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TRIBUNAL DE JUSTICA

=EE PODER JUDICIARIO

Sao Paulo

Registro: 2016.0000108353

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaracdo n°
1123211-62.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de Sdo Paulo, em que €é embargante
EDITORA MUSICAL AMIGOS LTDA, é embargado IMOBILIARIA E CONSTRUTORA
ROBERTO CARLOS.

ACORDAM, em 12 Camara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justica de S&o Paulo, proferir a seguinte decisdo: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acérdao.

O julgamento teve a participagdo dos Exmos. Desembargadores MAIA DA
CUNHA (Presidente) e PEREIRA CALCAS.

Sédo Paulo, 24 de fevereiro de 2016

FORTES BARBOSA
RELATOR

Assinatura Eletrdnica

Este documento foi liberado nos autos em 25/02/2016 as 17:47, por Gisele Rieli Mendes, é copia do original assinado digitalmente por MARCELO FORTES BARBOSA FILHO.

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1123211-62.2014.8.26.0100 e cddigo 24A1378.



TRIBUNAL DE JUSTICA
PODER JUDICIARIO
Séao Paulo

Embargos de Declaracao
1123211-62.2014.8.26.0100/50000

Embargante: Editora Musical Amigos Ltda

Embargada: Imobiliaria Roberto Carlos Ltda

Voto 9595-ED-DIG

EMENTA
Embargos de declaracdo — Acdérddo — OmissGes e contradicbes —
Inexisténcia — Mero inconformismo — Embargos rejeitados.

Cuida-se de embargos de declaracdo opostos
contra acordao que, reformando a sentenca, julgou
Improcedente acdo cominatéria e indenizatoria (fls.
226/234) .

A embargante aduz que o acordao ressente-se
de omissOes e contradicdes. Frisa, em suma, que houve
indevida reproducdo de marca registrada com acréscimo
de elementos. Sustenta, ademais, ser irrelevante a
distancia de localizacdo da sede da embargada para
fins de protecédo legal. Prequestiona, por fTim, os
artigos 124, inciso XIX e XXIl1l1, 129, 189, iInciso I e
195, incisos IlIl e V da Ler 9.279/96 e 1.228 do
Codigo Civil (fls. 01/07).

A embargante manifestou oposicao ao
julgamento virtual (fls. 10).

E o relatério.

Nao ha omissdo, contradicdo ou obscuridade
a ser sanada, sO servindo os presentes embargos para
veicular o 1i1nconformismo da embargante, nao sendo
possivel alterar o comando ja pronunciado.

A 1mprocedéncia da acao fToi decretada, em
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suma, porque:

“Os nomes da sociedade apelante e a marca
registrada pela apelada sao semelhantes,
mas nao sao i1dénticos, utilizando-se a
apelante, em sua razao social, do nome de
seu representante Ilegal (Roberto Carlos)
associado ao seu ramo de atividade
(Imobiliaria).

E Incontroverso manterem as partes
atividades ligadas a uma mesma atividade
(ramo imobiliario), mas nao restou
comprovada a alegada confusao perante
clientes e fornecedores.

O uso da expressao comum ‘“Roberto Carlos”,
num primeiro momento, poderia indicar uma
confusdo, fTeita uma simples comparacao de
vocabulos.

A  marca, porém, ostenta muito mails
complexidade do que uma palavra ou conjunto
de palavras. Ela corresponde a
identificacdo de um produto ou servicgo
criado a partir do uso de sinais graficos,
ou seja, “visualmente perceptiveis” (artigo
122 da Ler 9.279/96), de maneira que, para
que haja uma sobreposicdo, €& preciso
persistir um entrelacamento mais
abrangente, que i1mpede seja feita uma clara
distincdo acerca da origem dos produtos ou
dos servicos envolvidos.
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O uso da expressao ‘“Roberto Carlos” néao
implica numa confusdo necessaria entre a
marca da autora e o nome da ré, nao havendo
comprovacdo de que esta ultima tenha se
utilizado, indevidamente, dos sinais
graficos da autora, nao persistindo
semelhanca visual, o que induz a auséncia
de ato i1licito.

