EMBARGOS INFRINGENTES N° 5002844-31.2011.404.7200/SC

RELATORA . Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEAO CAMINHA
EMBARGANTE : GDO PRODUCOES LTDA.

ADVOGADO . JOSE HENRIQUE DAL CORTIVO
: MEISSON GUSTAVO ECKARDT

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI

EMBARGADO : GRUPO MUSICAL OS GAROTOS DE OURO LTDA ME

EMBARGANTE :

ADVOGADO - ADRIANA LARRUSCAHIM HAMILTON ILHA
MPF - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
EMENTA

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. REGISTRO DE
MARCA. INPI. SIGLA.

O registro da marca 'GDO Produgdes' ndo viola o art. 124 da Lei n°
9.279/1996, pois atende a regra da anterioridade e aos principios da originalidade
e da especialidade. Além disso, ndo ha similitude entre as expressdes 'Garotos de
Ouro' e 'GDO Produgbes', a configurar concorréncia desleal ou induzir um
potencial consumidor a davida quanto ao verdadeiro prestador do servico.

ACORDAO

Vistos e relatados estes autos em que sdo partes as acima indicadas,
decide a Egrégia 2a. Secdo do Tribunal Regional Federal da 4® Regido, por
unanimidade, dar provimento aos embargos infringentes, nos termos do relatério,
votos e notas taquigréficas que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.

Porto Alegre, 15 de maio de 2014.

Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE PANTALEAO CAMINHA
Relatora



RELATORIO

Trata-se de embargos infringentes interpostos por GDO Producdes
Ltda., visando modificar acorddo proferido pela 3* Turma desta Corte, que, por
maioria, deu provimento a apelacdo do Grupo Musical os Garotos de Ouro Ltda.-
ME, para (1) reconhecer que a embargante utilizou-se de nome artistico coletivo
notoriamente conhecido, sem autorizagdo, reproduzindo-o parcialmente e
causando confusédo com marca alheia, dela conhecida, em raz&o de sua atividade,
e (2) declarar a nulidade do registro n°® 824555236 junto ao INPI.

Em suas razdes, a embargante defendeu que a aplicabilidade do
artigo 124, incisos XIX e XXIII, da LPI, esta vinculada a possibilidade de
confusdo ou associacdo com marca alheia, 0 que incorre na espécie. Sustentou
que ndo ha evidéncias que comprovem qualquer vinculo entre a sigla 'GDO' e o
nome do grupo musical 'GAROTOS DE OURQ', apresentando-se a marca 'GDO
Produc0es' distinta do nome do grupo musical e, consequentemente, de sua
marca registrada.

Foram apresentadas contrarrazoes.

O Ministério Publico opinou pelo desprovimento dos embargos
infringentes.

E o relatorio.

VOTO

O voto minoritario tem o seguinte teor:
RELATORIO

Trata-se de recurso de apelacdo em face de sentenca que julgou improcedente a acéo ajuizada
pelo Grupo Musical os Garotos de Ouro Ltda. ME. em face da empresa GDO Produgdes LTDA
e do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, na qual buscou a nulidade do registro
da marca 'GDQ' e a abstencdo da empresa ré com relacdo ao uso da marca '‘GDO".

A r. sentenca, expde com precisdo os pedidos do autor:

O autor alega que:
- a marca 'GDO Producdes' foi concedida em favor da primeira ré no dia 07/08/2007, para a
identificacdo de producgdo de shows e eventos nas classes NCL (8) 41 e NCL (09) 35;



- ocorre que as letras 'GDO' compdem a sigla formada pelas iniciais do seu grupo musical,
denominado 'Garotos de Ouro', motivo pelo qual ndo seriam passiveis de registro como marca,
nos termos do art. 124, XIX e XXIII, da Lei n.° 9.279/96;

- 0 grupo musical 'Garotos de Ouro' iniciou suas atividades em maio de 1988 no Estado do Rio
Grande do Sul, sendo atualmente reconhecido e respeitado pelo publico;

- mais de 10 anos depois do inicio de suas atividades, o grupo contratou 0s servigos de
producdo artistica prestados pelos Srs. Lauri Schoenherr e Jodo Felipe Medeiros da Luz, que
posteriormente vieram a se tornar sécios da primeira ré, registrada na Junta Comercial sob o
nome empresarial de 'GDO Producdes Ltda.', conforme aditivo contratual datado de 2001;

- como a protecdo dada ao nome comercial tem abrangéncia apenas estadual e como, naquela
época, a primeira ré prestava servicos de producdo artistica em favor do grupo 'Garotos de
Ouro' em regime de exclusividade, o autor ndo se preocupou;

- posteriormente, porém, a primeira ré obteve o registro da marca 'GDO Producdes', e, com
isso, acabou por impedir o autor de utilizar a sua prépria sigla em ambito nacional, causando-
Ihe prejuizos expressivos; e

- portanto, é de se considerar que a Unica intencdo da primeira ré ao requerer registro de
marca idéntica ao de sua concorrente foi causar confusdo e divida no consumidor e desvio de
clientela, atos que constituem pratica de concorréncia desleal.

