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Gusttavo Lima perde recurso no STJ que pedia o fim
do processo de R$ 20 milhdes sobre a autoria de
musica

GOIAS

1 de 1&#13;Gusttavo Lima traz o "Boteco do Gus-
ttavo Lima" para CG neste sabado - Foto: Redes so-
ciais/ Reproducao

Gusttavo Limatraz o "Boteco do Gusttavo Lima" pa-
ra CG neste sdbado - Foto: Redes sociais/ Re-
producéo

O cantor sertanejo Gusttavo Lima perdeu um recurso
que pediu no Superior Tribunal de Justica (STJ) para
encerrar 0 processo que envolve a autoria da musica
"Forado Comum". O compositor goiano André Luiz
Gongalves da Silva, conhecido como De Lucca, mo-
Ve um processo contra o artista para receber 100%
dos direitos autorais, alegando que é o Unico com-
positor. O processo é de R$ 20 milhdes.

A assessoria de imprensa de Gusttavo Limadisse em
nota que aquestdo enfrentada no STJ diz respeito so-
menteaprescricdo do prazo, ou seja, 0 ministro Mou-
ra Ribeiro do STJ entendeu, em seu despacho na
ultima terca-feira (15), que o processo deve voltar a
tramitar na primeira instancia do Tribunal de Justiga
de Goias.

"Fica mantida a decisdo da segunda instancia do Tri-
bunal de Justica de Goiés, que haviadeterminadoare-
messa do processo para a primeira instancia. Dessa
forma o processo voltard para a primeira instancia do
TJ-GO para analisar o mérito da demanda”, diz a as-
sessoria.

LEIA TAMBEM
De Lucca cobra indenizagao por danos morais, pois
afirmaser o Unico autor damdusica "Fora do Comum"

- que estourou na voz de Gusttavo em 2011. No en-
tanto, s entrou com o processo na Justica em 2016.
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A época da primeira decisio, a defesa do cantor ale-
gou gue eles escreveram amusica em conjunto e que
De Luccarecebeutoda parte que Ihe cabe, isto é,50%
de todo o rendimento proveniente dela.

Processo na Justica

O juiz William Costa Mello decidiu extinguir o pro-
cesso, em junho de 2019, alegando que o compositor
perdeu o prazo legal para ajuizar a acéo, que era de
trésanos, e usou o artigo daprescricéo para solicitar o
arquivamento. A cancdo éde 2011, mas De Luccain-
gressou com o pedido cinco anos depois.

O advogado do compositor, Adolfo Kennedy Mar-
ques Junior, entrou com um recurso e obteve decisao
favoravel do desembargador Reinaldo Alves Fer-
reira, que decidiu cassar a sentenca anterior.

Audiéncia de conciliacao

Antes disso, em novembro de 2019, houve uma au-
diéncia de conciliacdo em relagcdo ao processo. Se-
gundo a defesa do cantor, a época, foi oferecido ""sem
nenhum reconhecimento de culpa™ o valor de R$ 50
mil divididos em dez vezes para encerramento do
processo, uma vez que o compositor alegou estar pas-
sando por dificuldades financeiras.

De Lucca ndo aceitou e, com isso, 0 processo seguiu
tramitando. O advogado Adolfo Kennedy refutou a
afirmacéo de que Gusttavo é coautor da cancao e dis-
se que seu cliente busca os direitos econdémicos de
100% dos lucros provenientes dela.

"0 autor exclusivo damusica é o De Lucca. Gusttavo
n&o compds nenhum trecho, harmonia ou melodia da
musica. Ele recebeu 50% dos direitos da cancdo, mas
reclama agora que tem direito aos outros 50% mais
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indenizacdo pela mentira de que Gusttavo Lima é  cros provenientes de composicdes.
coautor da cancdo”, afirma.

Veja outras noticias da regido no gl Goias.
De acordo com o advogado, De Lucca continua re-
cebendo pagamentos mensais por meio do Escritério  VIDEOS: veja Ultimas noticias de Goias
Central de Arrecadacéo e Distribuicdo (Ecad), res-
ponsavel por arrecadar e distribuir aos autores os lu-
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Acordo mundial de patentes de vacinas contra covid
exclui Brasil

Um entendimento preliminar entre Estados Unidos,
Europa, India e Africa do Sul para suspender pa-
tentes de vacinas contra a covid-19 e conseguir um
maior acesso dos produtos aos paises em de-
senvolvimento ameaca deixar o Brasil de fora.

