela mencéao a
marca da recorrida na publicacao de matéria na internet pela recorrente, ndao ha falar
em violacao ao uso da marca, na forma do art. 130, IIl, da Lei n°® 9.279/1996, como
vislumbrado pelo Tribunal de origem.

Assim, também por esse fundamento, o acordao merece reforma.

6. CONCLUSOES

Considerando o uso legitimo (fair use) da base de dados, a auséncia de
colidéncia de produtos distintos e de prejuizo material ou moral a marca da recorrida,
os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes, com a reforma do acérdao
recorrido e o restabelecimento da sentenca, inclusive quanto aos 6nus sucumbenciais.

Nessa linha, prejudicado o recurso em relacdo a apontada negativa de
prestacao jurisdicional e a aventada divergéncia jurisprudencial relacionada ao termo

inicial da fluéncia da correcdo monetaria na reparacao de danos morais.

7. DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a
sentenca que julgou improcedentes os pedidos da inicial, inclusive quanto aos 6nus
sucumbenciais.

Com o provimento do recurso, nao cabe a majoracdo dos honorarios
recursais.

E o voto.
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Ndmeros Origem: 01425494420118260100 11312011 1425494420118260100
142549442011826010011312011 5830020111425491
5830020111425491000000000

PAUTA: 06/05/2025 JULGADO: 06/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA

Presidente da Sessédo
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da Republica
Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretaria
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUACAO
RECORRENTE : UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADA : VIRGINIA VERIDIANA BARBOSA GARCIA - SP155190
ADVOGADA : MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
ADVOGADA : TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
RECORRIDO : FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL
ADVOGADOS : ADRIANA FELIPE CAPITANI CABOCLO - SP157931

RICARDO DI GIAIMO CABOCLO - SP183740
ADRIANO AUGUSTO LOPES DE FRANCISCO - SP204757

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indeniza¢éo por Dano Moral
SUSTENTACAO ORAL
Dra. TAIS BORJA GASPARIAN, pela RECORRENTE: UNIVERSO ONLINE S/A
CERTIDAO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epigrafe na
sessdo realizada nesta data, proferiu a seguinte deciséao:

Apb6s o voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Béas Cueva, dando provimento ao
recurso especial, pediu vista antecipada a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Aguardam os Srs.
Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins (Presidente).
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

RECURSO ESPECIAL N2 2143010 - SP (2024/0165710-0)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BOAS CUEVA
RECORRENTE : UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADOS : VIRGINIA VERIDIANA BARBOSA GARCIA - SP155190

TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
RECORRIDO : FEDERAGAO PAULISTA DE FUTEBOL
ADVOGADOS : ADRIANA FELIPE CAPITANI CABOCLO - SP157931
ADRIANO AUGUSTO LOPES DE FRANCISCO - SP204757
RICARDO DI GIAIMO CABOCLO - SP183740

VOTO-VISTA

Examina-se recurso especial interposto por UNIVERSO ONLINE S/A com
fundamento nas alineas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional.

Agdo: de compensagao por danos morais e reparagao por danos
materiais (decorrentes de violacdo a direitos autorais e marcarios), ajuizada pela
FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL em face do recorrente.

Sentenga: julgou improcedente o pedido.

Acdrddo recorrido: deu parcial provimento a apelacdo interposta pela
recorrida, nos termos da seguinte ementa:

Acdo de Indenizagdo por dano material e moral. Concurso Gata
paulistdo 2011. Reproducdo divulgacdo e transmissdo de imagens e informacado do
concurso, sem autorizacdo do autor. Indevido compartilhamento do banco de dados
do concurso. Violacdo aos direitos autorais. Contrafacdo perpetrada pela ré. Danos
material e moral devidos. Apuracdo em liquidacdo. Recurso parcialmente provido,
nos termos expostos.

(e-STJ fl. 939)

Embargos de declaragdo: interpostos pelo recorrente, foram
parcialmente acolhidos, para fixar o termo inicial de incidéncia dos juros e da
correcao monetaria.

Recurso especial: aponta a existéncia de dissidio jurisprudencial e alega
violagdo dos artigos: 489, Il e IV, e 1.022 do CPC; 79, XIll, e 46, VIII, da Lei 9.610/98;
188 do CC; e 132, IV, da Lei 9.279/96.



Voto do e. Ministro Relator (Ricardo Villas Boas Cueva): deu provimento
ao recurso especial, para restabelecer a sentenca que julgou improcedentes os
pedidos da inicial, inclusive quanto aos dnus sucumbenciais.

Na sessdo do dia 6/5/2025, pedi vista dos autos.

REVISADOS OS FATOS, PASSA-SE AO VOTO.