Ar. sentencga julgou improcedente os pedidos, no termo do dispositivo, verbis:

‘Il - Dispositivo

ANTE O EXPOSTO, afasto a preliminar arguida, rejeito os pedidos e julgo o processo com
resolucé@o do mérito - art. 269, I, do CPC.

Condeno o autor a recolher as custas finais e a pagar a cada um dos réus honorarios
advocaticios que fixo em fixo em R$ 1.000,00 - art. 20, § 4°, do CPC, atualizados pela TR desde
a prolacdo desta sentenca até o seu efetivo pagamento.

Caso seja interposta apelagdo (tempestiva e preparada), recebo-a no duplo efeito - art. 520 do
CPC; nessa hipotese, devera a Secretaria da Vara intimar a parte contraria para contrarrazoar
e, apos decorridos os prazos, remeter 0s autos para o TRF da 42 Regido.

Intime-se a primeira ré para que retire na Secretaria da Vara a midia digital (compact disc)
anexada a peti¢do protocolado no dia 19/09/2011, no prazo de 30 dias, advertindo-a de que o
descumprimento nesse prazo, importara na possibilidade de imediata destruicdo do material -
art. 12, 8 5°, ‘e, da Resolucéo 17/2010, do TRF da 42 Regido.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.'

Apela o autor, buscando a reforma do julgado. Alega que 'o registro da segunda ré foi
concedido pela segunda ré em infrigéncia ao que dispbe a Lei da Propriedade Intelectual nos
incisos XIX e XXIII do seu art. 124, devendo no que dispbe o art. 165 ser declarado por
sentenca nulo. Resta claro que a inten¢do da primeira ré ao registrar marca idéntica a marca
da autora foi de se aproveitar do prestigio do Autor, bem como promover confusdo, desvio de
clientela e a concorréncia desleal.’

Com contrarrazoes das rés, subiram os autos.
E o relatdrio. Peco dia.
VOTO

Em que pese as alegagGes do recorrente, afiguram-se-me irrefutveis as consideracoes
desenvolvidas pelo ilustre Juiz Federal Hildo Nicolau Peron, em sua r. sentenca, cujos
fundamentos adoto como raz@es de decidir, verbis:

'Os pedidos sdo inequivocamente improcedentes, conforme passo a demonstrar.



O direito a protecao das marcas e dos nomes comerciais das empresas tem previsao expressa
no art. 5°, XXIX, da CF/88, cuja redac¢do ¢ a seguinte:

Art. 5° Todos séo iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a
liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes:

(..)

XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua
utilizacdo, bem como protecao as criacOes industriais, a propriedade das marcas, aos homes de
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econdémico do Pais;

O referido dispositivo foi regulamentado pela Lei n.° 9.279/96, a chamada Lei da Propriedade
Industrial - LPI, da qual destaco:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - marca de produto ou servico: aquela usada para distinguir produto ou servico de outro
idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

(.)

Art. 124. Nao sdo registraveis como marca:

(..)

V - reprodugdo ou imitacdo de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confuséo ou associacao
com estes sinais distintivos;

(..)

XIX - reproducdo ou imitacdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia
registrada, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim,
suscetivel de causar confusdo ou associagdo com marca alheia;

(..)

XXIIl - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que 0 requerente
evidentemente ndo poderia desconhecer em raz&o de sua atividade, cujo titular seja sediado ou
domiciliado em territdrio nacional ou em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que
assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou servi¢o
idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associacdo com aquela marca
alheia.

(.)

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as
disposicOes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territorio
nacional, observado quanto as marcas coletivas e de certificagdo o disposto nos arts. 147 e
148.

§ 1° Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depésito, usava no Pais, ha pelo
menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou
servico idéntico, semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao registro.

Por outro lado, o art. 8 da Convencéo da Unido de Paris, com a revisdo de Estocolmo (1967),
aprovada pelo Decreto n.° 75.572/75, estabelece que:

Art. 8°. O nome comercial sera protegido em todos os paises da Unido sem obrigacfes de
depdsito ou de registro, quer faca ou ndo parte de uma marca de fabrica ou de comércio.

Por sua vez, a Lei n.° 6.404/76, que dispde sobre as sociedades por ac¢les, preceitua que:



Art. 3° A sociedade sera designada por denominacdo acompanhada das expressdes ‘companhia’
ou 'sociedade andnima’, expressas por extenso ou abreviadamente mas vedada a utilizagdo da
primeira ao final.

()

§ 2° Se a denominacdo for idéntica ou semelhante a de companhia ja existente, assistira a
prejudicada o direito de requerer a modificacdo, por via administrativa (artigo 97) ou em juizo,
e demandar as perdas e danos resultantes.

Ja a Lei n.° 8.934/94, que dispde sobre o registro de empresas mercantis e atividades afins,
estabelece:

Art. 34. O nome empresarial obedecera aos principios da veracidade e da novidade.

Art. 35. Nao podem ser arquivados:

(.)

V - os atos de empresas mercantis com nome idéntico ou semelhante a outro ja existente;

Conforme se vé, além da protecdo as marcas, hd em nosso ordenamento juridico protecido ao
nome comercial da empresa que, de toda sorte, ndo pode ser registrado como marca, total ou
parcialmente semelhante, em face da possibilidade de causar confusdo ao consumidor, dentro
do mesmo segmento mercadoldgico.

