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EMENTA

APELACAO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO -
ARGUICAO DE VIOLACAO DO ART. 124, XVII DA LPI - SENTENCA IMPROCEDENTE -
RECURSO DESPROVIDO
I- Ressalte-se, no que diz respeito a competéncia da justica federal para julgar pedidos de
indenizacao por uso indevido de marca, que o STJ firmou entendimento recente que restringe a
possibilidade de cumular pedidos que ndo envolvam interesses da Autarquia, oportunamente
citado na sentenca.
Il - No mérito, como relatei, cinge-se a controvérsia em saber se a musica intitulada “TROPA DE
ELITE", de autoria da Banda Thihuana, registrada em 2000, e objeto de direitos autorais, €
causa suficiente para anular os registros das marcas “TROPA DE ELITE", do primeiro e
segundo réus, n°s 827.385.625, 840.018.070 e 840.018.100, com base no que preceitua o artigo
124, XVII da LPI.
Il - Colhe-se dos autos a autora permitiu o uso do titulo “Tropa de Elite” para denominar o filme
gue se tornou estrondoso sucesso de hilheteria em todo Brasil, ganhador de inUmeros prémios,
inclusive internacionais dos mais prestigiados, o “Urso de Ouro” do Festival de Berlim, e é
considerado, pela Associacao Brasileira de Criticos de Cinema — ABRACCINE, o trigésimo
melhor filme do cinema nacional dos ultimos tempos.
IV - O sucesso do filme deu tanta fama a expressdo que ela passou a ser associada diretamente
a ele, independente musica da autora, sem com ela se confundir, ganhando nova conotacéo,
representativa do Bope e da histéria do capitdo Nascimento. A exemplo do que acontece com
os filmes “Pretty Woman”, “Faroeste Caboclo”, “Yellow Submarine”, “Menino da Porteira” e
tantos outros que apesar de inspirados em musicas com a mesma denominag¢do com elas nao
se confundem, apresentando-se como criacdes autbnomas e nitidamente dissociadas, sem
possibilidade de violar o artigo 124, XVII da LPI.
V - Recurso desprovido

ACORDAQ
Vistos e relatados os autos em que séo partes as acima indicadas, decide a 22 Turma
Especializada do Tribunal Regional Federal da 22 Regido, a unanimidade, negar provimento a
Apelacédo, nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2017.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator - 22 Turma Especializada
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REL ATORIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO — RELATOR) Cuida-se de agéo
gue tem por objetivo anular a marca denominada TROPA DE ELITE designativa de trés
registros, o primeiro, n° 827.385.625, de titularidade do primeiro réu, RONALD DOS SANTOS
CONCEI(}AO & CIA, e os outros dois, n°s 840.018.070 e 840.018.100, de titularidade da
segunda ré, ZAZEN PRODU(;OES AUDIOVISUAIS LTDA, e ainda condenar todos 0s réus,
incluindo o INPI, ao pagamento de indenizac&o pelo uso e concesséao indevidas do registro, ao
argumento de que os registros violam o artigo 124, XVII, da LPI por reproduzirem titulo de
musica da autora, com a mesma expressao "TROPA DE ELITE".

A sentenca tem o seguinte dispositivo:

Ante o0 exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE
MERITO, em relacéo ao pedido de indenizac&o por perdas e danos, em
face do primeiro réu e da segunda Ré, com base no art. 485, IV, do CPC.
Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, com fulcro
no art. 487, inciso |, do Codigo de Processo Civil.

Custas ex lege

Condeno a parte autora a pagar honoréarios advocaticios, no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, divididos
igualmente entre os réus, nos termos do art. 85, § 2° do Cddigo de
Processo Civil.

Transitada em julgado, dé-se baixa e arquivem-se 0s autos.

P.R.I.

Embargos de Declaracdo parcialmente acolhidos as fls. 372/377, para substituir o teor do
ultimo paragrafo de fls. 350 da sentenca, que passou a ter a seguinte redacao "Nesse aspecto,
merece prosperar a tese da empresa Ré, ZAZEN PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA, no
sentido de que o titulo em questdo é demasiadamente genérico, hdo possuindo originalidade
para impedir os registros marcarios da Segunda Ré para designar produtos de dvds, cds, discos
e midias digitais contendo gravacdes audiovisuais, trilhas sonoras e filmes cinematograficos,
justamente produtos decorrentes da atividade de producéo de obras audiovisuais desenvolvidas
por ela".