Em outubro de 2020, indianos e governos africanos
propuseram na OMC (Organizacdo Mundial de Co-
mércio) que, diante da pandemia, todas as patentes
para bens que poderiam lidar com acrise fossem sus-
pensas. Assim, produtos como diagndsticos, tra-
tamento e vacinas poderiam ser produzidos por
qualquer empresa em sua versdo genérica, am-
pliando o abastecimento global e reduzindo precos.

Mas 0s europeus rejeitaram a proposta e bloguearam
por meses a iniciativa, sob a alegacdo de que a pro-
priedade intelectual ndo poderia ser violada e que a
melhor forma de garantir o acesso aos produtos seria
por meio de acordos de transferéncia de tecnologia.

Inicialmente, os Estados Unidos também blo-
quearam o acordo, enquanto o Brasil passou a ser o
unico pais em desenvolvimento a rejeitar a sus-
penséo de patentes.

O fim do governo Donald Trump modificou a po-
sicdo americana e levou o Brasil a também ceder.
Mas nem assim um acordo foi estabelecido.

Agora, depois de mais de um ano e meio de ne-
gociacOes, 0s governos indicaram que chegaram a
um entendimento inicial.

O rascunho do acordo, porém, nao envolve a sus-

pensao de todas as patentes e € limitada apenas as va-
cinas. Outros critérios exigidos pelos europeus ainda
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restringem quem pode usar.

De acordo com o entendimento, apenas paisesem de-
senvolvimentos poderdo suspender patentes dos
imunizantes e, mesmo assim, ndo seraautorizado que
isso seja feito por paises que possam representar mais
de 10% do comeércio de vacinas do mundo.

De acordo com a entidade Médicos Sem Fronteira,
esse critério exclui na préatica o Brasil de ter o direito
de eventualmente suspender uma patente e produzir
a versdo genética de uma vacina.

Para ativistas, a proposta sequer poder ser chamada
de um "acordo de suspensa” de patentes, diante das
exigéncias impostas e que vao tornar o acordo ino-
cuo.

Procurado, o Itamaraty ndo respondeu ao pedido da
coluna para comentar a proposta. Fontes di-
plomaticas, porém, alertaram que 0 processo ne-
gociador esta "longe de um fim".

ParaaOMS (Organizacdo Mundial daSaude),umen-
tendimento seria fundamental para ampliar a pro-
ducdo e fornecimento de vacinas nos paises mais
pobres.

Hoje, quase 3 bilhdes de pessoas no mundo con-
tinuam sem ter recebido sequer a primeira dose, en-
quanto dezenas de paises estdo distantes da meta de
vacinar 70% de suas populac6es até meados do ano.

De acordo com a OMS, a pandemia apenas sera su-
perada em sua fase mais aguda guando a vacina es-
tiver amplamente disponivel. Na semana passada, 43
mil pessoas morreram da covid-19 no mundo.
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Riess e Romano: Compensacao por infracao patente

Por Eduardo Riess e Rafael Salomdo Romano

Embora alguns precedentes de Cortes superiores te-
nham sugerido, recentemente, que é possivel exercer
pretensdo inibitdria fincada em mero pedido de pa-
tente (id eest enquanto o titulo ainda néo tiver sido
concedido pelo INPI) [1], essa néo é a posicao da ju-
risprudéncia majoritaria. De fato, os titulares gozam
de maior seguranca juridica para exercer os seus di-
reitos proprietarios somente apos o ato de concessao,
de modo que a¢bes cominatdrias e compensatorias
soem ser ajuizadas apenas depois da expedicdo da
carta-patente.

E ainda sabido por todos que o INPI padece de cro-
nico backlog, demorando em média um pouco mais
de oito anos para o deferimento de um pedido de pa-
tente [2]. Assim, durante esse longo lapso de tempo, a
atuacdo dos depositantes no combate a contrafacéo é
deveras limitada, até que haja, enfim, a concessao do
titulo. Contribuindo para suavizar um pouco essagra-
ve situacao, o artigo 44, caput, da Lei da Propriedade
Industrial (Lei n® 9.279/96 - LPI) ao menos garante
aos titulares o direito de obter compensagéo por atos
ilicitos praticados desde a data da publicacdo do pe-
dido, de modo retroativo.