A prépria Lei n.° 9.279/96, ao consagrar no art. 124 que ndo sao registraveis como marca
reproducdo ou imitacdo de elemento caracteristico ou diferenciador de nome comercial ou
titulo de estabelecimento de terceiros, suscetivel de causar confusdo ou associacdo com estes
sinais distintivos, confere ao nome comercial e & marca 0 mesmo tratamento aplicavel a
verificacdo de conflito entre marcas. (CERQUERIA, Jodo da Gama. Comentarios a lei da
propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 123: art. 124, V)

Significa dizer que, tanto o registro feito na junta comercial, quanto o levado a efeito no INPI,
outorgam a empresa que o tenha conquistado o direito de empregar a expressao respectiva a
titulo de signo distintivo de outras empresas que operam no mesmo ramo de atividade, sendo
gue, na hipdtese de conflito, prevalece o mais antigo (STJ, REsp 30.636/SC, 42 Turma, Rel. Min.
Salvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 11/10/1993).

E essencial destacar que a analise da anterioridade deve se pautar pela regra expressa no art.
129 da Lei n.° 9.279/96, segundo a qual a propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido pelo INPI, ressalvada a hipdtese de direito de precedéncia decorrente da
sua prévia utilizacdo, de boa fé, ha pelo menos 6 meses (at. 129, § 1°) ou da protecao especial
conferida as marcas notoriamente conhecidas em seu ramo de atividade, que dispensa o
registro (art. 126 da Lei n.° 9.279/96).

N&o se tratando de marca de alto renome (art. 125 da Lei n.° 9.279/96), deve-se atentar
também para os principios da originalidade e da especialidade/especificidade, que, por um
lado, exigem novidade e distingdo do signo pelo qual a empresa se apresenta ao publico, e, por
outro, limitam a tutela juridica da marca aos produtos e servicos da mesma classe, idénticos,
semelhantes ou afins, tudo isso com o objetivo de evitar confusdo por parte de terceiros
(sobretudo consumidores), concorréncia desleal ou associacdes prejudiciais com marca ou
nome comercial de outrem (vg: STJ, REsp 900568/PR, 42 Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJE de 03/11/2010).

No caso, o registro do nome comercial e, posteriormente, da marca 'GDO Produgfes' em favor
da primeira ré atende conjuntamente a regra da anterioridade e aos principios da



originalidade e da especialidade, pelo menos quando analisado em cotejo com a pretensdo do
autor, conhecido Unica e exclusivamente pela expressao 'Garotos de Ouro'.

Jé a primeira vista, salta aos olhos gque a tese do autor esbarra em um fato insofismavel - ¢, a
toda evidéncia, suficiente para coloca-la por terra -, qual seja, a inexisténcia de prévio
registro de marca ou de nome comercial, em seu nome, que de alguma maneira contenham a
expressao 'GDO’.

Com efeito, 0 que o autor detinha, desde 02/04/88, € o registro do nome comercial "Grupo
Musical Os Garotos de Ouro Ltda.', utilizado para designar empresa cujo objeto social
originario correspondia a apresentacbes musicais de conjunto, espetaculos artisticos,
gravacOes de discos, vendas de discos (evento 6 - CONTR2), mantido nesses termos até a 32
alteracdo contratual, datada de 28/11/2008, quando passou a ser descritos como servico de
mixagem sonora e producdo audiovisual, comércio varejista de discos CDs, DVDs e fitas, e
produc&o musical (evento 6 - CONTR4).

Além do nome comercial, 0 autor detinha a marca designativa 'GAROTOS DE OURO',
registrada sob o n.° 821681400 na classe 41, conforme documento juntado pelo INPI em
contestacdo (evento 14 - OUT2), a qual, como se vé, também ndo contém - nem se confunde
com - a expressdo 'GDO’.

Portanto, em dezembro do ano 2000, quando a primeira ré foi constituida e registrada (evento
24 - PROC?2), passando a usar ostensivamente o nome comercial ‘GDO Producgdes Ltda.’, ndo
havia nenhum 6bice legal que a impedisse de fazé-lo.

Tanto ndo havia 6ébice que o nome comercial ‘GDO Producdes Ltda.' foi utilizado no aditivo ao
contrato de representacdo comercial anteriormente firmado com o autor, datado de 17/10/2001
(evento 1 - CONTRS5), sem que o autor tivesse manifestado nenhuma espécie de contrariedade.
Alias, o préprio autor diz ndo ter se importado com o fato, embora tenha dito que a sua
indiferenca estivesse fundada na pressuposi¢cao de que o nome comercial sO teria protecdo
estadual, o que, a bem da verdade, é s6 parcialmente verdadeiro, dada a impossibilidade de
posterior registro de marca que o reproduza no que tem de original e distintivo.

Do mesmo modo, e pelo mesmo motivo, ndo havia ébice quando do depdsito do pedido de
registro da marca 'GDO Producdes’, que so veio a ampliar a protecdo juridica que a primeira
ré ja detinha em razéo do disposto no art. 124, V, da Lei n.° 9.279/96.