Inconformada, requer a Apelante, as 380/413, primeiramente, a reforma da sentenca que
extinguiu o processo sem julgamento de mérito, insistindo que a justica federal é competente
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para conhecer o pedido de indenizacdo com base em precedentes deste Tribunal da lavra do
Des. Fed. André Fontes, proc. 0035275-21.2012.4.025.101e 0811875-76.20114.02.5101.

No mais, (i) que resta demonstrado que a musica "Tropa de Elite" foi criada em 1.999, muito
antes da criacao do filme, em 2007, sendo certo que no ano 2.000 a apelante TIHUANA recebeu
a prestigiada honraria denominada "Disco de Ouro" pelo consagrado sucesso da musica "Tropa
de Elite", quando a imprensa anunciava a venda de mais de 150 mil copias do exemplar "llegal”
que trazia em seu bojo a marca/titulo da musica "Tropa de Elite"; (ii) que "Tropa de Elite" era o
grito de guerra da prépria banda que caiu no gosto popular e até mesmo de bombeiros e
policiais que, em treinamentos e simulagdes, ja cantavam o refrdo da referida melodia nos
quartéis, razao pela qual a Zazen e o diretor do filme, por meio de pesquisa prévia junto a
policia do Rio de Janeiro, adotou a musica como trilha a ser tocada nos momentos mais
emocionantes, o que também foi noticiado pela imprensa a época e cujas reportagens puderam
ser vistas pelos jornais (folha.uol.com.br) e no site da revista Capricho (capricho.abril.com.br),
cujos trechos da entrevista de dezembro de 2007 feita com a banda TIHUANA séo reproduzidos
a seguir para comprovar que néo foi o filme que fez a musica um sucesso, mas o sucesso da
musica € que colaborou para o do filme, ambos com repercusséo internacional; (iii) que diante
da atuacdo em ramos comerciais muito préximos, para ndo falar idénticos (venda de DVDs, por
exemplo, que pode ser tanto da musica como do filme), por estarem classificados em classes
iguais, impossivel o registro de titulo "Tropa de Elite", tanto para flme como para musica por
guem nao é detentor de sua titularidade; (iv) que por esta razdo que, submetido o caso a
DIRMA, departamento especializado para analise comparativa, o INPI reconheceu a
necessidade de se anularem os registros concedidos a ambas as apeladas, observadas as
atividades e as provas efetivas da titularidade da marca "Tropa de Elite" constantes dos autos,
confirmando o postulado nesta demanda; (vi) que a afinidade existente entre o produto
comercializado pelas apeladas - filmes, DVDS e shows - e aquele comercializado pela apelante
TIHUANA - DVDs e shows - resulta na impossibilidade de registro do mesmo signo, sob pena
dese causar davida no mercado consumidor; (vii) que a propria sentenca além de reconhecer
que a banda Tihuana criou a mdsica denominada "Tropa de Elite", maior sucesso do
album "llegal", reconhece também a forte ligagdo com o filme, além da semelhang¢a do nome, a
ensejar confusdo nos consumidores; (viii) que a muasica "Tropa de Elite" é titulo protegido por
direito autoral (fonograma registrado no ECAD sob o codigo n° 49286, GRA n° 69833363 e
ISRC n° BREMI0000199), na forma do art. 11, da Lei 9.610/98; (ix) que os registros concedidos
pelo INPI violam os artigos 124, XVIl e XIX da LPI.

Contrarrazfes do INPI, fls. 417/421, prestigiando a sentenca e afirmando que descabe qualquer
pretensdo indenizatéria, ndo sendo razodvel supor que a Autarquia relina condi¢cbes para
verificar, a cada pedido de marca, todas as hipoteses previstas no art. 124, da LPI, servindo a
Revista de Propriedade Industrial para que todo o publico possa acompanhar os pedidos e
apresentar subsidios ou impugnacdes que se fizerem necessérias.

