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A Legiao Urbana e a protecdo da propriedade
Intelectual no Brasil

Mais de 25 anos apds aextin¢do da banda Legido Ur-
bana, Judiciario se vé instado a decidir disputa Re-
nato Russo, Marcelo Bonfa e Dado Villa-Lobos /
Crédito: Flavio Colker/Divulgacédo

O Superior Tribunal de Justica (STJ) volta a discutir,
no préximo dia 15, afamosa controvérsiajuridica es-
tabelecida entre os ex-integrantes da banda Legido
Urbana, Marcelo Bonfa e Dado Villa-Lobos, e aem-
presa Legido Urbana Producdes Artisticas Ltda. A
disputa gira em torno da utilizacdo da marca Legiéo
Urbana, cujo registro é de titularidade da empresa,
que era de propriedade de Renato Russo e hoje per-
tence ao seu herdeiro.

Os dois ex-integrantes da banda obtiveram uma sen-
tencaautorizando a utilizagdo damarcaperante a jus-
tica estadual do Rio de Janeiro, sem que a titular
pudesse oferecer qualquer tipo de resisténcia e sema
necessidade de pagamento de royalties. Apés o ajui-
zamento de uma acao rescisériapelaempresa, aques-
tdo chegou ao Superior Tribunal de Justica (REsp n.
1.860.630/RJ). Neste momento, existe um voto fa-
voravel a Legido Urbana Producdes Artisticas Ltda.,
proferido pela ministra-relatora Maria Isabel Gal-
lotti.

Inicialmente, é importante lembrarmos que a sis-
temética de protecdo a propriedade intelectual, am-
plamente adotada nas democracias contemporaneas
CLIGQUE PARA SABER MAIS econsagradano Texto Constitucional brasileiro, pos-
sui importantes fundamentos de interesse publico e
social. Trata-se de estimular, mediante a outorga de
direitos de propriedade e personalidade especificos, a
inovacao e adifusdo do conhecimento. Cuida-se, ain-
da, de conferir-se seguranca juridica para aqueles
que, com seu trabalho, criagdo, talento e in-
vestimento, desenvolvem técnicas, marcas, in-
vencdes ou outros elementos imateriais.

Inovacdo € a palavra. E esse é um desafio par-
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ticularmente brasileiro. Sem ela ndo ha crescimento
sustentavel. O Brasil, que na Gltima década andou de
lado, quando ndo para tras, ocupa vergonhosas po-
sicdes nos rankings mundiais de inovacéo, ficando
atras dos vizinhos latino-americanos e ndo fazendo
frente a paises de dimensdo, economia e populacdo
semelhantes.

Em 2020, por exemplo, o pais ficou em 62° lugar no
indice Global de Inovacdo divulgado pela Or-
ganizacdo Mundial da Propriedade Industrial (OM-
PI).

Entre as vérias explicacdes para esse lamentavel fe-
ndmeno (educacdo de baixa qualidade, pro-
dutividade econémica pifia, inseguranca juridica,
lentiddo regulatéria e politicas puablicas ine-
ficientes), emerge uma que possui pertinéncia para
este texto: a baixa adesdo da sociedade brasileira as
regras e ao conceito de propriedade intelectual. O
pais, infelizmente, ainda ndo aprendeu a conviver to-
talmente com uma sistemética de protecdo a ino-
vacdo que efetivamente premie os esforcos
despendidos por empreendedores, cientistas, mu-
sicos, autores e demais pessoas/entidades que, de
uma forma ou de outra, tentam contribuir para o es-
tabelecimento de um ambiente econémico, social,
cientifico e cultural mais vibrante, inovador e com-
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petitivo.

E nesse aspecto que ganha relevancia o caso Legido
Urbana. O art. 129 da lei federal 9.279/1996 es-
tabelece, clarae expressamente, que a propriedade de
determinada marca se adquire pelo registro, as-
segurando-se ao seu titular o uso exclusivo em todo o
territdrio nacional. O art. 130, 11, dareferida lei via-
biliza ao titular a possibilidade de zelar pela sua in-
tegridade material ou reputacdo.[1] Ou seja, o
registro garante a titularidade e os direitos pa-
trimoniais e morais referentes & marca. Trata-se de
umsistemaatributivo dapropriedade, que ocorre me-
diante o registro, conforme o entendimento do
proprio Superior Tribunal de Justica.[2] Além disso,
0 registro em nome de mais umtitular sé passou a ser
permitido a partir de agosto de 2019, nos termos da
Resolugédo INPI/PR n. 245/2019.