Por outro lado, ndo ha entre as expressdes ‘Garotos de Ouro' e *GDO Produgdes' similitude
capaz de levar a concorréncia desleal, nem de induzir um potencial consumidor a davida
quanto ao verdadeiro prestador do servigo, sobretudo se se leva em conta a parcial diferenca
entre os ramos de atividade: o autor dedica-se ao ramo de mixagem sonora e producao
audiovisual, comércio varejista de discos CDs, DVDs e fitas, e producdo musical, ao passo que
a primeira ré dedica-se ao ramo de agenciamento de shows, producdo de eventos, gravacao e
comercializacao de CDs, videos e similares, e elaboracéo de projetos culturais.

N&o é demais lembrar, nesse ponto, que o exame de semelhanca entre marcas, assim como
entre marcas e nomes comerciais, guarda certo grau de subjetividade, motivo pelo qual se
deve adotar o parametro do homem médio brasileiro (STJ, RESP 605.738, 4% Turma, Rel.
Min. Luis Felipe Salomé&o, DE de 26/10/2009).

E ndo ha razdes para considerar que um cidadao comum, de inteligéncia mediana, possa ser
levado a confusédo ao confrontar o nome comercial ('Grupo Musical Os Garotos de Ouro
Ltda.") e a marca do autor ("GAROTOS DE OURO ") com o nome comercial (‘GDO
Produc0es Ltda.") e a marca da primeira ré ("GDO Producdes").



De fato, por mais que se leve em conta que as duas empresas atuam em ramos parcialmente
coincidentes, ndo é possivel imaginar que um cidad&do que procura os servi¢os de um grupo
musical especifico - e, conforme se diz, j& bastante conhecido - possa vir a se confundir com
uma produtora de shows e eventos que tem nome diverso e, ainda por cima, trabalha com
inimeros artistas e grupos musicais, menos com o grupo que ele buscava contratar... E a
reciproca, obviamente, também é verdadeira.

E de se ver, ainda, que a marca 'GDO" foi registrado como marca mista, que é aquela que
combina elementos nominativos e figurativos, isto €, palavras, letras, algarismos, desenhos,
imagens e formas fantasiosas em geral, tal como consta do 'Guia Béasico' disponibilizado no site
do INPI (http://www.inpi.gov.br/index.php/marca/guia-basico. Acesso em 14/03/2012).

E a analise do certificado de registro de marca n.° 824555236 (evento 24 - OUT3), assim como
do site da primeira ré (www.gdo.com.br. Acesso em 14/03/2012) demonstra que as letras
'GDO'’ séo grafadas de forma estilizada, com letras, cores e padrdes visuais bastante diversos
daqueles utilizados pelo Grupo 'Garotos de Ouro' em todas as areas do seu site
(www.garotosdeouro.com.br. Acesso em 14/03/2012).

Esse fato deixa ainda mais evidente a originalidade/distintividade da marca registra pela
primeira ré, que, na esséncia, sequer remete ao nome 'Garotos de Ouro', nem com ele se
confunde em termos de pronuncia (sonoridade), significado ou identificagcdo de produtos e
servicos (0s quais, como ja se disse, sdo sensivelmente diversos..).

Refuta-se, ademais, a tese de que a marca 'GDO" seria irregistravel por suposta e seguramente
(?) remeter a 'sigla’ formada pelas iniciais do grupo 'Garotos de Ouro'.

Em primeiro lugar, é preciso fazer uma constatacdo de ordem ldgica. As letras 'GDO'
coincidem com as iniciais da expressao 'Garotos de Ouro' na mesma medida em que o fazem
em relagdo as iniciais de qualquer outra expressao designativa formada por palavras iniciadas
com as letras 'G', D' e 'O". Justamente por isso, ndo ha nenhuma razdo para supor que, aos
ouvidos do cidad@o comum, a expressao ‘GDOQO" soe como sigla do nome do grupo musical do
autor, em detrimento de qualquer outra ideia que lhe seja mais familiar. Alias, é muito pouco
provavel que isso ocorra.

Em segundo lugar, cumpre dizer que as siglas s6 podem ser consideradas absolutamente
irregistraveis, por parte de particulares, quando se referirem a expressdes designativas de
entidades ou érgaos publicos, nos exatos termos do art. 124, 1V, da Lei n.° 9.279/96.

Excetuada essa hipotese, vale a afirmagdo do INPI, no sentido de que: (...) Em geral, siglas
isoladas ndo contém em si qualquer significado aparente, de modo que este tem de ser
aprendido. Assim, uma sigla formada pelas iniciais de uma expressdo s6 pode tomar-se
associavel a ela na medida em que o vinculo entre ambas seja divulgado macica e
continuamente - levando o publico, com o passar do tempo, a se acostumar com tal associacao.
De outro modo, as siglas em geral ndo serdo associadas, espontaneamente, as iniciais de
qualguer expressao. (evento 14 - CONT1 - p. 6).

No caso do autor, ndo ha nenhuma prova, nem sequer indicios, de que - antes do registro do
nome comercial e da marca da primeira ré - ele tenha se utilizado das letras 'GDO" como
sigla identificadora do seu grupo musical, seja perante seus contratantes, seja perante os fas
ou 0 publico em geral.