Relembro que o proposito recursal consiste em definir se a utilizacdo,
pelo recorrente, da base de dados de autoria da recorrida (para realizacdo de um
concurso paralelo) e da marca por esta titularizada (“Gata do Paulistao”), configura
violacdo de direito autoral e de direito marcario. Subsidiariamente, ha de se
examinar se foi correta a fixacdo do termo inicial da fluéncia da correcao
monetaria pelo acérdao recorrido.

1. DA NEGATIVA DE PRESTACAO JURISDICIONAL.

1. De inicio, impende consignar que alegacdo de que o Tribunal de
origem teria incorrido em negativa de prestacdo jurisdicional ndo comporta
acolhida, uma vez que as questdes devolvidas ao exame daquela Corte foram
enfrentadas em sua totalidade, ndo se vislumbrando a presencga de qualquer vicio
capaz de macular o julgamento.

2. Como é cedico, nao ha falha na prestacdo jurisdicional quando o
julgador, aplicando o direito que entende cabivel a hipotese, soluciona
integralmente a controvérsia submetida a sua apreciacdo. A propdsito, confira-se:
Aglint no REsp 1.726.592/MT (Terceira Turma, DJe 31/8/2020) e Agint no AREsp
1.518.178/MG (Quarta Turma, DJe 16/3/2020).

3. No particular, verifica-se que o acorddao recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca das questdes controvertidas — violacdo de
direito autoral e marcario e indenizagcao por dano material e moral —, de modo que
0s embargos de declaracdo interpostos pelo recorrente em face do aresto
impugnado ndo comportavam, de fato, acolhimento.

4. Destarte, ndo hd cogitar de violacdo aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

2. DAS LIMITACOES AOS DIREITOS AUTORAIS E DA HIPOTESE DOS
AUTOS. TESTE DOS TRES PASSOS.

5. O e. Min. Relator consigna em seu voto, partindo das premissas
assentadas no acdrdao recorrido e no laudo pericial, que “o concurso promovido
pela recorrida possui caracteristicas de originalidade e de esforco criativo,

porquanto houve a selecao de modelos e a associacao das participantes aos clubes
de futebol federados de forma inovadora e ndao pautada em elementos comuns ou
preexistentes” (sem destaque no original).



6. Desse modo, concluiu Sua Exceléncia, denotando-se criatividade e
originalidade em relacao a selecao e a disposicdao do conteudo da base de dados
da recorrida, esta ela, em tese, amparada pela protecdo do direito autoral, haja
vista as disposi¢cdes contidas nos artigos 52 do Tratado Internet OMPI relativo ao
Direito de Autor e 72, XIlII, e 87, caput, da Lei 9.610/98.

7. Vale lembrar que, acerca da tematica objeto da Lei 9.610/98 (Lei de
Direitos Autorais - LDA), esta Terceira Turma reconhece que “A finalidade dos
direitos autorais é a de servir de incentivo a producdo artistica, cientifica e cultural,
fomentando o desenvolvimento cultural, mas, ao mesmo tempo, encorajar 0s
autores a producado criativa e original reconhecendo ao autor direitos exclusivos

sobre sua criacao intelectual, conferindo-lhe o monopdlio da exploracdao da obra e

exigindo a prévia e expressa autorizacdao para qualquer forma de sua utilizagcdao”
(REsp 2.121.497/RJ, DJe 12/9/2024, sem destaque no original).
8. Ou seja, tratando-se de criacdo intelectual protegida, detém o autor

exclusividade na exploracdo da obra, sendo certo que sua utilizacdo por terceiros

somente é admitida mediante prévia e expressa autorizacdao (inteligéncia dos
artigos 52, XXVII, da Constituicdo da Republica e 29, caput, da LDA).
9. Acerca do ponto, pede-se vénia para transcrever excerto do voto do e.

Relator:

A luz do interesse do autor, a protecdo dos direitos autorais é garantida
por meio da exclusividade e tem em foco o aspecto patrimonial, permitindo aos
titulares, com a negociabilidade, possibilitar o ingresso da obra em circulagdo, por
vontade do autor, a fim de que possa receber os proventos gerados por seus usos. A
essa exclusividade, corresponde a prerrogativa de poder impedir, isto €, um poder
de interditar a utilizacdo ou a divulgacdo indevida da obra.

