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Classe/Assunto: Procedimento Ordinario - Dano Material - Outros/ Indenizacdo Por Dano Material;
Dano Moral - Outros/ Indenizacdo Por Dano Moral; Marca; Liminar

Autor: EDUARDO DUTRA VILLA LOBOS

Autor: MARCELO AUGUSTO BONFA

Réu: LEGIAO URBANA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

Nesta data, fago os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana

Em 07/10/2014

Sentenca
| - RELATORIO

Trata-se de acdo declaratéria, cominatéria e indenizatéria movida por EDUARDO DUTRA
VILLA-LOBOS E MARCELO AUGUSTO BONFA, em face de LEGIAO URBANA PRODUGOES
ARTISTICAS LTDA, em que objetivam a declarac&o de que s&o titulares da marca, de modo que a
ré se abstenha de impedir o uso da marca pelos autores, bem como a condenacgdo ao pagamento
de indenizacdo de danos de ordem material e moral. Protestam por todos os meios de provas
admitidas em direito.

Os autores sustentam, em apertada sintese, que fundaram, com o falecido Renato Russo, a banda
de rock Legido Urbana, possuindo os trés integrantes igualdade de direitos sobre a banda e a
marca durante os 12 (doze) anos de existéncia do grupo, ou seja, no periodo compreendido entre
0s anos de 1984 & 1996, ano de falecimento do vocalista.

Seguem informando que, em 1987, os integrantes da banda, que na época contava com um
quarto integrante (Renato Rocha), constituiram quatro empresas nas quais todos eram sécios de
todas, figurando um deles como sécio majoritario em cada uma delas. Os primeiros registros da
marca "Legido Urbana" foram depositados em 16/09/1987, requisitando a titularidade em nome da
ré, ocasido em que os autores ainda eram sécios da mesma.

Ocorre que no mesmo ano, precisamente em 09/12/1987, os integrantes retiraram-se das
empresas em que eram minoritarios e permaneceram apenas nagquelas em que eram majoritarios,
com excec¢do da empresa ZOTZ Producdes Artisticas LTDA que teve suas quotas cedidas para
Maria Fernanda Pacheco do Canto e Castro. Dessa forma, Renato Russo passou a figurar com
Unico dono da empresa Ré que possui a titularidade da marca.

As fls. 215/217 foi proferida decisdo que concedeu antecipacéo de tutela inaudita altera pars para
determinar que a ré se abstivesse de impedir que os autores fizessem uso da marca "Legido
Urbana", sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cingienta mil reais), incidente sobre cada ato de
descumprimento da referida decisao.

Citada e intimada a ré (fls. 218), postulou a reconsideracéo do decisum as fls. 230/261, o qual ndo
foi acolhido, conforme fls. 346. Inconformada com o referido decisum, interp6s, ainda, agravo de
instrumento, conforme fls. 307/344, que, provido, indeferiu a antecipagéo dos efeitos da tutela por
auséncia de prova inequivoca e falta de verossimilhanca das alegacdes dos autores (fls. 415).
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Ressalte-se que os autores opuseram embargos de declaracao contra o acérdao (fls. 417/420), ao
qual foi negado provimento, conforme fls.423/424.

As fls. 346 foi proferida decisdo ndo acolhendo o pedido de reconsideragao.

A ré apresenta contestacdo as fls. 350/381, acostando os documentos de fls. 382/39, arguindo
preliminarmente:

i) Impossibilidade juridica do pedido, pois nao ha previsdo de co-titularidade de marca no
ordenamento juridico brasileiro;
i) Incompeténcia absoluta da Justica Estadual, sob o argumento de que compete a Justica

Federal decidir acerca da validade, efeitos e supressdes de direitos relacionados a registros
marcérios validamente concedidos pelo INPI.

Invoca ainda, a titulo de prejudicialidade de mérito, que houve prescricdo do direito de postular a
co-titularidade sobre os registros da marca "Legido Urbana" concedidos pelo INPI anteriormente
ao prazo quinquenal previsto no artigo 2° do Decreto-Lei 4.597/42.

Quanto ao mérito afirma que:

i) E titular dos registros da marca "Legido Urbana";

i) O desinteresse dos autores em zelar pela referida marca;

iii) A diferenciacdo entre marca e direito autoral, para aduzir que a exploracdo econdmica da
expressdo "Legido Urbana" ndo importa direitos autorais;

iv) Ha impossibilidade de exploracdo comercial da marca registrada;

V) Nao se opde ao uso da expressédo "Legido Urbana" apés 1996.