E interessante notar, nesse ponto, a inexisténcia de qualquer minima referéncia a tal 'sigla’
GDO no site do grupo (http://www.garotosdeouro.com.br. Acesso em 14/03/2012), onde é
possivel consultar a formacdo do grupo, noticias e agenda de shows, recados de fas e



discografia completa, com os respectivos nomes das musicas. Em nenhum dos campos do site -
repita-se, em nenhum - h& qualquer referéncia a suposta sigla, muito menos prova de sua
utilizacao antes do registro do nome comercial e da marca da primeira ré.

Cumpre lembrar, por fim, que o autor ja havia tentado por trés vezes registrar em seu nome as
marcas 'GDO' e 'GEDEO DO FORRO!, todas elas indeferidas com fundamento no art. 124,
XIX, da Lei n.° 9.279/96, provavelmente em razdo da prévia existéncia da marca concedida em
favor da primeira ré (evento 24 - OUT4 - pags. 6-8).

A despeito disso, e conforme antes mencionado, o autor finalmente obteve, no dia 25/01/2011, o
registro da marca nominativa 'GEDEO DE OUROQ' - classe NCL (9) 41 (evento 1 - INF6), fato
que, entretanto, ndo modifica a conclusdo aqui delineada, haja vista a anterioridade do
registro da marca 'GDO' em favor da primeira ré.

Em realidade, o fato de o autor haver obtido o registro da marca 'GEDEO DE OUROQO' poderia
sugerir, quando muito, algum tipo de equivoco ou falta de coeréncia por parte do INPI, que
anteriormente havia indeferido o registro da marca '‘GEDEO DO FORRO', provavelmente
porque a expressao 'GEDEOQO' é pronunciada de maneira idéntica a expressdo 'GDO',
registrada em favor da primeira ré. Seja como for, essa discussdo desborda do objeto da lide e
deve ser travada em processo autbnomo - administrativo ou judicial - de nulidade, caso assim
interesse a primeira ré.

Em conclusdo, a marca 'GDQO' atende a regra da anterioridade e aos principios da
originalidade e da especialidade, pelo menos quando analisada em cotejo com o nome
comercial e com a marca do autor, ndo havendo falar em nulidade do registro.

Assim, por qualquer angulo que se analise a questdo os pedidos formulados pelo autor séo
inequivocamente improcedentes.' (grifou-se)

Consoante se verifica, a sentenca é exaustiva no exame da matéria.

Com efeito, a aplicabilidade dos incisos X1X e XXIII do Art. 124 da LPI encontra-se vinculada
a possibilidade de 'confusdo ou associagdo com marca alheia'. Apreciando tal mérito, constata-
se que a marca 'GDO Producdes' da 12 Requerida apresenta-se distinta do nome do grupo
musical da Autora (e consequentemente de sua marca registrada 'GAROTOS DE OURQ"), néo
se mostrando passivel de causar confusdo ou associagéo com este.

Dessa forma, considerando a falta de evidéncias que comprovem nos autos qualquer vinculo
entre a sigla 'GDO' e 0 nome do grupo musical 'GAROTOS DE OUROQO', a marca registrada
pelo INPI em questdo ndo seré passivel de associa¢io com este ultimo, razéo pela qual, impde-
se a manutengao da r. sentenga.

Nesse sentido, informa a jurisprudéncia, verbis:

ADMINSITRATIVO. REGISTRO DE MARCAS. ART. 124, INCISOS V, XIX e XXIIl, DA LEI
9.279/96. COLIDENCIA PARCIAL ENTRE MARCAS. REGISTRO ANTERIOR. USO
EXCLUSIVO DA MARCA. AREAS DE ATIVIDADES DISTINTAS. AUSENCIA DE
CONFUSAO, PREJUIZO OU VANTAGEM INDEVIDA NO SEU EMPREGO. PROTECAO
RESTRITA AO AMBITO DE ATIVIDADE DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENCA AFASTADAS.

1. Nédo se verifica nulidade da r. sentenca, por estar em dissonancia com precedente da 42
Turma deste TRF4, porquanto o referido precedente ndo tem o efeito de vincular a convicgio
do julgador as especificidades do caso concreto e da questéo controvertida.



2. De igual forma, também ndo h& falar-se em nulidade da sentenca por auséncia de
fundamentacdo, eis que o decisum proferido pelo eminente Juiz Federal afastou todas as
questdes suscitadas na inicial, que sdo as mesmas reproduzidas na apelacéo.

Encontra-se pacificado na jurisprudéncia do Eg. STF que n&o se encontra desfundamentada a
decisdo que adota os fundamentos do parecer do MP.

Nesse sentido, o magistério de Alexandre de Moraes, in Constituicdo do Brasil Interpretada,
Editora Atlas S/A, S&o Paulo, 2002, p. 1295, verbis:'Possibilidade de ado¢@o da manifestacéo
do Ministério Publico ou das partes como fundamentacdo da decisdo: STF - 'Nao se encontra
desfundamentada a decisdo que adota a manifestacdo do Ministério Publico apresentada como
custos legis' (STF - 12 T. - HC n° 76.976/SP - Rel. Min. limar Galvao, Diério da Justica, Se¢ao
I, 7 ago. 1998, p. 22). No mesmo sentido: 'Nada impede o julgador de fazer sua fundamentacao
de uma das partes quando ela é - como se afigura no caso - suficientemente clara e precisa
para demonstrar a corre¢do da sua tese em face da parte contréria. Inexisténcia de divergéncia
com o julgado no RE n° 114.527' (RTJ 163/1.118)."

