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O caso Legiao Urbana na Justica: um equivoco desde
0 Inicio

Guilherme Coelho. FOTO: DIVULGACAO

A 428Turmado Superior Tribunal de Justica (STJ) de-
cide, no préximo 6 de abril, o processo em que se dis-
cute o direito de uso da marca Legido Urbana pelos
ex-integrantes dabanda Dado Villa-Lobos e Marcelo
Bonfa. No recurso relatado pela ministra Maria Isa-
bel Gallotti, o que de fato estda em questdo no STJ éa
aplicacdo da legislacéo sobre direitos de propriedade
industrial e intelectual no pais.

Embora seja registrada, desde 1987, pela Legido Ur-
bana Produgdes Artisticas, 0s musicos obtiveram au-
torizagdo judicial para utilizarem a marca sem a
necessidade de autorizacéo da empresa titular do re-
gistro por autoridade absolutamente incompetente, o
Poder Judiciariodo Estado do Rio de Janeiro. Na préa-
tica, o provimento judicial afasta os direitos
assegurados por lei federal a detentora do registro da
marca Legido Urbana.

No Brasil, os direitos marcarios nascem com o re-
gistro expedido pelo Instituto Nacional de Marcas e
Patentes (INP1). Comose tratade 6rgao federal, toda
e qualquer discussao relativa a efetivacdo das normas
de propriedade industrial s6 poderia ser analisada pe-
rante a Justica Federal. O que ha muito € consolidado
na jurisprudéncia do STJ. A garantia de ex-
clusividade do uso da marca sé poderia ser mitigada
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em acédo de nulidade de registro de marca perante a
Justica Federal -- 0 que ndo € o caso da agdo em co-
mento.

O que se espera do julgamento é o reestabelecimento
da disposicéo textual do art. 129 da Lei Federal n°
9.279/1996, segundo o qual "a propriedade da marca
adquire-se pelo registro validamente expedido, con-
forme as disposicdes desta lei, sendo assegurado ao
titular seu uso exclusivo em todo o territorio na-
cional".

Fundada em 1987 e registrada por Renato Russo, a
empresa € detentora de todas as marcas. A pretensao
originaria dos musicos Dado e Bonfa era o rein-
gresso, com 33% das cotas para cada um. Os ex-in-
tegrantes nunca participaram com esse volume de
cotas na empresa titular do registro ativo da marca
"Legido Urbana". As cotas simbolicas que detiveram
por um breve periodo, venderam, em 1988, a Renato
Russo. Nessa mesma ocasido, também o virtuoso bai-
xista Renato Rocha vendeu suas cotas mas, ao con-
trario dos colegas, nunca tentou burlar o negdcio
juridico apds o falecimento do fundador da empresa.
O instrumento juridico que concretizou a operagdo
torna a questdo incontroversa:

"a) Retiram-se da sociedade os socios EDUARDO
DUTRA VILLA LOBOS, RENATO DA SILVA
ROCHA e MARCELO AUGUSTO BONFA, ce-
dendo e transferindo todas as cotas da sociedade para
0 sécio remanescente, Sr. RENATO MANFREDINI
JUNIOR [..]]

¢) Os cedentes assim pagos e satisfeitos do preco da
presente transacao, ddo aos cessionarios plena, rasae
irrevogavel quitacdo, para nada mais reclamar em
juizo ou fora dele”

A pretensdo dos ex-integrantes com investidasobre a
Legido Urbana Producgdes ainda era complementada
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com o pedido de participagéo retroativa nos direitos
da empresa -- entre 0s quais os direitos autorais de
Renato Russo. Embora os ex-integrantes ndo tenham
conseguido reingressar no quadro social para, napra-
tica, tomarem o seu controle, a sentenca que se busca
desconstituir no julgamento estabeleceu que a de-
tentorado registro "se abstenha de impedir que os au-
tores facam uso da marca'Legido Urbana&rsquo; no
exercicio de sua atividade profissional, sob pena de
multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), in-
cidente sobre cada ato de descumprimento da pre-
sente decisdo".