Réplica apresentada as fls.433/439.

As partes informaram o interesse na designacdo de audiéncia de conciliacdo as fls. 442/444.
Assentada de audiéncia a fls. 456, em que restou infrutifera a proposta de conciliacdo. Entretanto,
0S autores apresentaram proposta no sentido de se organizar uma co-gestdo empresarial da
marca, com prazo de 30 (trinta) dias para andalise da proposta.

As fls. 459/462, a ré informa a recusa da proposta apresentada em audiéncia pelos autores e
requer o julgamento antecipado da lide. Os autores se manifestam quanto a resposta da ré e,
também, requerem o julgamento antecipado da lide as fls. 464/470.

E o relatorio. Passo a decidir.

Il - FUNDAMENTACAO

Os autores defendem a inicial que devem ser declarados titulares da marca "Legidao Urbana", de
modo que a ré se abstenha de impedir o uso da marca pelos mesmos, bem como a condenacao
da ré ao pagamento de indenizacdo de danos de ordem material e moral.

Por seu turno, a ré destaca, dentre outros, que ha impossibilidade juridica na declaracdo de
co-titularidade e que ndo impede que os autores se apresentem como ex-integrantes da banda
Legido Urbana.

O cerne da questéo, portanto, esta em aferir se a utilizac@o e exploracdo da expressdo "Legido
Urbana", € ou ndo de exclusividade da ré - ja que tal situacdo repercutira diretamente no pedido
formulado & inicial - e se é possivel a utilizacdo da marca pelos seus ex-integrantes.

Il.a - PRELIMINARES

A co-titularidade sobre uma marca existe quando dois ou mais titulares tém porcentagens relativas
a marca como um todo, e assegura direitos sobre ela, embora nenhum deles seja proprietario por
si s0.

A Convencao de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial, internalizada no ordenamento
patrio pelo Decreto n° 75.572, de 8 de abril de 1975, aduz que a marca pode ser de titularidade de
diversas pessoas, fisicas ou juridicas, de patrimbnio publico ou privado, em regime de
co-titularidade, no artigo 5°, C(3):

O uso simultdneo da mesma marca em produtos idénticos ou semelhantes por estabelecimentos
industriais ou comerciais considerados co-proprietarios da marca, segundo os dispositivos da lei
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nacional do pais onde a protecédo é requerida, ndo impedir4 o registro nem diminuird, de maneira
alguma, a protecédo concedida a referida marca em qualquer dos paises da Unido, contando que o
referido uso ndo tenha como efeito induzir o pudblico em erro nem seja contrario ao interesse
publico (negrito acrescentado).

Em regra, caberia a legislacdo brasileira regulamentar expressamente esse regime em seu
ordenamento juridico interno. Como néo o fez, a co-titularidade deixou de ser disciplinada no
direito positivo que, por sua vez, ndo vedou expressamente sua ocorréncia.

A praxis comercial tem negado o exercicio da co-titularidade de marca por mais de um titular, mas
admite o seu uso por mais de uma pessoa simultaneamente, tal como ocorre pelos licenciados de
um mesmo registro.

A discussdo recai sobre a seara doutrinaria, na qual alguns doutrinadores apresentam-se
contrarios a co-titularidade fundados em distintas hipoteses, quais sejam: i) a dificuldade de se
identificar a origem do produto ou servico ; ii) a utilizacdo indevida da marca ou seu uso em
produtos ou servico que ndo satisfacam a expectativa dos consumidores ; iii) ou a possibilidade de
perda do carater distintivo do sinal pela exploracédo de co-titulares de uma mesma marca .
Percebe-se que esses argumentos tém o fito de proteger o consumidor de eventual abuso no uso
da marca. Ndo parece que seja o problema do caso em analise, pois a co-titularidade em nada
atingiria o consumidor.