10. A Lei 9.610/98, por outro lado, em seu Titulo Ill, Capitulo IV, também
contém previsao expressa acerca das limitacdes passiveis de incidir sobre os

direitos autorais. Eis o teor dos dispositivos legais correlatos:

Art. 46. Ndo constitui ofensa aos direitos autorais:

| - a reproducdo:

a) na imprensa didria ou periddica, de noticia ou de artigo informativo,
publicado em diarios ou peridédicos, com a menc¢do do nome do autor, se assinados,
e da publicacdo de onde foram transcritos;

b) em didrios ou periddicos, de discursos pronunciados em reunifes
publicas de qualquer natureza;

c) de retratos, ou de outra forma de representacdo da imagem, feitos
sob encomenda, quando realizada pelo proprietario do objeto encomendado, ndo
havendo a oposicdo da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;



d) de obras literarias, artisticas ou cientificas, para uso exclusivo de
deficientes visuais, sempre que a reproducdo, sem fins comerciais, seja feita
mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses
destinatarios;

Il - a reproducdo, em um sé exemplar de pequenos trechos, para uso
privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;

Il - a citacdo em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de
comunicacdo, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, critica ou
polémica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e
a origem da obra;

IV - 0 apanhado de licdes em estabelecimentos de ensino por aqueles a
guem elas se dirigem, vedada sua publicacdo, integral ou parcial, sem autorizacao
prévia e expressa de quem as ministrou;

V - a utilizacdo de obras literarias, artisticas ou cientificas, fonogramas e
transmissdo de radio e televisdo em estabelecimentos comerciais, exclusivamente
para demonstracdo a clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os
suportes ou equipamentos que permitam a sua utilizagao;

VI - a representacdo teatral e a execugdo musical, quando realizadas no
recesso familiar ou, para fins exclusivamente didaticos, nos estabelecimentos de
ensino, ndo havendo em qualguer caso intuito de lucro;

VIl - a utilizacdo de obras literarias, artisticas ou cientificas para produzir
prova judicidria ou administrativa;

VIII - a reproducdo, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras
preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plasticas,
sempre que a reproducdo em si ndo seja o objetivo principal da obra nova e que ndo
prejudique a exploracdo normal da obra reproduzida nem cause um prejuizo
injustificado aos legitimos interesses dos autores.

Art. 47. S3o livres as parafrases e parddias que ndo forem verdadeiras
reproducdes da obra origindria nem Ihe implicarem descrédito.

Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros publicos
podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e
procedimentos audiovisuais.

11. Tais dispositivos constituem a positivacdo, no ordenamento juridico
brasileiro, do compromisso assumido pelo pais como signatario da Convencao de
Berna, que, em seus artigos 9.2, 10.1 e 10.2, dispde:

ARTIGO 9

2) As legislacdes dos paises da Unido reserva-se a faculdade de permitir
a reproducdo das referidas obras em certos casos especiais, contanto que tal
reproducdo nao afete a exploracdo normal da obra nem cause prejuizo injustificado
aos interesses legitimos do autor.

ARTIGO 10

1) Sdo licitas as citacGes tiradas de uma obra ja licitamente tornada
acessivel ao publico, com a condicdo de que sejam conformes aos bons usos e na
medida justificada pela finalidade a ser atingida, inclusive as citacdes de artigos de
jornais e cole¢bes periddicas sob forma de resumos de imprensa.



2) Os paises da Unido reservam-se a faculdade de regular, nas suas leis
nacionais e nos acordos particulares ja celebrados ou a celebrar entre si as
condi¢cdes em que podem ser utilizadas licitamente, na medida justificada pelo fim a
atingir, obras literarias ou artisticas a titulo de ilustracdo do ensino em publicacdes,
emissdes radiofonicas ou gravagdes sonoras ou visuais, sob a condicdo de que tal
utilizacdo seja conforme aos bons usos.

12. Cumpre sublinhar que tratados solenes e multilaterais — como o que
ora se examina — nao sao, em regra, aptos a “propiciar sua literal aplicacdao nas
relacdes juridicas de direito privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele
aderem, substituindo de forma plena a atividade legislativa desses paises, que
estaria entdo limitada a declara¢do de sua recepcao” (REsp n. 960.728/RJ, Terceira
Turma, DJe 15/4/2009). Ou seja, ainda que possam conter dispositivos versando
sobre direitos subjetivos, sdao diplomas normativos que, em sua esséncia,
evidenciam, na esfera internacional, que 0s paises signatarios assumiram o
compromisso de observar suas diretrizes quando da regulacdo interna da matéria
que lhe serve de objeto.

13. Desse modo, é imperioso que se examine quais 0s contornos que
foram conferidos ao tema discutido nestes autos pela legislacdo derivada do
compromisso internacional assumido pelo Brasil (Lei 9.610/98).