Por outro lado, a mesma LPI estabelece um prazo
prescricional especifico para o exercicio do direito
deacdo visandotal reparacdo aos danos causadosadi-
reitos de propriedade industrial, a saber, cinco anos
(artigo 225); quinguénio este que, por interpretacdo
extensiva, € aplicavel para fins de prescricdo ex-
tintiva as referidas pretensdes de perdas e danos oca-
sionados ao titular da invencao.

Nesse contexto, surge entdo uma questdo, atinente a
compatibilizagdo entre os artigos 44, caput, e 225 da
LPI, acerca dos impactos que a prescricao extintiva
exerceria sobre a pretensao do titular de patente in-
fringida cujos danos foram ocasionados an-
teriormente 1) & sua concessao e 2) ao quinquénio
estabelecido pelo artigo 225.
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Afinal, no caso de uma patente concedida ap6s mais
de dez anos de tramitagdo do pedido no INPI, por
exemplo, poderia o titular reaver perdas e danos pela
exploracdo indevida ocorrida anteriormente ao quin-
quénio que antecede aconcessao? Se o titular ndo po-
deriaagir naguele momento, pois gozava somente de
expectativa de direito no entender da jurisprudéncia
majoritaria, seria razoavel excluir das perdas e danos
o0 periodo excedente aos cinco anos do prazo pres-
cricional? E no tocante aos danos continuados, de-
veria 0 periodo compensatorio restringir-se aos
cinco anos antecedentes a propositura dademanda ou
balizar-se nos termos do artigo 44, caput, do mesmo
diploma?

Os direitos de patente conferidos pela LPI

A patente é um direito de propriedade, considerada
bem movel para efeitos legais (artigo 5° da LPl), que,
uma vez concedida, asseguraao titular o direito tem-
poréario de excluir terceiros da exploragéo de seu ob-
jeto (artigo 42 da LPI). Adicionalmente, também é
assegurado ao titular a possibilidade de reaver perdas
e danos por atos de infragdo cometidos por terceiros,
inclusive em relacdo a exploracédo indevida ocorrida
entre a publicacdo do pedido e a respectiva con-
cessao, nos termos do artigo 44, caput, da LPI.

No entanto, como o direito proprietario somente é
plenamente adquirido a partir da expedi¢édo da car-
ta-patente, extrai-se que, a despeito da legislacéo sal-
vaguardar ao detentor do pedido de patente a
prospectiva possibilidade de compensacéo por per-
das e danos de forma retroativa, o direito
jurisdicional do titular a prestacdo compensatéria
resta condicionado a evento futuro e incerto - 0 exa-
me e concesséo pelo INPI.

Em decorréncia disso, ainda que sofra prejuizos de-
correntes de atos de reproducdo ndo autorizados de
sua invencdo, o detentor do pedido de patente se en-
contra em situag&o peculiar. Afinal, ajurisprudéncia
majoritaria entende que ele goza somente de ex-
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pectativa de direito, de modo que séo limitadas as
suas chances de ver acolhido o pleito por tutelas co-
mina torias/compensatorias [3].

E, para piorar, se por um lado, os danos ocasionados
aos direitos patentarios prescrevem em cinco anos,
por interpretacdo extensivaao artigo 225 da LPI, por
outro, o INPI ainda leva atualmente quase uma dé-
cada para conceder uma patente, a despeito de todos
0s recentes esforgos envidados pela autarquia para
combater o ja mencionado backlog [4]. Ou seja, tra-
ta-se de periodo superior ao quinquénio pres-
cricional.