Evidente, contudo, que a declaracdo de que os autores sdo titulares da marca extrapola a
competéncia deste Juizo, uma vez que envolve o INPI que é autarquia federal, sendo matéria
afeta a Justica Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRENCIA DESLEAL.JUSTICA
ESTADUAL. ABSTENCAO DE USO DE MARCA REGISTRADA PELO PROPRIO TITULAR.
JUSTICA FEDERAL. COMPETENCIA. NECESSARIA PARTICIPACAO DO INPI. VIOLACAO AO
ART. 129 DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 1. Inexiste violacdo do art. 535 do Cédigo de
Processo Civil se todas as questBes juridicas relevantes para a solugdo da controvérsia sdo
apreciadas, de forma fundamentada, sobrevindo, porém, conclusdo em sentido contrario ao
almejado pela parte. 2. A apreciacdo quanto a possivel indenizacdo devida entre particulares
decorrente da pratica de concorréncia desleal é competéncia da Justica estadual. Precedente. 3.
Compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI avaliar uma marca como
notoriamente conhecida. Precedente. 4. A desconstituicdo do registro por agédo propria €
necessaria para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o territério nacional.
(REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acordado Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284). Nao ha
previsdo legal para autorizar a retirada da eficacia de ato administrativo de concessao de registro
marcario sem a participacdo do INPI e sem o ajuizamento de prévia acdo de nulidade na Justica
Federal. 5. Recurso especial provido. (REsp 1189022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO,
QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 02/04/2014) (negrito acrescentado).

Bem vistas as coisas, reconhecendo-se a alternatividade do pedido formulado, ndo ha de se falar
em impossibilidade juridica do pedido ou incompeténcia desse Juizo para analisar o pedido para
gue a ré se abstenha de impedir que os autores fagam uso da marca "Legido Urbana".

Igualmente, em raz&o do reconhecimento da alternatividade do pedido, rejeita-se a ocorréncia de
prescricdo a eventual direito dos autores, isto porque ndo se discute na presente demanda a
validade do registro concedido pelo INPI, ndo se aplicando o prazo previsto pelo artigo 2° do
Decreto-Lei 4.597/42.

Portanto, esta fincada a prefacial de que i) a Legido Urbana Producdes Artisticas Ltda € titular dos
registros da marca Legido Urbana, ii) que ndo compete a este Juizo Estadual declarar ou ndo
eventual titularidade ou co-titularidade da marca, e iii) ha possibilidade juridica de pedido para que
a empresa ré se abstenha de impedir que os autores facam uso da marca Legido Urbana, ja que a
lei brasileira ndo coibe o uso da marca por mais de um legitimado.
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Superadas as preliminares, passa-se a analise do mérito.
Il.b - MERITO

A marca é conceituada na doutrina como o sinal visualmente representado, que é configurado
para o fim especifico de distinguir a origem dos produtos e servicos. Trata-se de simbolo voltado a
um fim, em que sua existéncia fatica depende da presenca destes dois requisitos: capacidade de
simbolizar, e capacidade de indicar uma origem especifica, sem confundir o destinatario do
processo de comunicagdo em que se insere: o consumidor. Sua protecao juridica depende de um
fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um simbolo exclusivo, ou
legalmente univoco, em face do objeto simbolizado.

Contudo, parece que a andlise do caso em tela ndo deve se restringir apenas na tecnicidade do
uso da marca, mas sim demanda interpretacdo do tema a luz da interpretacao Civil-Constitucional.
Como se sabe, a Constituicdo da Republica ndo mais é vista como mera "folha de papel”,
passando-se a reconhecer a sua forca normativa e, por conseguinte, a aplicabilidade de seus
ditames inclusive as relagdes entre particulares .

A imperativa eficacia horizontal dos direitos fundamentais nas relagbes privadas denota que a
Constituicdo ndo é somente "do Estado", mas também do cidaddo que pode provocar o Judiciario,
para ver respeitadas as regras e principios constitucionais, cuja normatividade é reconhecida .
Nessa esteira, a propriedade da marca também deve orientar-se pela sua funcdo social,
consubstanciada no artigo 5°, XXIll, da Constituicdo da Republica. O direito ao uso da marca nao
deixa de ser correlato ao compartilhamento dos valores fundamentais pelo todo social.

Com efeito, 0 uso necessario da marca relaciona-se a sua funcéo de uso, de modo que sua ndo
utilizacdo pode provocar impacto no coletivo. Vale dizer, no caso em tela, a funcdo social da
propriedade da marca ndo compactua com a abstencédo de seu uso pleno, o que obstaculizaria a
difusdo da cultura com a proibicdo dos shows pelos ex-integrantes da banda que, de fato, séo
responsaveis pela consolidacdo de seu nome. Como ja decidido pelo STF, a Lei de Propriedade
Industrial deve observar os principios previstos pela Carta da Republica, sobretudo quanto a
funcéo social da propriedade marcaria. Veja-se:

Como cedico, o direito de propriedade, seja material ou imaterial, deve ser exercido observando-se
a funcdo social da empresa, nos termos do art. 5° da CRFB. Alis, a observancia da funcdo social
do direito que se exerce encontra-se disseminada por toda a Carta Magna, conduzindo o
intérprete das normas a uma releitura dos institutos, incluindo-se ai, a Lei de Propriedade Industrial
e demais normas de direito civil. A CRFB/88 determina, ainda, que a ordem econdmica observe a
funcéo social da propriedade, sendo este um dos limites a livre iniciativa conferida. Evidencia-se
gue, hodiernamente, todos os direitos devem atender a uma fungéo social, sendo certo que a
solugéo do caso concreto deve atender, além do interesse das partes, o interesse da coletividade,
dentre os quais se inclui, sem duvidas, o Principio da Preservacdo da Empresa. (Al 831020,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 30/07/2012, publicado em DJe-158 DIVULG
10/08/2012 PUBLIC 13/08/2012) (negrito acrescentado).

A propdsito do tema, trago ainda relevante e distinta licdo doutrinaria:

O interesse do publico é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de seu conhecimento. O
interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial, mas
sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da prote¢do do consumidor.
Assim, aquele que se submete ao registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir
do seu publico o respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura
gue tal investimento ndo € passageiro, irresponsavel ou descuidado. Ha, desta maneira, um
interesse geral em que uma marca seja registrada.

E de notar-se que, também para o caso das marcas, seu uso social inclui um compromisso
necessario com a utilidade (uso efetivo do direito, ou ndo ocorrendo, a caducidade que lanca o
signo na res nullius), com veracidade e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisi¢do: a
distinguibilidade e a chamada novidade relativa" .
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Por certo, os autores sdo ex-integrantes da banda e contribuiram durante toda a sua existéncia,
em nivel de igualdade com Renato Russo, para todo o sucesso alcancado. Assim sendo, nao
parece minimamente razoavel que ndo possam fazer uso de algo que representa a consolidagdo
de um longo e bem sucedido trabalho conjunto - reconhecido por milhdes de fas - por uma
questdo formal, cuja inobservancia operou-se claramente por conta do desapego ao formalismo e
da falta de experiéncia em gerir economicamente a expressado - comum a todos do grupo - "legido
urbana".

Nao nos parece aceitavel impedir o uso e exploracdo de uma marca por quem a consolidou no
mercado.

Verifica-se, pelo conjunto probatério dos autos, que a ré impede que os autores facam uso do
nome de sua ex-banda nos documentos de fls. 171/188, embora a mesma afirme o contrario.

Em que pese ndo se discuta aqui matéria de direito autoral, a questdo marcaria repercute
diretamente na liberdade dos autores de exercerem o proprio direito autoral sobre seu trabalho
artistico. E legitimo que suas apresentacdes musicais devam fazer referéncia a antiga banda e,
para tanto, eles devem estar autorizados a utilizar a marca sempre que desejarem, independente
de autorizacdo da ré.

Embora se sustente que o exercicio do direito autoral ndo guarda relagdo com a marca, esse
argumento deve ser contextualizado. Isto porque a possibilidade de referéncia a antiga banda
depende da referéncia a expressdo "Legido Urbana", que é marca registrada que demanda
autorizacdo para seu uso, cujo acesso ndo pode ser negado aqueles que - a luz dos principios ora
invocados - foram parte legitima para sua consolidacéao.

Por fim, reunidas as consideracdes, tem-se, por outro lado, como incabivel a pretenséo
indenizatéria material e moral. Nao aproveita aos autores a alegacéo de que lhes foram oferecidos
determinados cachés que deixaram de ser auferidos por interferéncia da ré. Na ocasido, a mesma
s6 exercera seu exercicio regular de direito, a época desimpedida de fazé-lo como detentora da
marca.

Assim, em respeito a funcdo social da propriedade e ao reconhecimento do direito dos autores de
fazerem uso da marca em suas apresentacdes, dada as suas reconhecidas participagdes para a
consolidagdo da mesma, merece acolhimento a pretensdo dos autoral.

Il - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSAO AUTORAL para que,
reconhecendo a alternatividade do pedido, a parte ré se abstenha de impedir que os autores
facam uso da marca "Legido Urbana", no exercicio de sua atividade profissional, sob pena de
multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), incidente sobre cada ato de descumprimento da
presente decisao.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorarios advocaticios que fixo em 10%
sobre o valor da causa.

P.R.L

Rio de Janeiro, 17/10/2014.

Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular
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Fernando Cesar Ferreira Viana
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