O complexo normativo que trata da matéria ndo po-
deria ser mais claro. Dele emana um evidente con-
junto de regras que conferem inafastavel protecdo ao
titular da marca devidamente registrada, que tera di-
reito exclusivo para a utilizagdo no territorio
nacional e poderd, se quiser, licenciar o uso, nos ter-
mos que entender pertinentes. E inegavel a intengdo
do legislador de conferir protecdo especial a
propriedade intelectual, estimulando, com isso, a
difusdo do conhecimento, o talento, o em-
preendedorismo, a livre criacdo e a inovagao em to-
das as areas da sociedade brasileira. Vai-se ao
encontro de uma tendéncia claramente presente nas
modernas democracias e atende-se, ainda, ao anseio
do proprio legislador constitucional.[3]

Em um ambiente de razoavel seguranga juridica e de
respeito e compreensao aos elevados propdsitos da
protecdo a propriedade intelectual, essas previsdes
normativas seriam mais do que suficientes para es-
pantar qualquer duvida em torno da solucao da con-
trovérsia referente a marca Legido Urbana. Ela foi
registrada pelo Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial (INP1) em 2000 em favor da Legido Urbana
Producdes Artisticas Ltda. Cuida-se de um pedido de
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registro apresentado aquela autarquia federal em
1994. Néo hadiscussdo em torno do titular da marca.
Nos termos do arts. 129 e 130, Il, da lei federal n.
9.279/1996 e do art. 5°, XXI1X, da Constituicdo Fe-
deral, o Estado brasileiro deve conferir integral pro-
tecdo, nas dimensdes moral e patrimonial, atitular do
elemento marcario em questao.

Asduvidas em torno da controvérsia sdo um claro re-
trato das dificuldades ainda enfrentadas pela so-
ciedade Drasileira na consolidacdo de uma
sistematica forte e efetiva de protecdoapropriedade
intelectual e de uma cultura de seguranca juridica.
Mais de 25 anos ap0ds aextin¢do da banda Legido Ur-
bana e mais de 20 anos apds o registro da marca pelo
INPI, 0 Poder Judiciério brasileiro vé-se instado ade-
cidir a possibilidade de utilizacdo da referida marca
por terceiros que ndo a registraram.

Na verdade, a ilegitimidade juridica dos pedidos de-
duzidos por Marcelo Bonfa e Dado Villa-Lobos as-
senta-se em variados fundamentos. De um lado, o0s
musicos procuram reduzir o raio de eficacia de um
ato administrativo validamente realizado pelo INPI.
Se o registro da marca confere amplae irrestrita pro-
tecdo em favor do titular, esses efeitos protetivos, de
natureza moral e patrimonial, possuem um carater
erga omnes e abrangéncia nacional. Desse modo, o
reconhecimento de que terceiros (ainda que tenham
contribuido para o desenvolvimento do elemento
marcario) podem eventualmente fazer uso da marca
importa em uma mitigacdo dos efeitos do ato re-
gistral.

Essa limitacdo a eficacia do registro assume par-
ticular gravidade porquanto aexcecao estaria se dan-
do na perspectiva de dois artistas que, sabidamente,
fardo uso amplo e com clarissimo componente co-
mercial da marca. Mais que isso: a utilizacdo podera
trazer confusdo para o publico, pois dois ex-in-
tegrantes da banda Legido Urbana fardo shows e
eventos valendo-se da designagdo e cantando mu-
sicas do grupo. E justamente essa obscuridade, esse
equivoco na percepcdo do consumidor, a in-
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seguranca e 0s ganhos patrimoniais indevidos por
terceiros que o sistema de propriedade intelectual
brasileiro procura evitar. Nada mais prejudicial acer-
teza, aprevisibilidade eacriacdo deumambiente pro-
picio a inovacao, especialmente no setor artistico.