A originalidade, como caracteristica basica
de uma marca, ndo estad limitada a um
vocabulo, mas abrange todo um conjunto
grafico.

E certo que ambas as empresas atuam no
mesmo ramo de atividade, mas nao restou
comprovado, repita-se, que 0 uso da
expressao “Roberto Carlos” pela ré tenha
provocado danos a autora ou mesmo confusao
perante seus fornecedores e clientes.

Nesse sentido:

""Nome comercial e marca nao se confundem,
sendo a protecdo do primeiro, na linha de
precedentes da Corte, oferecida pelo artigo
8° da Convencao de Paris, i1ndependentemente
de qualquer registro.” (TJSP - 32 Turma,
REsp. n° 152.243/SP, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, jJ. 01.12.1998).

Este Tribunal, também, ja decidiu que o
nome comercial desfruta de:

Embargos de Declara¢do n°® 1123211-62.2014.8.26.0100/50000 - S&o Paulo - VOTO N° 9595 - DIG. - 4/6

fls. 17

Este documento foi liberado nos autos em 25/02/2016 as 17:47, por Gisele Rieli Mendes, é copia do original assinado digitalmente por MARCELO FORTES BARBOSA FILHO.

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1123211-62.2014.8.26.0100 e cddigo 24A1378.



TRIBUNAL DE JUSTICA
PODER JUDICIARIO
Séao Paulo

"(...) protecdo juridica assegurada por lei
cuja validade e publicidade s&o requisitos
conferidos pela Junta Comercial. Conceilto
(nome empresarial) que nao se confunde com
marca que se exterioriza pelo sinal ou
expresséao destinado a individualizar
produtos ou servicos de uma empresa a
possibilitar sua 1i1dentificacao, tanto que
registrada perante o INPI The atribui
validade “erga omnes®" (TJSP - 72 Camara de
Direito Privado, Apelacéo Civel ne
57.539-4/6-00, Rel. Des. Julio Vidal, jJ.
18.11.1998).

A autora pretende uma indevida ampliacao da
exclusividade conferida pelo registro da
marca enfocada (““Roberto Carlos™).

Tal marca ¢€é, concretamente, Tformada por
dois pré-nomes muito comuns na lingua
portuguesa e de utilizacdo conjugada muito
comum também, ndo custando lembrar que um
famoso jogador de Tfutebol, que atuou por
nossa selecadao nacional e participou da
conquista de uma Copa do Mundo, era também
chamado Roberto Carlos e que ha um numero
relevante de pessoas que também ostenta
este mesmo pré-nome composto.

Nao ¢é viavel 1impor abstencdo absoluta e
geral (“erga omnes”) quanto a utilizacao
deste pré-nome composto, colidindo tal
pleito com os incisos XV e XVI do artigo
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124 da Leir 9.279/1996. Apenas a conjugacao
com uma TFforma grafica, seria passivel de
efetiva protecdo, o0 que ndo € o caso.

A ré estd sediada numa pequena localidade,
atua em local muito distante do centro de
atividades da autora e oferece
justificativa plausivel para adocdo de seu
nome. Examinada a demanda sob qualquer
ponto de vista, nao e viavel,
evidentemente, Iimaginar sobreposicdo ou
confusédo de clientela e potencial danoso.

Os pedidos formulados, enfim, merecem ser
indeferidos, tendo-se a improcedéncia como
unica solucdo viavel.” (fls. 231/234).

Nada h& para ser alterado, nao se
concretizando as i1mperfeicOes apontadas ou ofensa aos
prequestionados dispositivos legais.

As provas fToram apreciadas; os fTatos foram
avaliados; um veredicto foil pronunciado com aplicacéao
da leil vigente.

Rejeitam-se, por 1Sso, oS presentes
embargos.

Fortes Barbosa
Relator
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