O provimento favoravel obtido pelos musicos Dado e
Bonféa é absolutamente contrario ao ordenamento ju-
ridico. No caso, aja impensavel flexibilizacao dos di-
reitos oriundos de um registro de marca perante um
orgdo federal ainda foi efetivada pelo Poder Ju-
diciario do Estado do Rio de Janeiro, absolutamente
incompetente para tanto.

Por outro lado, nem mesmo a sentencga que permitiu
que Dado e Bonfa explorem comercialmente o nome
da banda assentou que esse uso prescindiria da de-
vida contraprestacdo a Legido Urbana Producdes.
Por isso, a 92 Camara Civel do Tribunal de Justica do
Rio de Janeiro, no processo que trata da re-
gulamentacdo da forma de uso, classificou como
"aberracao juridica" a defesa dos musicos que ten-
tavaemplacar, além do pedido de utilizagcdo damarca
sem qualquer contraprestacao, que eles deveriam ser
credores de remuneracao pela empresa devido a va-
lorizacdo agregada a propriedade intelectual alheia
pelos shows realizados no Brasil e no exterior. Cor-
retamente, o Judiciario entendeu que isto seria uma
"inversao dos valores que o proprio direito brasileiro
consagra, de protecdo a propriedade intelectual e de
coibicéo do seu uso ndo autorizado".
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A compreensdodo que ja foideduzido nainvestidaju-
dicial dos ex-integrantes desmonta por completo as
narrativas apresentadas ao publico. Diuturnamente,
tenta-se impor ao imaginario popular que a Legido
Urbana Producdes dificulta as atividades dos ar-
tistas. O argumento, além de falso, é desonesto. N&o
h& impedimento para 0os musicos se apresentarem,
tampouco tocarem 0s muitos sucessos emplacados
pela banda.

O pontocentral é: ndose pode induzir o publico apen-
sar que ainda esta em atividade, com apresentacGes
ao vivo, uma banda identificada pela marca re-
gistrada pelo cantor e compositor Renato Russo, cu-
jos direitos foram por ele, em vida, associados a sua
empresa. Os direitos de utilizagdo da marca para
qualquer fim comercial, inclusive shows, pertence,
por uma série de negacios juridicos perfectibilizados
por Renato Russo, a empresa Legido Urbana Pro-
ducdes Artisticas. 1sso ndo isenta a histéria de vida de
cada um dos ex-integrantes, que ostentam a honra de
terem participado de um movimento liderado por Re-
nato Russo gestado na erma Capital Federal, na vi-
rada dos anos 70, a partir do embrionario Aborto
Elétrico.

Contudo, a opcdo de seguir com outros vocalistas
apos o falecimento do seu idealizador e lider, con-
tradizcom o acordo entre 0s ex-integrantes da Legido
Urbana ja revelado publicamente diversas vezes.

*Guilherme Coelho, advogado, séciodo Sérgio Ber-
mudes Advogados

Guilherme Coelho*
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Alteracdo em patentes pode prejudicar acesso a
novos medicamentos no Pais

ESPECIAL - INFORME

il - =

Uma acdo que discute a constitucionalidade de um
dispositivo da Lei de Patentes pode afetar mais de 35
mil patentes e causar impacto econdmico em Vvarios
setores

Esta previsto para o proximo dia 7 o julgamento, pe-
lo Supremo Tribunal Federal (STF), de uma acao que
pode mudar as regras de concessdo de patentes no
puis e causar impacto econémico em Varios setores.
Trata-se de uma Acdo Direta de In-
constitucionalidade, movida desde 2016, que ques-
tiona a forma como se da atualmente o prazo de
vigéncia das patentes no pais.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) es-
tabelece que esse prazo é de 20 anos para invencédo de
produtos e de 15 anos para atualizacdo dos ja exis-
tentes, contados a partir da data do pedido de patente
no Instituto Nacional de Propriedade Industrial

(INPD).

Como néo ha regras que estabelecam um prazo ma-
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ximo entre o depdsito e a concessao da patente, um
dispositivo dessa lei estabelece um periodo minimo
de 10 anos. a partir da data da concesséo, para que 0
detentor de urnapatente tenha o direito de explorar ao
seu uso exclusivo o invento. Assim, se um me-
dicamento, por exemplo, levar 13 anos para ler a pa-
tente analisada, seu produtor terd a patente vigente
entreo 13°e023°anodo deposito do pedidono INPI.