Contrarrazbes da empresa ZAZEN PRODU(;OES AUDIOVISUAIS LTDA-ME, fls 423/441,
aduzindo que: (i) que ao contrario do que quer fazer crer a Apelante Tihuana o titulo "Tropa de
Elite" certamente ndo € associado pelo publico & obra musical criada por ela e de mesmo nome,
mas sim a obra audiovisual criada pela Zazen, o filme "Tropa de Elite"; (ii) que foi somente apo6s
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o lancamento do filme que a musica da Apelante Tihuana passou a ser conhecida
nacionalmente, considerando o0 enorme sucesso junto ao publico espectador angariado pela
producdo da Zazen; (iii) que a musica "Tropa de Elite" caiu nas gracas do publico apés o
lan¢camento do filme, jamais antes, como pretende fazer crer a Apelante Tihuana; (iv) que o filme
foi lancado em 2007 e terminou 0 ano como sétima maior bilheteria no Brasil, com um total de
2.421.295 (dois milhdes, quarocentes e vinte um mil e duzentos e noventa e cinco ) de
espectadores nos cinemas, além de ter sido agraciado com importantes premiagdes do cinema
nacional e internacional, como por exemplo, o titulo de melhor filme em um dos mais
prestigiados de cinema do mundo, o Urso de Ouro do Festival de Berlim de 2008; (v) que s6 um
ano depois do lancamento do filme, em 2008, é que a Banda Tihuana recebeu disco de platina
pela cangéo "Tropa de Elite", em decorréncia de ter mais de 100 mil downloads pagos no pais e
um Disco de Ouro dado ao album denominado "llegal", o qual possuia como uma das faixas a
musica "Tropa de Elite", por ter o album vendido 150 mil copias, conforme informag&o obtida no
site da ABPD; (vi) que a Apelante Tihuana tem o direito de impedir que uma outra composi¢ao
musical, posterior a sua, receba titulo idéntico, mas ndo pode impedir que o mesmo titulo seja
dado a obra de outro género, levando-se em conta, principalmente, que a expressdo 'TROPA
DE ELITE' é bastante genérica e descritiva; (vii) que ndo ha violagédo a direitos conexos da
Apelante Tihuana no fato da Zazen ter dado a sua obra de género completamente distinto titulo
idéntico, ainda mais em se tratando de filme que retrata justamente a rotina e os desafios do
Batalhdo de Operac¢des Policiais Especiais (BOPE) do Estado do Rio de Janeiro, tornando o
titulo bastante descritivo; (viii) que sua marca € mista e composta com o0 mesmo visual do
divulgado em seu filme "Tropa de Elite", pelo o que o consumidor obviamente conhecera a
procedéncia do produto associado a tal marca; (ix) que a proibi¢cdo do artigo 124, XVII, da LPI
incide quando existe risco de confusdo ou associacdo a obra vinculada ao titulo, o que,
definitivamente, como bem entendeu o Juizo de primeiro grau, ndo ocorre no presente caso.

Parecer do Ministério Publico Federal, fls. 449/459, opinando pela manutengdo da sentenca.

E o relatério.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator - 2a Turma Especializada
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VYOTO
(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO — RELATOR) Conheco a apelacao
porque presentes seus pressupostos.

Preliminarmente, ressalte-se, no que diz respeito a competéncia da justica federal para julgar
pedidos de indenizacao por uso indevido de marca, que o STJ firmou entendimento recente que
restringe a possibilidade de cumular pedidos que nao envolvam interesses da Autarquia,
oportunamente citado na sentenca, com o qual me filio e também transcrevo.