14. O recorrente argumenta que o uso nao autorizado das obras cujos
direitos autorais sdo titularizados pela recorrida encontra respaldo na norma do
inc. VIII do art. 46 da LDA (e-STJ fl. 997), segundo o qual ndo constitui ofensa aos
direitos autorais “a reproducdo, em quaisquer obras, de pequenos trechos de
obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes
plasticas, sempre que a reproducdo em si nao seja o objetivo principal da obra
nova e que nado prejudique a exploracdao normal da obra reproduzida nem cause
um prejuizo injustificado aos legitimos interesses dos autores”.

15. No que concerne a esse dispositivo legal, importa considerar que,
mesmo que se reconhega que o uso feito pelo recorrente possa ser enquadrado
como “reproducdo [...] de pequenos trechos de obras preexistentes” (conforme
preceitua o texto legal), hd de se atentar para a necessidade de preenchimento
dos requisitos estabelecidos na parte final da norma (“sempre que a reproducao

em si ndo seja o objetivo principal da obra nova e que nao prejudique a exploracao

normal da obra reproduzida nem cause um prejuizo injustificado aos legitimos

interesses dos autores”).

16. Trata-se do denominado “Teste dos Trés Passos” (three step test),
disciplinado originariamente na Convencdo de Berna (art. 9.2) e no Acordo TRIPS
(art. 13), segundo a qual a reproducdao ndo autorizada de obras de terceiros é
admitida nas seguintes hipdteses (requisitos cumulativos): (i) em certos casos



especiais; (ii) que ndo conflitem com a exploragdao comercial normal da obra; e (iii)
que ndo prejudiquem injustificadamente os legitimos interesses do autor (cf.
BASSO, Maristela, in As excecdes e limitacdes aos direitos do autor e a observancia

da regra do teste dos trés passos (three-step-test). Revista da Faculdade de

Direito, Universidade de Sdo Paulo, v. 102, 2007, p. 494, sem destaque no original).

17. Segundo a autora citada, em razao do compromisso assumido pelo
Brasil na condicdo de signatario da Convencdo de Berna e do Acordo TRIPS, todas
as limitacdes aos direitos patrimoniais dos titulares de direitos autorais deverao
passar pelo crivo do “Teste dos Trés Passos” antes de sua aplicacdo a um caso
concreto (op. cit., p. 499).

18. O teste em questao encontra justificativa na “necessidade de se
manter o equilibrio entre os direitos dos autores e o interesse do grande publico,
isto &, interesses relacionados a educacdo, pesquisa e acesso a informacao” (op.
cit., p. 500).

19. Desse modo, caso ultrapasse referido teste, o uso ndao autorizado da
obra pode ser considerado justo/legitimo, ou, conforme conceito adotado pelo
ordenamento juridico dos Estados Unidos da Ameérica (ndo incorporado
expressamente pelo Direito positivo nacional), pode ser visto como “fair use”.

20. A hipétese dos autos, contudo, em minha compreensdo — rogando as
mais respeitosas vénias ao e. Min. Relator —, ndo apresenta aptiddo para
preencher a totalidade dos requisitos do “Teste dos Trés Passos”, ndo estando
configurado, portanto, o “fair use”.

21. Em primeiro lugar porque a realizagao de um “concurso paralelo”
pelo recorrente, a partir da mesma base de dados compilada pela recorrida

(conforme assentado no aresto impugnado a fl. e-STJ 943), conflita com a
“exploragdo comercial normal da obra”, haja vista que “muitos usuarios da rede
votaram na 'enquete do UOL' crentes que assim estariam efetivamente cumprindo
com o objetivo de 'escolher a musa do Estadual’, tendo sido essa a propaganda
feita pela ré” (acordao recorrido, fl. 953 e-STJ).

22. A reproducdo da criacdo de autoria da recorrida evidencia “o intuito

da ré de gerar movimentacao e trafego de usuarios em sua pagina, de uso de

competicdo de autoria de outrem” (e-STJ fl. 953, sem destaque no original).

23. Em segundo, porque, pertencendo exclusivamente ao respectivo
titular o direito de utilizacdo econdmica de sua obra, o uso da base de dados feita

pelo recorrente, com incontroverso objetivo de lucro — uma vez que o trafego em
seu site constitui uma das formas de aufericdo de receitas —, configura situacao
apta a ensejar prejuizo injustificado aos legitimos interesses econémicos do autor,
sobretudo diante do desvio de usuarios causado pela pratica adotada.



24. Ademais, é de relevo destacar, quanto a caracterizagdao do uso
indevido da base de dados da recorrida, a conclusdo alcancada pela pericia,
transcrita no acérdao recorrido:

“O portal do uol promoveu uma eleicdo da gata do paulistdo utilizando-
se das mesmas imagens das participantes do concurso promovido pela requerente e
também se utilizando da marca nominativa “Gata do Paulistdao” de titularidade da
requerente.