Enquanto na maioria dos paises o prazo entre o de-
posito de uma patente e a sua concessdo leva de qua-
tro a seis anos, no INPI a analise pode demorar mais
de 10 anos. Em 2018. O tempo médio para a
concessao de patentes a farmacos era de 13 anos. A
consequéncia diretadisso é que em outros paisesuma
patente fica em vigor por 14-16 anos e no Brasil ela
tem prazo minimo de 10 anos.

O que serajulgado é a constitucionalidade desse dis-
positivo, o paragrafo Gnico do artigo 40 da LPI. Em
vigor ha 2; anos, ele foi criado tiara proteger o in-
ventor da morosidade do INPI para analisar pro-
cessos de concessdo de patentes no pais.

A eliminacdo desse dispositivo afetaria de imediato
cercade 3; mil patentes em diversos setores, corno te-
lecomunicagdes, eletroeletronicos, agricultura e
biotecnologia. Na industria farmacéutica, der-
rubaria cerca de 4.000 patentes. Estudos mostram
que aproximadamente 45% das patentes perderiam a
vigéncia no pais, afetando, aléem das empresas, la-
boratorios e universidades publicas, como USP e
Unicamp.

A acdo de inconstitucionalidade est4 sendo discutida
ha cinco anos. Em margo, a Procuradoria Geral da
Unié&o pediu tutela de urgéncia para a deciséo do ST-
F. O argumento para apressar a a¢do foca as patentes
do setor farmacéutico. A PGR alega que a derrubada
das patentes seria importante para o combate a Co-

pg.5



abpi.empauta.com

Brasilia, 03 de abril de 2021
Folha de S.Paulo | BR
Marco regulatorio | INPI

Continuagéo: Alteracdo em patentes pode prejudicar acesso a novos medicamentos no Pais

vid-19, para garantir mais medicamentos por meio
do SUS.

Pareceres técnicos apontam que o argumento é im-
procedente porque nao existem, até agora. me-
dicamentos registrados e muito menos patenteados
tiara o tratamento ou a cura da Covid. No pedido ha
ainda mencdo a remédios cujas patentes ndo estdo
mais em vigéncia e outros que ainda ndo tém registro
da Anvisa, portanto impedidos de serem co-
mercializados mo pais.

"Essa acdo nédo ajudaria um paciente sequer de Co-
vid-19. H4 um condito entre 0 argumento e o fato. Na
nossa interpretacdo, trata-se de um fato ex-
clusivamente concorrencial e oportunista, para der-
rubar patentes de laboratdrios, sem nenhuma relacéo
com a Covid-19", afirma Elizabeth de Carvalhaes,
presidente da Associacdo da Industria Farmacéutica
dePesquisa (Interfarma), entidade queretne 50 em-
presas farmacéuticas multinacionais que de-
senvolvem medicamentos avancgados.

Segundo Elizabeth, o paragrafo em questdo é fun-
damental para compensar os atrasos do INPI na
concessao de patentes e, assim, proteger inventores
de todos os setores.

"Invalidar patentes pode aluir as portas do mercado
brasileiro de forma desregulada para a industria da
cbpia, com eleito econémico devastador, ndo para o
setor farmacéutico, exclusivamente”, diz Elizabeth.
'Isso podera gerar umcorte nos investimentos em tec-
nologia e inovagéo no Brasil, porque ndo teremos in-
centivos para que empresas estrangeiras tragam seus
produtos, por falta de seguranca juridica. E ressalto
que, sem produtos novos, nao ha genéricos", diz. lo-
go. afirma, o setor farmacéutico, que investe con-
sistentemente em pesquisa e desenvolvimento de
novas solucdes terapéuticas (nimeros apontam para
US$ 204 bilhdes em 2024). ndo terd incentivos para
trazer tais solucdes para o consumidor brasileiro por
medo de ser copiado localmente.
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'‘Além de ndo ter impacto direto na atencdo aos pa-
cientesde Covid-19.essainiciativa é contrariaao mo-
vimento do proprio governo de melhorar as politicas
de inovacao e anseios do pais de ascender a OCDE",
reforca Elizabeth.