3. No mérito, correta a r. sentenca. As empresas em questdo atuam em ramos distintos de
atividade, o que ¢ essencial para determinar a ocorréncia de reproducéo ou imitagdo. O inciso
V, veda o registro de marca em caso de 'reproducao ou imitacdo de elemento caracteristico ou
diferenciador de titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros'. No entanto, tal
elemento deve ser suscetivel de causar confus@o ou associagdo com outros aspectos de marcas
de terceiros, 0 que ndo ocorre no caso dos autos. Note-se que a forma, o estilo e a disposi¢ao
dos elementos graficos das marcas em questdo em nada se assemelham, o que contribui para
afastar a hipétese de confusdo ou associacdo. Da mesma forma e mais importante, cada marca
remete a ramo completamente distinto de atividade, uma ao de roupas e confecgdes e a outra
ao ramo de estofaria e cortinas.

4. Quanto ao requisito do inciso XIX, a toda evidéncia, ndo se tem em mira ‘produto ou servi¢o
idéntico, semelhante ou afim’, ja que uma marca esta associada a venda de roupas femininas e
a outra a venda de estofados e cortinas.

5. Por fim, no que cabe & impugnacéo relativa ao inciso XXIII, além de caber o mesmo
argumento sobre a inexisténcia de produtos ou servicos idénticos, semelhantes ou afins, de
forma alguma seria exigivel do Impetrado que conhecesse a marca da Impetrante, porquanto,
notoriamente, de ramo distinto de sua atividade.

6. Ademais, no caso, ndo se configura qualquer risco de ocorréncia de divida, erro ou
confusdo no mercado, perante os consumidores, entre os produtos ofertados por demandante e
demandada, em ramos diferentes de atividade, a fundamentar a necessidade da protecdo da
marca da primeira (REsp 989.105, DJe 28.09.09; REsp 1.114.745, DJe 21.09.10; REsp
949.514, DJ 22.10.07; AGA 850.487, DJe 08.02.10; REsp 863.975, DJe 16.11.10; Resp
866.736, DJ 27.02.08).

7. Apelacéo improvida.

(AC n°5032902-60.2010.404.7100/RS; TERCEIRA TURMA; RELATOR : CARLOS EDUARDO
THOMPSON FLORES LENZ; Data do Julg. 08/02/2012)

Ante o exposto, voto por negar provimento a apelacao.
E 0 meu voto.

Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz
Relator

Ja o voto majoritario foi proferido, nos seguintes termos:

Pedi vista por ndo me sentir habilitada. Detidamente analisada a situacdo fatica dos autos,
peco vénia para divergir do Eminente Relator.



Os integrantes do GRUPO GAROTOS DE OURO dedicam-se a musicas tradicionalistas desde
a década de 1970, e formaram o Grupo assim denominado na década de 1980. Conforme artigo
no http://www.buenas.com.br/edi42/garotos.htm, em 1996, j& estavam na lista ‘dos grupos mais
bem equipados’, época na qual passaram também a lancar outros grupos musicais do mesmo
género. Tornaram-se empresa musical, devidamente registrada nos Grgdos competentes:
GRUPO MUSICAL OS GAROTOS DE OUTRO LTDA ME (CONTR3, Evento 1).

Em 1998, o Grupo contratou LAURI SCHOENHERR e JOAO FELIPE MEDEIROS DA LUZ
como seus agentes de producgdo (empresarios), pelo prazo de 10 anos (CONTR4, Evento 1).

Em 2001, juntam~ente com um terceiro empresario, LAURI e JOAO associaram-se sob o nome
GDO PRODUGCOES LTDA, mantendo como finalidade social o agenciamento e a producéo
culturais. Seguiram a prestacéo de servico ao Grupo (CONTR5, Evento 1).

Em 2002, a GDO depositou a marca junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade
Industrial). O pedido foi deferido em 2007. A marca foi concedida pelo prazo de 10 anos. O
registro se deu para os fins de educacéo, entretenimento, atividades desportivas e culturais
(OUTS3, Evento 24), e é contra este registro que o grupo musical se insurge.

Tenho que os autores tém razdo. Vé-se que o Grupo é décadas anterior a formacdo da empresa
de producbes dos réus. Os réus prestaram ao Grupo servigo de representacdo empresarial
individualmente, situacao que possibilitou o alargamento de suas rela¢fes no mercado. Em que
pese ja fossem profissionais do ramo, o eram individualmente. Foi apenas sob a égide da
relacdo contratual com o Grupo que formaram empresa com finalidade idéntica e sob o nome
de cliente reconhecido no mundo artistico, area em que atuam, na regido em que atuam.

Em contestacédo, destaco, ndo fizeram (nem pretenderam fazer) prova demonstrativa da origem
da sigla GDO. Por 6bvio nada impede que denominem sua empresa de uma sigla, a qual nao
tenha origem alguma vinculada a suas vidas, e a registrem no INPI.