Dessa forma, a depender 1) do inicio da conduta vio-
ladora e 2) da mora administrativa para a concessao
do titulo, uma hermenéutica descuidada, adstrita ao
enunciado do artigo 225, poderia levar ao en-
tendimento de que o proprietario da patente - re-
cém-concedida e preteritamente infringida - estaria
impossibilitado, mesmo ao ajuizar sua demanda
compensatdria nos cinco primeiros anos contados da
data de concesséo, de alcancar danos anteriores ao
quinguénio que antecede 0 respectivo ajuizamento, 0
que, a bem dizer, representaria uma limitacdo a fa-
culdade de "obter indenizagdo (...) inclusive em re-
lacdo a exploracdo ocorrida entre a data da
publicacdo do pedido e a da concessao da patente”,
tal como previsto no artigo 44, caput, damesma LPI.

Porém, conforme seré tratado a seguir, existem for-
mas de compatibilizar ambos os dispositivos, na me-
dida em que se adote uma hermenéutica que leve em
consideracdo ndo apenas as causas que influemsobre
0 prazo prescricional, mas também a realidade con-
creta do caso em tela.

Uma proposta

A prescricdo estd relacionada ao poder de exi-
gibilidade de um direito subjetivo, que, vinculada
"aos efeitos do transcurso do tempo sobre de-
terminadas situac@es juridicas" [5], possui por ob-
jetivo precipuo alcancar a paz social, por meio da
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Continuacéo: Riess e Romano: Compensagao por infragdo patente

supressao da pretensdo daquele que se quedar inerte.
No dizer do Cédigo Civil que acaba de completar 20
anos, "violado o direito, nasce para o titular a pre-
tensdo, a qual se extingue, pela prescricdo™ (artigo
189).

A pretensdo ndo deve ser confundida, portanto, com
o direito do titular de acionar a jurisdi¢do [6]: ha-
vendo lesdo ou ameaca de lesdo a direito, € possivel
socorrer-se junto ao Judiciario. No caso da Pro-
priedade Industrial, o prazo é de cinco anos para o
ajuizamento da acdo compensatéria (artigo 225 da
LPI). Porém, estariaapretensdo do titular de patente -
de ver compensados os danos - limitada a prescri¢do
quinquenal se a demora do INPI em conceder a pa-
tente exceder esse tempo? Para tal resposta, pro-
pbe-seaseguiruma breve reflexdoacerca do instituto
da prescricdo e, em especial, suas causas obstativas.

Isto, pois, ndo obstante o surgimento da pretensao por
ocasido do ato ilicito, existem certas situacGes faticas
objetivas que obstaculizam seu exercicio por parte do
titular, configurando-se, a depender do momento de
sua ocorréncia, como causas obstativas no tocante ao
inicio (causas impeditivas) ou prosseguimento (cau-
sas suspensivas) do prazo prescricional. Dentre es-
sas causas, o artigo 199, incisos | e 11, do Codigo Civil
destaca que ndo corre a prescri¢ao "pendendo con-
dicdo suspensiva" ou "néo estando vencido o prazo".

Observa-se que essas duas hipoteses tratam de si-
tuacOes em que o direito atingido ndo se encontraexi-
givel, tal como seria o caso particular de pedido de
patente ainda ndo concedido. Embora o artigo 44, ca-
put, da LPI assegure certaguarida juridica ao pedido,
via de regra somente é possivel ao titular prejudicado
exercer sua pretensdo a tutela compensatéria apos a
expedicdo da carta-patente por parte do INPI.

Logo, pode-se dizer que apendéncia de concessdo do
titulo patentario afigura-se como espécie de causa
impeditiva sobre o exercicio dos direitos do titular,
de modo que ndo ha que se falar em inicio de prazo
prescricional enquanto durar o tramite ad-
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ministrativo do respectivo pedido junto a autarquia.

Nesse sentido, tal como destacado por Ivan B. Ahlert
e Eduardo G. Camara Junior, se por um lado, € quin-
quenal o prazo para reivindicar perdas e danos cau-
sados a direitos de propriedade industrial (cuja
abrangéncia englobara os cinco anos anteriores ao
ajuizamento da demanda), por outro, nos casos em
que a acdo compensatdria for ajuizada dentro do pe-
riodo de cinco anos contados da data de sua con-
cessdo, o lapso temporal retroativo para fins de
calculo podera ultrapassar o quinquénio previsto no
artigo 225 da LPI, alcancando o periodo desde a data
de publicacdo do pedido - em observanciaao que dis-
p0e o artigo 44, caput, da dita lei [7].