“DIREITO MARCARIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
COMPETENCIA PARA JULGAR PEDIDO DE PERDAS E DANOS
DECORRENTES DO USO DA MARCA, CUJO REGISTRO PRETENDE-
SE A ANULACAO. LIDE QUE NAO ENVOLVE A UNIAO, AUTARQUIA,
FUNDACAO OU EMPRESA PUBLICA FEDERAL. COMPETENCIA DA
JUSTICA ESTADUAL. REGISTRO DA MARCA "CHEESE.KI.TOS", EM
QUE PESE A PREEXISTENCIA DO REGISTRO DA MARCA
"CHEE.TOS", AMBAS ASSINALANDO SALGADINHOS "SNACKS",
COMERCIALIZADOS NO MESMO MERCADO. IMPOSSIBILIDADE,
VISTO QUE A COEXISTENCIA DAS MARCAS TEM O CONDAO DE
PROPICIAR CONFUSAO OU ASSOCIACAO AO CONSUMIDOR.

1. A autora pretende cumular duas acbes: a primeira a envolver a nulidade
do registro marcéario, obtido pela empresa ré e efetuado pelo INPI, e a
segunda buscando a reparacdo dos danos alegadamente causados pela
sociedade ré, isto é, lide que ndo envolve a autarquia. Destarte, como o
artigo 292, § 1°, Il, do CPC restringe a possibilidade de cumulacéo de
pedidos, admitindo-a apenas quando o mesmo Juizo é competente para
conhecer de todos e o artigo 109, |, da Constituicdo Federal prevé que
compete aos juizes federais processar e julgar as causas em que a Unido,
entidade autarquica ou empresa publica federal forem interessadas na
condicdo de autoras, rés, assistentes ou opoentes, é descabida a
cumulacgao, sob pena de usurpacdo da competéncia residual da Justica
Estadual.

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

(...)

7. Recurso especial parcialmente provido.” (RESP 201000570200, LUIS
FELIPE SALOMAO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA: 12/04/2013,
grifos nossos).

No mérito, como relatei, cinge-se a controvérsia em saber se a masica intitulada “TROPA DE
ELITE”, de autoria da Banda Thihuana, registrada em 2000 e objeto de direitos autorais, é
causa suficiente para anular os registros das marcas “TROPA DE ELITE”, do primeiro e
segundo réus, n°s 827.385.625, 840.018.070 e 840.018.100, com base no que preceitua o artigo
124, XVII da LPI.

Por certo que néo.
Diz a norma em questao:

Art. 124, N&o sdo registraveis como marca:

XVII — obra literaria artistica ou cientifica, assim como os titulos protegidos
pelo direito autoral suscetiveis de causar confusdo ou associacao, salvo
com consentimento do autor ou titular.

Colhe-se dos autos a autora permitiu o uso do titulo “Tropa de Elite” para denominar o filme que
se tornou estrondoso sucesso de bilheteria em todo Brasil, ganhador de inimeros prémios,
inclusive internacionais dos mais prestigiados, o “Urso de Ouro” do Festival de Berlim, e é
considerado, pela Associagdo Brasileira de Criticos de Cinema — ABRACCINE, o trigésimo
melhor filme do cinema nacional dos Ultimos tempos.

A prova de que a autora nunca se importou com o uso da expressao para denominar o filme é
gue a musica de sua autoria faz parte da trilha sonora dos dois filmes “TROPA DE ELITE" 1 e 2,
gue ela admite — acabou sofrendo pequenos ajustes - a pedido do diretor José Padilha, para se
adequar a histoéria do filme, conforme se vé em suas razfes, que reproduzem entrevista
concedida pela banda. Fls. 397.

Este ano, a musica foi novamente reciclada para continuagéo do filme que

tem como fio condutor os dramas do capitdo Nascimento (Wagner Moura),
comandante — geral do Bope que, na sequéncia, virou subsecretario de
inteligéncia. Para “Tropa de Elite 2 — O inimigo agora € outro” a banda fez
uma alteracao na letra e compds uma nova mauasica, presente na trilha
sonora do filme, como conta Roman.

“O diretor José Padilha pediu que mudassemos o trecho “Muro de
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concreto, bom de derrubar/ E Tihuana, pau vai quebrar? Em tropa de Elite
2.010, ficou E o Bope chegando, pau vai quebrar!.”