Entretanto, é evidente que este ndo é o caso dos autos. Os indicios sdo suficientes para
depreender a origem da GDO: empresarios que prestavam servigo de agenciamento para o
Grupo Garotos de Ouro. Fizeram assim seu nome no mercado. E a lei veda tal utilizag&o, em
detrimento do consumidor de seus servigos, porque ndo sdo o Grupo, causando confusdo e
sugestionando seus contratantes a situacao inveridica.

A situacdo dos autos enquadra-se nas vedagdes dos incisos do art. 124 da Lei 9.279/96, Lei de
Propriedade Industrial (LPI), que regula os direitos e obrigacGes a ela relativos:

'Art. 124. N&o séo registraveis como marca:

XVI - pseuddbnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artistico singular ou coletivo,
salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XIX - reproducdo ou imitagcdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia
registrada, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim,
suscetivel de causar confusdo ou associagdo com marca alheia;

XXI -sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que 0 requerente
evidentemente ndo poderia desconhecer em razdo de sua atividade, cujo titular seja sediado ou
domiciliado em territdrio nacional ou em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que
assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou servi¢o
idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associacdo com aquela marca
alheia.'




Tenho que a GDO utilizou-se de nome artistico coletivo notoriamente conhecido, sem a
autorizacdo devida (inciso XVI), reproduzindo-o em parte e causando confusdo com marca
alheia (inciso XIX), sendo a marca imitada/reproduzida de seu evidente conhecimento em razao
de sua atividade (inciso XXIII). Sua marca, indevidamente registrada, ndo preenche requisito
de distintividade (art. 122 da Lei de Propriedade Industrial - LPI).

Enfatizo que fosse outra a origem da pretensdo dos réus a assim denominarem sua institui¢ao
empresarial, aqui deveriam indica-la. Considerando tamanha evidéncia, prova em contrario
robusta poderia acarretar a improcedéncia do pedido dos autores. Mas néo foi este o0 caso dos
autos, motivo pelo qual modifico integralmente a sentenca para declarar a nulidade do
Registro 824555236 da ré GDO junto ao réu INPI, condenando-a a abster-se de utilizar tal
marca, invertidos os dnus sucumbenciais, que fixo em 10% do valor dado a causa.

Ante 0 exposto, voto por dar provimento ao recurso de apelagéo.

Des. Federal MARIA LUCIA LUZ LEIRIA

A divergéncia cinge-se a (in)ocorréncia de violacdo ao artigo 124
da Lei n.° 9.279/1996, que regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade
industrial, em decorréncia do registro da marca ‘GDO Producdes'.

O artigo 124, no que interessa & lide, tem a seguinte redagé&o:

Art. 124. Nao sdo registraveis como marca:

(..)

XIX - reproducdo ou imitacdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia
registrada, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim,
suscetivel de causar confusdo ou associagdo com marca alheia;

(..)

XXIIl - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que O requerente
evidentemente ndo poderia desconhecer em razao de sua atividade, cujo titular seja sediado ou
domiciliado em territdrio nacional ou em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que
assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou servico
idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associacdo com aquela marca
alheia.

A vista de tais disposi¢bes normativas, é de se acolher a pretensio
da embargante, pois ndo ha similitude entre as expressfes '‘Garotos de
Ouro' e 'GDO Produgbes', a configurar concorréncia desleal ou induzir um
potencial consumidor a ddvida quanto ao verdadeiro prestador do servigo.

Sendo vejamos.

O Grupo Musical embargado detém, desde 02/04/1988, o registro
do nome comercial Grupo Musical Os Garotos de Ouro Ltda., que era utilizado
para designar a empresa, com objeto social especifico (apresentacbes musicais
de conjunto, espetaculos artisticos, gravacfes de discos, vendas de discos -
evento 6 - CONTR2). Além do nome comercial, dettm a marca
designativa 'GAROTOS DE OUROQO!, registrada sob o n.° 821681400, na classe



41, a qual ndo contém a expressdo GDO, conforme documento juntado pelo INPI
na contestacdo (evento 14 - OUT?2).

A embargante, constituida em dezembro de 2000, iniciou suas
atividades em 02/01/2001 e tem como objeto social o agenciamento de shows;
producdo de eventos, publicidade; producéo, gravagdo e comercializagdo de
CDs, videos e similares; elaboracéo de projetos culturais (artigo 4° do contrato
social - evento 24 - PROC2). Desde a sua constitui¢do, utiliza o nome '‘GDO
Producdes Ltda.' (evento 24 - OUT 3), cujo registro foi requerido em 24/04/2002
e obtido em 07/08/2007, com validade de 10 (dez) anos.

Posteriormente, o Grupo Musical Garotos de Ouro modificou o seu
objeto social em 28/11/2008, que passou a ser servico de mixagem sonora e
producdo audiovisual, comércio varejista de discos CDs, DVDs e fitas, e
producdo musical (evento 6 - CONTRA4).

Consta, ainda, que o nome comercial '‘GDO Produgbes Ltda.' foi
mencionado no termo aditivo ao contrato de representacdo comercial, firmado
com o Grupo Garotos de Ouro em 17/10/2001, sem qualquer insurgéncia do
embargado a época (evento 1 - CONTR5).