IMPACTO EM TELECOM

Para o setor representado pela Associacédo Brasileira
da Industria Elétrica e Eletronica (Abinee), a der-
rubada do dispositivo que protege as patentes cau-
saria grande impacto. Levantamento da entidade
mostra que 88% das patentes concedidas para a area
de telecom tém como base o paragrafo Gnico do ar-
tigo 40. Na area de eletrénica sdo 60%, e no setor elé-
trico, 43,28%.

"As empresas de telecom seriam as mais pre-
judicadas, porque perderiam muitas patentes", afir-
ma Humberto Barbato, presidente da Abinee. "Isso
acontece no momento em que essas empresas se pre-
param para a implantacdo do 5G no pais. com
investimentos diretos na infraesrutura de rede de R$
14 bilhGes nos préximos dois anos, mas que podem
chegaraR$ 130 bilhdes. Tudo o que o Brasil ndo pre-
cisa neste momento é de perder investimentos", afir-
ma Barbato.

Segundo o presidente da Abinee, com a reducdo do
tempo do INPI |iaraaconcessao de patentes, como ja
vem acontecendo, o dispositivo vai perder sua fun-
cao. "N&o ha por que discutir a constitucionalidade
desse paragrafo agora, ja que € uma situacao que esta
mudando. Mas hoje esse dispositivo representa uma
seguranca para as empresas do que ficou para tréas,
das patentes ja concedidas", diz Barbato.

No agroneg6cio, segundo a consultoria Blink. cerca
de 2.000 patentes se enquadram naregra estabelecida
pelo paragrafo Gnico do artigo 40 da LPI. Desse total.
1.150 se referem a defensivos agricolas e 280 a

biotecnologia.

Como em outros setores, o desenvolvimento de uma
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tecnologia agricola demanda anos de pesquisa. O
tempo médio para a descoberta e a comercializacdo
de um defensivo agricola, por exemplo, variade 17 a
20 anos e consome investimentos de US$ 286 mi-
IhGes.

"Para assegurar um periodo de exclusividade sobre o
novo produto. possibilitando a recuperacao dos altos
investimentos feitos com PSD, a alternativa ¢ a ob-
tencdo de uma patente. Em geral, empresas de in-
sumos investem cerca de 10% do faturamento em
inovacao, e aperda de protecéo que garante um prazo
minimodeduracgdo das patentes pode reduzir esse in-
vestimento em inovacgdo”, afirma Christian Loh-
bauer, presidente executivo da CropLife Brasil,
associacao que retne especialistas, instituicdes e em-
presas que atuam na pesquisa e desenvolvimento de
tecnologias para a producdo agricola sustentavel.

Segundo Lohbauer, paises que sdo ageis no exame e
na concessao de patentes, como EUA e Coréia do
Sul. ttm mecanismos legais de compensagéo em ca-
so deatraso de seus escritérios de patentes. "Por que o
Brasil faria diferente?”, questiona.

No entender da Interfarma, uma eventual discusséo
para alterar a Lei de Patentes deve ser conduzida pe-
lo Congresso Nacional, para que haja participacao
dos setores publicos e privados na discussao e a se-
guranga dos direitos adquiridos, sem colocar em ris-
coainovagéo, os investimentos e o desenvolvimento
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de novas tecnologias no pais.

ENTENDA A QUESTAO
Quando

Dia 7 de abril, o STF julga a constitucionalidade do
paréagrafo unico do artigo 40 da Lei 9.279/96

O qué

O paragrafo garante ao inventor um prazo minimo de
10anos para apatente, contados dadata daconcessao

Por qué

Para proteger os inventores da possivel morosidade
naanalise dos pedidos de patentes e trazer seguranca
juridica quanto a exploracdo das invencgdes

Efeito

Derrubaria cerca de 35 mil patentes em diversos se-
tores, como telecomunicacOes, eletroeletronicos,
agricultura e biotecnologia, e afugentaria in-
vestimentos em inovagéo no pais
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O cenario das patentes na indastria guimica
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Nas ultimas décadas, o INPI enfrentou problemas
que impactam a analise dos pedidos de patentes, acu-
mulando processos Crédito Pixabay

A industria quimica se faz presente em nosso co-
tidiano por meio de produtos que envolvem desde
simples sacolas plasticas, passando por tintas, em-
balagens dealimentos, medicamentos, até pneus e ca-
bos de fibra dtica. Toda essa vasta area de negécio
envolve empregos e custosos investimentos com
pesquisa e desenvolvimento visando a posterior pro-
tecdo desses ativos por meio de propriedade in-
telectual.