Alias, a dimensdo relevante e de carater coletivo que
assume a controvérsia determinaria a participagédo do
INPI na demanda judicial. No presente caso, houve
evidente situacdo de reducdo do alcance normativo
dos arts. 129 e 130, Ill, da Lei de Propriedade In-
dustrial e de mitigacéo dos efeitos de um ato de re-
gistro praticado pelo INPI. Portanto, a referida
autarquia, nos termos do complexo normativo quere-
ge a matéria, em nome do interesse publico e na
perspectiva do reconhecimento da transcendéncia e
darepercussao geral dessacausa, deveriadelater par-
ticipado. E esse fendmeno processual ne-
cessariamente deslocaria acompeténcia daacao para
aJustica Federal, nos termos do art. 109, I, da Cons-
tituicdo Federal.

Ou seja, 0 ato decisério emanado da justica estadual
do Rio de Janeiro no sentido da concessdo do ir-
restrito uso damarcaaterceirosalheiosaoregistro pe-
rante o INPI e que, na pratica, reconheceu a
cotitularidade da marca Legido Urbana foi proferido
por um juizo absolutamente incompetente. Ob-
serve-se, atal propdsito, a orientacdo do STJ, no sen-
tido de que ndo ha previsao legal para autorizar a
retirada de eficicia do ato administrativo de con-
cessao de registro marcario sem a participacdo do
INPI e sem o ajuizamento de prévia acéo de nulidade
na Justica Federal (REsp n. 1.189.022, Quarta Tur-
ma, Rel. Min. Luis Felipe Saloméo).

O sistema constitucional e infraconstitucional de pro-
tecdo da propriedade intelectual ndo confere suporte
a pretensdo deduzida pelos dois ex-integrantes da
banda. O regime de tutela, nas dimensdes pa-
trimonial e moral, conferido as marcas devidamente
registradas impede o uso pretendido pelos referidos
artistas. A circunstancia de que ambos os musicos
alienaram, ap6s o depdsito da marca perante o INPI,
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as suas quotas na sociedade Legido Urbana Pro-
ducdes Avrtisticas Ltda. torna o mencionado uso ain-
da mais ilegitimo do ponto de vista juridico.

O préprio postulado daboa-fé objetiva, que protege a
legitima expectativa das partes contratantes no cum-
primento daquilo que foi ajustado, inscrito noart. 422
do Cadigo Civil, recomenda o reforco da protecdo a
propriedade intelectual em causa. Elaresulta, ainda
que indiretamente, de uma transagéo empresarial fir-
mada entre as partes, de modo que 0s ex-integrantes
dabanda receberam o valor estipulado e renunciaram
aos direitos societarios em questdo. Tudo isso ocor-
reu, vale destacar, haAmuitos anos, reforcando-se ane-
cessidade de protecdo da seguranca juridica e de
estabilidade das relagdes sociais.

Ressalte-se, ainda, que o préprio Superior Tribunal
de Justica ja teve a oportunidade de enfatizar, de for-
ma adirimir qualquer controvérsiaem torno do tema,
que a protecdo relativa a designacao, por titulo ge-
nérico, de banda ou grupo musical, se subsume as re-
gras da propriedade industrial, pois se trata de objeto
suscetivel de ampla possibilidade de registro como
marca, a teor do art. 122 da Lei 9.279/96 (REsp n.
678.497, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araljo).
N&o ha duvida, portanto, a respeito da possibilidade
de registro da marca Legido Urbana, tal como ocor-
reu em 2000, afastando-se qualquer alegacao de co-
titularidade ou de uma dimens&o social no uso da
marca pelos fundadores da banda.

Portanto, acontrovérsiaarespeito do temandotemra-
z8o de ser.

O problema, infelizmente, esta associado a um in-
conformismo dos dois masicos, que decorre, em am-
pla medida, das dificuldades ainda existentes na
sociedade brasileira em compreender o significado,
0 alcance e os relevantes objetivos da defesa da
propriedade intelectual. Em democracias mais ma-
duras, trata-se de questdes consolidadas. Paul Mc-
Cartney ndo faz shows valendo-se da marca Beatles.
Trata-se de um ex-integrante, que canta antigas can-
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cdes do grupo e se apresenta como tal. Alias, 0s
ex-componentes dos Beatles tiveram de aceitar que
uma parte dos direitos correlatos ao catalogo do gru-
po pertencesse, por um bom tempo, a Michael
Jackson. E nisso que reside a sistematica de protecéo
a propriedade intelectual. Existem elementos mar-
cadamente patrimoniais e de seguranca juridica aela
associados.