O sucesso do filme deu tanta fama a expresséo que ela passou a ser associada diretamente a
ele, independente musica da autora, sem com ela se confundir, ganhando nova conotacéo,
representativa do Bope e da histéria do capitdo Nascimento. Exemplo disso séo os filmes “Pretty
Woman”, “Faroeste Caboclo”, “Yellow Submarine”, “Menino da Porteira” e tantos outros que
apesar de inspirados em musica com a mesma denominacdo com elas ndo se confundem,
apresentando-se como criacdes autbhomas e nitidamente dissociadas, sem possibilidade de
violar o artigo 124, XVII da LPI.

De modo que nao ha reforma a fazer na sentenca que aplicou o melhor direito a espécie,
tecendo os fundamentos necessérios e que refletem exatamente meu entendimento sobre a
matéria, verbis:

Em qualquer lugar do mundo, filmes e franquias de filmes de grande
sucesso registram suas marcas, buscando protecao e receitas com
licenciamentos de produtos, ndo sendo aceitavel que o autor da musica
tema venha a impedir tais atividades. Conforme se sabe, a banda
TIJUANA detém os direitos autorais da musica TROPA DE ELITE e,
certamente, recebeu mais receitas, decorrentes da execucdo da mesma,
apos os referidos filmes, porém, ndo tem direito sobre a marca dos filmes
COM 0 mesmo nome.

Dessa forma, o fato da musica TROPA DE ELITE ter sido feita antes do
filme, com o mesmo nome, ndo é decisivo na presente solugdo, pois 0s
temas tratados eram distintos, e o aproveitamento dela, na verdade, trouxe
mais sucesso para a banda Tijuana.

Como bem observado pela segunda Ré, em suas alegac¢@es finais, sua
marca mista € composta de mesmo sinal visual daquele divulgado em seu
filme de mesmo nome “TROPA DE ELITE", pelo o que o consumidor
obviamente conhecera a procedéncia do produto associado a tal marca.
Assim sendo, nédo é crivel que um fa& ou mesmo consumidor da banda
Tijuana compre um DVD do filme TROPA DE ELITE pensando tratar-se de
um CD de musicas da banda.

Por tais razbes, entendo que néo incide no presente caso a proibi¢cao
inserta no art. 124, inciso XVII, da LPI.

Nesse aspecto, merece prosperar a tese da empresa Ré, ZAZEN
PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA., no sentido de que o titulo em
guestdo é demasiadamente genérico, ndo possuindo originalidade
suficiente para impedir os registros marcarios da Segunda Ré para
designar “produtos de dvds, cds, discos e midias digitais contendo
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E como voto.

gravacdes audiovisuais, trilhas sonoras e filmes cinematogréficos”,
justamente produtos decorrentes da atividade de producédo de obras
audiovisuais desenvolvidos por ela.

Ademais, o mencionado dispositivo legal condiciona a proibi¢éo do registro
de titulos que estejam protegidos pelo direito autoral como marca somente
guando suscetiveis de causar confusdo ou associa¢do a obra vinculada ao
titulo, o que, ao contrario do INPI, entendo ndo ser a hipotese dos autos.

Portanto, o consumidor ao se deparar com a marca “TROPA DE ELITE” de
titularidade da Segunda Ré, nao fara qualquer associacao a composicao
musical da Autora de nome idéntico. Como visto, trata-se de registro misto
gue possui 0 mesmo sinal visual veiculado quando da divulgagéo da obra
audiovisual da Segunda Ré, conforme se verifica:

Em suma, € inegavel que a marca “tropa de elite” de propriedade da
Segunda Ré nao é de forma alguma associada a musica da Autora, mas
sim, ao filme daquela, visto que composta da mesma grafia e arte do sinal
veiculado em tal obra cinematografica.

Quanto ao inciso XIX, do art. 124, da LPI, o mesmo nao pode ser aplicado
no presente caso, tendo em vista que ndo ha registro anterior da Autora
gue sirva de 6bice a marca de titularidade dos Réus.

Com essas consideragBes, nego provimento a apelacdo, confirmando a sentenca em todos os
seus termos.

Na forma do art. 85, § 11, do NCPC, majoro os honoréarios advocaticios de sucumbéncia para o
patamar de 15%.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

Relator - 2a Turma Especializada
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