Em vista do exposto, as empresas ligadas a area qui-
mica sdo diretamente impactadas pelo sistema de
propriedade intelectual e esse cenario se faz presente
ndo so no Brasil, mas em todo o mundo.

Todavia, nas Ultimas décadas o Instituto Nacional da
Propriedade Intelectual (INP1), 6rgdo brasileiro res-
ponsavel por analisar os pedidos de patentes, tem en-
frentado problemas de origem orcamentaria que
impactaram diretamente na analise dos pedidos de
patentes, culminando na geracdo de um numero de-
masiado de pedidos sobre inven¢des cujo 0 exame ja
havia sido requerido por seus titulares, mediante pa-
gamento de retribuicdo necessaria, porém que se en-
contravam pendentes de decisdo quanto ao mérito.
Segundo dados do préprio 6rgao[1], em 06/09/2019
o backlog, isto é, o passivo gerado pelo atraso nos
exames dos pedidos de patentes depositados no INPI
representava 147.743 mil pedidos de patentes, dentre
0s quais 25,66 mil eram da area de Quimica, 15,02
mil da &rea de Engenharia Mecanica, 12,38 mil da
area de Engenharia Elétrica, 8,43 mil relacionados a
Instrumentos e 4,86 mil a outros setores.

Logo, é notavel que aarea quimica foi fortemente afe-
tada em todo esse periodo, gerando um desestimulo
para investimentos no territério brasileiro prin-
cipalmente nesse setor, em que pedidos de patente
passaram ater um tempo médio de concessdo de dez
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anos.

Segundo a Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade In-
dustrial LPI), o prazo de validade de uma patente é de
20 anos a contar de seu deposito. Contudo, em vista
da morosidade do sistema de patentes brasileiro na
expedicdo de uma decisdo final, e visando sal-
vaguardar os interesses dos Requerentes, a referida
lei prevé uma excepcionalidade determinando que o
prazo de vigéncia de uma patente de invencao ndo se-
r4 inferior a dez anos a contar da data de sua con-
cessao.

Né&o obstante ao acima exposto, de modo a tentar so-
lucionar a problematica existente, e a agilizar a ana-
lise dos pedidos de patentes, o INPI lancou em
agostode 2019 o Plano de Combate ao Backlog de Pe-
didos de Patentes. Resumidamente, para os pedidos
de patentes pertencentes ao backlog depositados até
31/12/2016, os Examinadores brasileiros se exi-
miram de realizar buscas para verificar a existéncia
de documentos prévios que poderiam ser impeditivos
apatenteabilidade da matéria objeto do pedido de pa-
tente e passaram a aproveitar a mesma busca ja rea-
lizada por um escritério de patente em outra
jurisdicdo. Caso o pedido ndo apresentasse buscadis-
ponivel feita por outro escritorio, o proprio INPI se
encarregaria de realiza-la.

Tal medida foi apoiada por diversas entidades da area
dequimica, tais como a Associacdo Brasileira das In-
dustrias de Quimica Fina, Biotecnologia e suas Es-
pecialidades (Abifina), Associacdo Brasileira do
Agronegécio (ABAG), Associacao das Empresas de
Biotecnologia na Agricultura e Agroinddstria (A-
groBio), que se manifestaram em apoio ao Plano de
Combate ao Backlog de Patentes do INP1 desde o ini-
cio de sua implementacéo.

Apb6sumano e meio do inicio do plano, é possivel no-
tar resultados positivos expressivos. Segundo dados
do INPI, em 23/03/2021 o nimero de pedidos de pa-
tentes que compde o backlog foi calculado em 64.365
pedidos, 0 que representa uma redugdo em quase
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Continuagéo: O cenario das patentes na inddstria quimica

44% comparado com o inicio do programa[2]. A me-
ta do 6rgdo para 0 ano de 2021 é atingir uma reducgéo
ainda maior, isto é, apresentar 40.092 pedidos pen-
dentes de decis&o e obter um resultado final na me-
tade do tempo antes praticado, passando a um tempo
médio de 4,5 anos para a concessdo de um pedido de
patente a contar do seu deposito[3].