Destaque-se que Marcelo Bonféa e Dado Villa-Lobos
ndo serdo cerceados em seus direitos artisticos. Eles
ainda poderdo se apresentar ao publico e cantar os co-
nhecidos sucessos da Legido Urbana que sdo de sua
coautoria. A questdo é de propriedade marcaria, ndo
de direito autoral. Trata-se da defesa de uma marca
registrada e dos direitos do seu titular.

H4, por fim, um aspecto bastante importante. A mar-
ca Legido Urbana, nos termos do art. 123 da Lei de
Propriedade Industrial, serve para identificar e dis-
tinguir uma banda musical, que deu enorme con-
tribuicdo para aarte brasileira. O grupo era integrado
pelos dois artistas acima citados e por Renato Russo.
A banda, tal como conhecida do publico e designada
pela marca, ndo existe mais. Desfez-se com a morte
de um de seus integrantes. Os elementos intangiveis
representados pela marca ndo podem e ndo devem
identificar um novo grupo artistico, que trata de um
momento, uma histéria, uma criacdo e um pa-
trimonio musical completamente diversos, ainda que
haja parcial semelhanga nos integrantes das res-
pectivas bandas.

Mais que isso. O vocalista, funcdo exercida por Re-
nato Russo na Legido Urbana, é aalma, acara e avoz
da banda. Nada e ninguém poderé trazer de volta a
voz, o talento, o carismae a presenca de palco de Re-
nato Russo. Comasua morte, acabou, também, a Le-
gido Urbana. Ela existe na memoria dos milhdes de
fas, que sorriram, dangaram, choraram e cantaram (e
ainda cantam e dancam!), nos bons e maus mo-
mentos, as belissimas criacdes do grupo. Nao é pos-
sivel ressuscitd-la. Uma tentativa dessa natureza
peca contra a histéria da banda, despreza o seu enor-
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me legado, desrespeita 0s seus admiradores e atenta
contra o sistema de propriedade intelectual bra-
sileiro. A inovacgéo, o empreendedorismo, a criacio
artistica, aousadia, adisrupgdo e o talento que se quer
ver florescer no Pais, tipicos da masica brasileira e
tdo bem representados em Renato Russo, Marcelo
Bonfa e Dado Villa-Lobos, merecem mais que isso.

[1] Art. 129. A propriedade da marcaadquire-se pelo
registro validamente expedido, conforme as dis-
posicdes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu
uso exclusivo em todo o territorio nacional, ob-
servado quanto as marcas coletivas e de certificacdo
0 disposto nos arts. 147 e 148.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ain-
da assegurado o direito de:

I ceder seu registro ou pedido de registro;

Il licenciar seu uso;

I11 zelar pela sua integridade material ou reputagéo.
[2] () o ordenamento juridico nacional, no tocante a
propriedade da marca, adota o sistema atributivo,
sendo adquirida pelo registro validamente expedido

pelo INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo
em todo o territério nacional, nos termos do art. 129
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da Lei n®9.279/1996, retroagindo os efeitos da con-
cessao a data do depdsito do pedido.

Além disso, somente com a desconstituicdo do re-
gistro por acao prépria é que se poderia afastar a ga-
rantia de exclusividade de uso em todo o territorio
nacional, consoante areiterada jurisprudéncia do Su-
perior Tribunal de Justica. (REsp n. 1.801.881,
Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cue-
va, grifou-se).

[3] Veja-se o teor do art. 5°, XX1X, da Constituicdo
Federal:

0

XXIX a lei assegurara aos autores de inventos in-
dustriais privilégio temporario para sua utilizacao,
bem como protecdo as criagbes industriais, a pro-
priedade das marcas, aos nomes de empresas € a ou-
tros signos distintivos, tendo em vista o interesse
social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico
do Pais;

Marcelo Cama Proenca Fernandes
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