No entanto, de forma ousada, é possivel irainda além
para 0s casos de dano continuado, nos quais a in-
fracdo se renova a cada dia, propondo-se uma apli-
cacdo irrestrita do artigo 44. Assim se diz, pois, se
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Continuacéo: Riess e Romano: Compensagao por infragdo patente

pelo principio da actio nata o prazo prescricional se
inicia somente quando o titular toma ciéncia da con-
duta infratora, a retroacdo compensatoria podera al-
bergar todo o periodo de infragdo, ainda que tal
ciéncia ocorra, por exemplo, no ultimo dia de vi-
géncia da patente.

Desse modo, se o artigo 44, caput, da LPI teria um
efeito inibidor sobre atos ilicitos durante a pendéncia
de pedidos de patente, como foi recentemente de-
fendido pelas cortes superiores, a forma de se as-
segurar esse efeito inibidor seria justamente néo
constranger o exercicio de recuperacdo de perdas e
danos pelo titular ao prazo quinquenal do artigo 225
da LPI, que deveria ficar restrito a decadéncia de seu
direito de ajuizar a respectiva acdo compensatdria.
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Empresa do PR ganha processo contra uso de marca
com nome similar

Marca paranaense de produtos de coloragdo e tra-
tamento capilar, a BeautyColor saiu vitoriosa na bri-
gajudicial contraa DutyColor, marca que ndo podera
mais ser utilizada, sob pena de multa diéria no valor
de R$ 10 mil, a partir do transito em julgado do pro-
cesso - ou seja, quando ndo houver mais pos-
sibilidade de recurso. O veto ao uso da marca esta na
sentenca assinada no inicio deste més pela juiza fe-
deral Marcia Maria Nunes de Barros, da 132 VVara do
Rio de Janeiro. Ainda cabe recurso ao Tribunal Re-
gional Federal da 22 Regido (TRF2).

Receba as principais noticias do PR em seu celular

A BeautyColor é uma marca registrada no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 1997
pela empresa Bonyplus Industria e Comércio, Im-
portacdo e Exportacdo de Cosméticos Ltda, de Pi-
nhais, atuante no segmento de cosméticos. Alegando
semelhancas graficas e fonéticas entre as marcas, ela
entrou no ano de 2019 com um processo na Justica
Federal contra o INPI e contra a DJ Comércio Ata-
cadista de Cosméticos, Consultoria e Servicos, em-
presa de Fortaleza e dona da marca DutyColor
Coloracéo Creme, registrada em 2017.

Em sua defesa, a DutyColor argumentou que amarca
é grafica e foneticamente “substancialmente dis-
tinta" da BeautyColor e que ja havia sido registrada
de forma regular e legitima no INPI pela empresa
Aloha Internacional Comércio de Cosmeéticos Ltda.,
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de quem foi posteriormente adquirida.

Na sentencga, a juiza federal acolhe argumentos le-
vados pelo escritorio Leal & Varasquim Advogados,
responsavel pela defesa daempresa paranaense, e de-
termina que o INPI anule o registro da marca obtida
pela empresa do Ceara. "A escolha do termo DUTY,
com mesmo numero de silabas e pronuincia muito se-
melhante ao sinal BEAUTY (...) resulta em uma
aproximacgdo com a marca da autora por conta da se-
melhanga fonética entre 0s sinais, 0 que deve ser coi-
bido", observa a magistrada.

"Reputa-se inafastavel a suscetibilidade de confusao
(incapacidade de reconhecer diferengas ou dis-
tincBes) ou associacao indevida (estabelecimento de
correspondéncia com a marca anterior) por parte do
publico consumidor, que pode acreditar estar ad-
quirindo produtos oriundos do mesmo fabricante, ja
que, em se tratando de artigos semelhantes, ambos
sdo vendidos nos mesmos estabelecimentos co-
merciais e, neste caso, nas mesmas gondolas, por se
tratarem ambos de registros que identificam tinturas
para cabelos, 0 que acentua a possibilidade de con-
fusdo entre as marcas”, explica ela.

A reportagem ndo conseguiu contato com a DJ Co-
mércio Atacadista de Cosméticos, dona da marca
DutyColor. Foi enviado ume-mail paraaempresaeo
espaco segue aberto para manifestacgéo.
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