Conforme Liane Lage, diretora de Patentes, Pro-
gramas de Computador e Topografias de Circuitos
Integrados do INPI, até o fim de 2021, o backlog de
patentes no Brasil estara equiparado ao de outros pai-
ses que integram o Acordo sobre Aspectos dos Di-
reitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio (TRIPS, na sigla em inglés).

Algumas outras medidas adotadas pelo INPI, como
0S exames prioritarios de patentes em casos es-
pecificos, como de patentes verdes também aju-
daram a acelerar aanalise de novos pedidos e evitar o
acumulo de pedidos de patentes pendentes de de-
cisdo.

Embora as medidas supracitadas sejam um estimulo
ao deposito de pedidos de patentes no Brasil no setor
quimico, em vista da promissora reducdo ainda
maior no tempo de concessao de patentes, noticias re-
centes sobre o possivel exterminio da ex-
cepcionalidade do tempo minimo de protecdo
conferido pelas patentes brasileiras e sobre a ex-
tenséo do Plano de Combate ao Backlog de Patentes
do INPI trazem um novo panorama ao setor.

Movida pela Procuradoria-Geral da Republica em
2016, a Acéo Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
5.529 tenta derrubar o paragrafo Gnico do artigo 40
da Lei de Propriedade Industrial que preveé o periodo
minimo de dez anos de vigéncia de uma patente de in-
vencéo no Brasil, o qual muito beneficiou os pedidos
de patentes das areas de quimica, os quais foram di-
retamente impactados pela demorada analise de pe-
didos de patentes deste setor tecnoldgico. O
julgamento da acdo ja estava na pauta de maio do Su-
premo Tribunal Federal (STF) e foi antecipado,
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agora com previsdo para o proximo dia 7 deabril. Ca-
so a ADI seja julgada procedente e, portanto, a favor
da alegacdo de inconstitucionalidade, essa decisdo
sera um novo desestimulo aos titulares das patentes
daareaquimica, uma das mais beneficiadascom o re-
ferido artigo.

Em contrapartida, publicada na Revista da Pro-
priedade Industrial do dia 30/03/2021, a
Portaria/INPI /E>/PR N° 21, de 24/03/2021, es-
tendeu o Plano de Combate ao Backlog de Patentes
do INPI nos mesmos moldes anteriores, porém ago-
raenglobando pedidos de patentes depositados entre
01/01/2017 e 31/12/2017. Essa publicagéo traz oti-
mismo aos depositantes de pedidos de patentes da
area de quimica, haja vista que os pedidos desta area
tecnoldgica se mostraram os maiores formadores do
backlog existente.

Em suma, a industria quimica por um lado se vé na
atualidade beneficiada pelo Plano de Combate ao
Backlog de Patentes do INPI, que ja acelerou a con-
cessdo de diversos pedidos de patentes antes pen-
dentes por longo tempo de exame, 0 que promete se
manter face a extensdo do referido plano re-
centemente publicada. Por outro lado se encontra
insegura quanto a possibilidade do reconhecimento
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da inconstitucionalidade do paragrafo unico do ar-
tigo 40 da LPl, jaaplicado a diversas patentes que fo-
ram concedidas com o beneficio do prazo minimo de
vigéncia de dez anos a contar da data de sua con-
cesséo.

O episddio 54 do podcast Sem Precedentes discute o
julgamentoda22 Turmado STF, que decidiu que Mo-
ro foi parcial em suas decisdes no caso do triplex do
Guaruja contra Lula. Ouca:

[1] https://lwww.gov.br/inpi/pt-br/servicos/pat en-
te s/plano-de-combate-ao-backlog

[2] https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/p aten-
te s/pla-
no-de-combate-ao-backlog/historico-do-plan
0-de-c ombate-ao-backlog-de-patentes

[3] https://noticias.portaldaindustria.com.br/notic
ias /po-
litica-industrial/mesmo-com-pandemia-acumul
0-de -pedidos-de-patentes-reduz-41/

Patricia Lopes
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