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SENTENCA
1. RELATORIO

Trata-se de acdo ordinaria proposta por GAIVOTA IMOVEIS
LTDA.em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI, na qual a autora pretende seja anulada a deciséo
administrativa que negou o pedido de registro de marca mista "GAIVOTA
IMOVEIS" (Gaivota Imoveis Ltda. Me.) no PA n° 912752220.

A parte autora sustentou, em sintese, que o seu registro de marca foi
indeferido sob o fundamento de que a marca reproduziu ou imitou o registro da
marca "GAIVOTA" (Gaivota Corretora de Seguros Ltda. Me.). Aduziu, contudo,
que as duas empresas atuam em ramos distintos (atividades imobiliarias x
seguros), o que redunda em clara distingdo mercadolégica. Referiu que "a
possibilidade de confuséo entre a atividade exercida pela empresa requerente com
a corretora de seguros € infima, inclusive porque aquela tem sede na cidade de
Balneéario Gaivota/SC e esta atua em Araras/SP" (evento 1).

Determinou-se a retificacdo do valor da causa e o recolhimento das
custas iniciais (evento 3).

A autora retificou o valor da causa e requereu a gratuidade da justica
(evento 6).

Indeferiu-se o pedido relativo a gratuidade da justica e retificou-se o
valor da causa (evento 8).
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Oportunizou-se prévia manifestacdo sobre a tutela de urgéncia
(evento 13).

O réu INPI apresentou informacdo administrativa e requereu o
indeferimento do pedido (evento 18). Defendeu a necessidade de integrar a lide a
parte titular do registro apontado como impeditivo. Sustentou, ainda, que é
irrelevante para a controvérsia judicial o fato de as empresas possuirem sedes em
Municipios ou Estados diferentes, assim como que a protecdo conferida pelo
registro recai sobre servigos que sdo considerados idénticos, semelhantes ou afins.
Disse, por fim, que a longa lista de servigos especificados pela empresa autora ao
requerer o registro inclui itens idénticos, itens semelhantes e itens afins com a
especificag@o contida no registro da marca paradigma.

Rejeitou-se o pedido de tutela de urgéncia e determinou-se a inclusao
da empresa Gaivota Corretora de Seguros Ltda. no polo passivo (evento 20).

Em sua contestacdo, a autarquia repisou 0Ss argumentos da
manifestacdo anterior (evento 26).

A autora formulou pedido de reconsideracdo (evento 27), que foi
indeferido (evento 29).

A autora, entdo, requereu a citacdo da empresa Gaivota Corretora de
Seguros Ltda. (evento 32).

Acolheu-se o pedido e determinou-se a citacdo da empresa corré
(evento 34).

A autora apresentou réplica a contestacdo do INPI (evento 39).
A corré Gaivota Corretora de Seguros Ltda. apresentou resposta
(evento 45). Defendeu a improcedéncia do pedido, pois a marca "GAIVOTA" ja

esta registrada em seu nome. Sustentou que as duas empresas possuem atividades
semelhantes.

Houve réplica (evento 52).

Oportunizada a especificacdo de provas, as partes nada requereram
(evento 54).

Os autos vieram conclusos para sentenca.
2. FUNDAMENTACAO
2.1 - Mérito

2.2.1 - Nome empresarial, titulo de estabelecimento e marca



As sociedades empresariais possuem, em regra, trés signos que tém
a funcéo de distinguir seu titular de seus pares e criam em torno deste titular uma
reputacdo que constitui um importante ativo do patriménio do empresario ou da
sociedade.

O nome empresarial é aquele que possibilita a identificacdo da
sociedade. Corresponde ao nome civil para o individuo, razdo pela qual o
empresario ou a sociedade empresaria tem que realizar o registro na Junta
Comercial antes do inicio da suas atividades (art. 967 do CC), sob pena de
responsabilidade ilimitada de seus socios e ndo poder pleitear recuperacao judicial
e participar de licitacOes, dentre outras restri¢oes.

O titulo do estabelecimento que pode ser definido de modo simples
como o apelido comercial dado a um estabelecimento empresarial. E 0 nome de
fantasia ou 0 nome da fachada de um estabelecimento da sociedade.

Entende-se como marca, no que interessa ao presente processo, 0S
sinais que séo adotados para distinguir e caracterizar os produtos ou servicos que
séo desenvolvidos pela sociedade.

Nas sociedades empresariais modernas a marca € de extrema
importancia, tanto que o legislador constitucional incluiu a sua protecdo dentre os
direitos e garantias fundamentais, dispondo que:

Art. 5% (...) XXXIX - A lei assegurard aos autores de inventos industriais
privilégio temporario para sua utilizacdo, bem como protecdo 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 tecnolégico e
econbémico do pais.

Tal instituto, sem prejuizo dos tratados internacionais aplicaveis ao
tema, encontra-se regulado no ambito interno pela Lei n.° 9.279/96 (Cddigo da
Propriedade Intelectual), sendo oportuno destacar os seguintes artigos aplicaveis
a0 presente caso:

Art. 122. S&o suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicdes legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou servigo: aquela usada para distinguir produto ou servigo
de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa; (...)

Art. 124. N&o sao 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
confusdo ou associacao com estes sinais distintivos;

XIX - reproducgdo 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 associacao com
marca alheia;

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas fisicas ou juridicas de
direito publico ou de direito privado.