(...) a eleicdo promovida pelo requerido também associou as
participantes aos mesmos clubes de futebol do concurso promovido pelo
requerente, apresentando aos seus internautas as mesmas informacdes pessoais
referentes a cada participante (f1.500).

(e-STJ fl. 943, sem destaque no original)

25. Diante do exposto, considerando-se que a utilizacdo feita pelo
recorrente da base de dados elaborada pela recorrida — com a realizagao de
concurso paralelo aquele por ela levado a cabo — ndo satisfaz os requisitos
cumulativos exigidos pelo “Teste dos Trés Passos”, estd caracterizada, com a
devida vénia ao e. Min. Ricardo Cueva, violacdo ao direito fundamental de
utilizacdo exclusiva das obras de sua titularidade (art. 52, XXVII, da Constituicdo de
1988: “aos autores pertence o direito exclusivo de utilizacdao, publicacdo ou
reproducdo de suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”).

26. Além disso, é necessario recordar que, por se tratar de limitagdo a
direito fundamental (art. 52, XXVII, da CF/88), a interpretacdo das hipdteses que
versem sobre uso ndo autorizado de criacdo intelectual deve orientar-se
restritivamente, conforme jurisprudéncia do STJ. Nesse sentido, a titulo ilustrativo:
REsp 1.959.824/SP (Primeira Secdo, DJe 5/4/2023) e REsp 1.854.842/CE (Terceira
Turma, DJe 4/6/2020).

3. DA INDENIZACAO DECORRENTE DO USO NAO AUTORIZADO DA
MARCA.

27. No voto apresentado pelo e. Min. Relator, ficou consignado que, na
hipotese dos autos, “estando ausente a prova de efetivo dano material ou moral
pela mencdo a marca da recorrida na publicacdo de matéria na internet pela
recorrente, nao ha falar em violacdao ao uso da marca, na forma do art. 130, Ill, da
Lei n29.279/96".

28. Todavia, segundo entendimento do STJ, é devida reparacdo por
danos patrimoniais (a serem apurados em liquidacdao de sentenca) e compensacao
por danos extrapatrimoniais na hipodtese de se constatar o uso nao autorizado de
marca, independentemente de comprovacdo concreta do prejuizo material e do



abalo moral resultante. Nesse sentido, a titulo ilustrativo, confiram-se os seguintes
julgados: REsp 1.741.348/SP (Terceira Turma, DJe 3/9/2018) e Agint no AREsp
1.674.179/SP (Quarta Turma, DJe 28/8/2020).

29. No particular, o uso ndo autorizado da marca titularizada pela
recorrida (“Gata do Paulistdo”), concedida pelo INPI em 30/10/2012, constitui
premissa fatica assentada no acérddo recorrido (e-STJ fl. 943), de modo que, a luz
da jurisprudéncia desta Corte, deve o recorrente responder pelos danos causados
a recorrida.

30. Registre-se, por fim, que, de acordo com a compreensdo desta
Terceira Turma, os efeitos da concessao do registro marcario expedido pelo INPI
retroagem a data do depdsito (REsp 1.801.881/SC, DJe 3/9/2019), de modo que se
revela irrelevante para solucdo da presente controvérsia a alegacao de que a
recorrida, quando do ajuizamento da agdo, ainda nao havia obtido o registro
correspondente (o que veio a ocorrer no curso da marcha processual).

4. DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. AUSENCIA DE INDICACAO DO
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.

31. O recorrente afirma existir dissidio jurisprudencial no que concerne
ao termo inicial de fluéncia da correcdo monetaria fixado pela Corte a quo. Deixa,
todavia, de indicar qual dispositivo legal teria sido contrariado.

32. O entendimento assente no Superior Tribunal de Justica, como é
cedico, preconiza que o recurso especial fundamentado em dissenso pretoriano
ndo prescinde do apontamento dos dispositivos legais violados, sob pena de
incidéncia da Sumula 284/STF. Nesse sentido: AgRg no AREsp 637.381/SP (Quarta
Turma, DJe 2/3/2016) e EDcl no AREsp 806.419/SP (Terceira Turma, DJe 22/2/2016
).

33. Quanto ao ponto, portanto, a insurgéncia ndo pode ser conhecida.

5. DISPOSITIVO.

Forte nessas razles, divirjo, respeitosamente, do entendimento do e.
Min. Relator, para CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorarios advocaticios arbitrados pelo Tribunal de
origem, uma vez que se encontram no patamar maximo autorizado pelo CPC.
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