Resta claro, portanto, que ndo ha prévio registro de marca ou de
nome comercial GDO pelo embargado, tampouco se pode afirmar que o Grupo
Musical é conhecido pela sigla. Nesse particular, a sentenca consignou:

E a andlise do certificado de registro de marca n.° 824555236 (evento 24 - OUT3), assim como
do site da primeira ré (www.gdo.com.br. Acesso em 14/03/2012) demonstra que as letras
'GDO" sdo grafadas de forma estilizada, com letras, cores e padrdes visuais bastante diversos
daqueles utilizados pelo Grupo ‘'Garotos de Ouro' em todas as areas do seu site
(www.garotosdeouro.com.br. Acesso em 14/03/2012).

Esse fato deixa ainda mais evidente a originalidade/distintividade da marca registra pela
primeira ré, que, na esséncia, sequer remete ao nome 'Garotos de Ouro’, nem com ele se
confunde em termos de pronuncia (sonoridade), significado ou identificagcdo de produtos e
servicos (0s quais, como j& se disse, s@o sensivelmente diversos.)

Nela foi também ressaltado que o Grupo Musical Garotos de
Ouro ja havia tentado por trés vezes registrar em seu nome as marcas '‘GDO' e
'GEDEO DO FORRO!, todas elas indeferidas com fundamento no art. 124, XIX,
da Lei n.° 9.279/96, provavelmente em razdo da prévia existéncia da marca
concedida em favor da primeira ré (evento 24 - OUT4 - pags. 6-8). A despeito
disso, e conforme antes mencionado, o autor finalmente obteve, no dia
25/01/2011, o registro da marca nominativa 'GEDEO DE OURQ' - classe NCL
(9) 41 (evento 1 - INF6), fato que, entretanto, ndo modifica a conclusdo aqui
delineada, haja vista a anterioridade do registro da marca 'GDO' em favor da
primeira ré.

Por tais razdes, conclui-se que o registro do nome comercial e,
posteriormente, da marca 'GDO Producdes’ pela embargante atende a regra da



anterioridade e aos principios da originalidade e da especialidade, devendo ser
mantido.

Ante 0 exposto, voto por dar provimento aos embargos
infringentes.

E o voto.

Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE PANTALEAO CAMINHA
Relatora

Documento eletronico assinado por Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE
PANTALEAO CAMINHA, Relatora, na forma do artigo 1°, inciso Ill, da Lei 11.419,
de 19 de dezembro de 2006 e Resolucdo TRF 42 Regido n° 17, de 26 de marco de 2010.
A conferéncia da autenticidade do documento esta disponivel no endereco eletrénico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do codigo
verificador 6675223v11 e, se solicitado, do cddigo CRC A2DO0F570.

Informacdes adicionais da assinatura:

Signatario (a): Vivian Josete Pantaledo Caminha

Data e Hora: 22/05/2014 19:33

EXTRATO DE ATA DA SESSAO DE 15/05/2014
EMBARGOS INFRINGENTES N° 5002844-31.2011.404.7200/SC
ORIGEM: SC 50028443120114047200

RELATOR . Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEAO CAMINHA
PRESIDENTE . Marga Inge Barth Tessler
PROCURADOR : Dr. Domingos Savio Dresch da Silveira

pelo Dr. Jose Henrique Dal Cortivo, representando a GDO
Producdes Ltda. Pedido de Preferéncia pelo Dr. Domingos Savio
Dresch da Silveira, representante do Ministério Publico Federal

EMBARGANTE : GDO PRODUCOES LTDA.
ADVOGADO . JOSE HENRIQUE DAL CORTIVO
. MEISSON GUSTAVO ECKARDT
EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SUSTENTACAO |
ORAL '



- INPI
EMBARGADO : GRUPO MUSICAL OS GAROTOS DE OURO LTDA ME
ADVOGADO : ADRIANA LARRUSCAHIM HAMILTON ILHA

MPF : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Certifico que este processo foi incluido na Pauta do dia 15/05/2014,
na sequéncia 25, disponibilizada no DE de 30/04/2014, da qual foi intimado(a) o
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL e as demais PROCURADORIAS
FEDERAIS.

Certifico que o(a) 22 SECAO, ao apreciar 0s autos do processo em
epigrafe, em sessdo realizada nesta data, proferiu a seguinte deciséo:

A SECAO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO
VOTO DA RELATORA.

RELATOR

ACORDAO

VOTANTE(S)  : Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEAO CAMINHA
. Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER

Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES
LENZ

Juiz Federal LUIZ CARLOS CERVI
Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
. Des. Federal CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
AUSENTE(S) . Des. Federal LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEAO CAMINHA

Jaqueline Paiva Nunes Goron
Diretora de Secretaria

Documento eletronico assinado por Jaqueline Paiva Nunes Goron, Diretora de
Secretaria, na forma do artigo 1°, inciso 111, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006
e Resolucdo TRF 42 Regido n° 17, de 26 de marco de 2010. A conferéncia

da autenticidade do documento esta disponivel no endereco eletronico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do codigo
verificador 6726017v1 e, se solicitado, do cddigo CRC 3AB3A879.
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