§ 1° As pessoas de direito privado s6 podem requerer registro de marca relativo
a atividade que exercam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de
empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no proprio
requerimento, esta condi¢do, sob as penas da lei. (...)

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido
conforme as disposicGes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo
em todo o territério nacional.

8 1° Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou deposito, 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.

§ 2° O direito de precedéncia somente podera ser cedido juntamente com o
negocio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relacdo com o uso da
marca, por alienacao ou arrendamento.

Art. 133. O registro da marca vigorara pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da
data da concessdo do registro, prorrogavel por periodos iguais e sucessivos.

Em resumo: (a) entende-se como marca de produto aquela utilizada
para distinguir determinado bem de outros idénticos ou semelhantes; (b) as
pessoas de direito privado s6 podem requerer registro de marcas relativas a
atividade que efetivamente exercam; (c) a propriedade da marca adquire-se pelo
registro, assegurando-se ao titular o direito de uso exclusivo, em todo o territério
nacional e no seu ramo de atividade econémica, pelo prazo de 10 (dez) anos,
prorrogaveis.

2.2.2 - Anterioridade do registro da marca

No presente caso, a lide envolve o registro e o uso da marca "Gaivota
Imoveis Ltda. Me".

A exclusividade sobre a utilizacdo da marca cabe, em regra, a quem
primeiro efetuar o registro perante o INPI (art. 129 da LPI), premissa que, no caso



vertente, favorece a empresa ré, uma vez que a autora nao questiona a precedéncia
do registro da marca "Gaivota Corretora de Seguros Ltda Me.".

2.2.3 - Protecdo da marca e dos elementos distintivos do titulo de
estabelecimento ou nome da empresa

Para a obtencdo do registro de propriedade de marca, a legislacéo
observa, em regra, 0 sistema atributivo, isto é, a sua propriedade e 0 seu uso
exclusivo s6 sdo adquiridos pelo registro, conforme define o art. 129 da LPI. A
mesma lei, contudo, prevé um sistema de contrapesos, reconhecendo situagdes que
originam direito de preferéncia a obtencdo do registro, fundadas essencialmente
na protecdo ao consumidor e na repressdo a concorréncia desleal e ao
aproveitamento parasitario. Por isso, a LPI reprime, por exemplo, a concessdo de
registros como marcas de nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia
alheios (art. 124, V e 195, V).

Importante destacar, também, que a afericdo de eventual colidéncia
entre marca e outros signos protegidos pela LPI - como o0 nome empresarial e o
titulo de estabelecimento - ndo deve restringir-se a analise do critério da
anterioridade, mas deve também se levar em consideracdo 0s principios da
territorialidade e da especialidade.

A questdo posta em juizo envolve duas sociedades empresarias e
marcas:

a) "GAIVOTA IMOVEIS" (Gaivota Imdveis Ltda. Me.), com
sede no Municipio de Balneario Gaivota/SC e 0 seguinte objeto (evento 1 -
CONTRSOCIAL3):

- Atividades Imobiliarias de Imdveis Préprios;
- Compra e Venda de Imoveis Proprios;
- Corretagem na Compra, venda e Avaliacdo de Imoveis.

b) "GAIVOTA" (Gaivota Corretora de Seguros Ltda Me.), com
sede no Municipio de Araras/SP e 0 seguinte objeto (evento 45 -
CONTRSOCIAL2);

[..] a corretagem de seguro de ramos elementares; seguro do ramo de vida,
capitalizacdo, planos previdenciarios, saude, consorcios e financiamentos, e a
locacéo de automdveis sem condutor.

Percebe-se, desse modo, que as duas empresas atuam em Aareas
manifestamente distintas, sendo a autora no ramo imobiliario e a ré no mercado de
seguros. Nao bastasse isso, do ponto de vista da territorialidade, o indeferimento



ao pedido de registro também ndo se sustenta, pois se trata de empresas sediadas,
respectivamente, no sul de Santa Catarina e no interior de Séo Paulo.

Concluo, portanto, que ndo existe semelhanga entre as marcas e
equivaléncia sonora capaz de causar confusdo e induzir o consumidor a erro, na
forma prevista nos incisos V e X1X do art. 124 da Lei n.° 9.279/96. Assim, diante
da possibilidade de convivéncia entre as marcas, deve ser revista a decisdo
proferida no processo administrativo n® 912752220, a fim de deferir registro da
marca "GAIVOTA IMOVEIS" em favor da empresa Gaivota Imoveis Ltda. Me.

3. DISPOSITIVO

Ante 0 exposto, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO, extinguindo o processo com resolucdo do mérito, nos termos do artigo
487, 1, do Codigo de Processo Civil, a fim de determinar que o INPI proceda ao
registro da marca mista "GAIVOTA IMOVEIS" em favor da empresa Gaivota
Imoveis Ltda. Me, no processo administrativo n® 912752220.

Condeno os réus, em rateio, ao pagamento das custas processuais e
de honoréarios advocaticios em favor da autora que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, atualizavel pelo IPCA-E desde o ajuizamento,
considerando a importancia da demanda, a relativa complexidade da causa, o zelo
e a boa qualidade do trabalho profissional dos patronos dos réus, atendido o
disposto no art. 85, 88§ 2°e 6°, do CPC.

Sentenca registrada e publicada eletronicamente. Intimem-se.

Havendo interposicao de recurso e observadas as formalidades dos
881°e 2°do art. 1.010 do CPC, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal
da 4? Regido (art. 1.010, § 3°, do CPC).

Oportunamente, arquivem-se.
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