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STJ permite que Dado e Bonfa usem mar ca Legiao Urbana

Por maioria apertada votos, a 42 Turma do Superior Tribunal de Justica decidiu abrandar o trecho daLei
de Protecdo Industrial (Lel 9.279/1996) que confere ao titular da marca a exclusividade de seu uso, de
modo a permitir que Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfa possam se apresentar com o nome Legiéo
Urbana
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Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfaformaram a Legido Urbana com Renato Russo em
Brasilia, em 1982

O julgamento foi concluido nestaterca-feira (29/6), apds voto de desempate do ministro Marco Buzzi.
Ele acompanhou a divergéncia inaugurada pelo ministro Antonio Carlos Ferreira e formou maioria com
o ministro Raul Araljo, afavor do guitarrista e do baterista da banda brasiliense.

Com o resultado, por 3 votos a 2, a 42 Turma negou provimento ao recurso especia gjuizado pela
empresa Legido Urbana Producgdes Artisticas, de propriedade do filho do vocalista e fundador da banda,
Renato Russo. Trata-se datitular damarca, que pelo artigo 129 da LPI teria exclusividade de seu uso.

Dado e Bonfa poderéo se apresentar com esse home, embora a titularidade da marca ainda permaneca
exclusivamente com a empresa. Por isso, seguem proibidos de explorar a marca, comercializar produtos,
licenciar seu uso paraterceiros ou mesmo zelar por sua integridade ou reputacdo contra atos de terceiro
— embora devam, sim, manter sua reputacéo, ndo podendo agir no sentido de prejudica-la.

Divulgagdo
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Registro da marca Legido Urbana pertence a empresa administrada pelo herdeiro de Renato

Russo (centro)
Divulgagéo

A origem
A banda Legido Urbana afoi formada em 1982, em Brasilia, e teve o pedido de registro do nome feito

a0 Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) pela empresa Legido Urbana Producfes Artisticas
em 1987, quando seus trés integrantes eram socCi0S.

Posteriormente, Dado e Bonfa deixaram a sociedade, vendendo suas partes para Renato Russo, e abriram
cada qual sua propriapessoajuridica. O vocalistamorreu em 1996. Em 2000, o pedido de registro da
marca Legido Urbanafoi deferido pelo INPI, e ela passou a pertencer a empresa herdada pelo filho de
Renato Russo.

Mais de dez anos depois, Dado e Bonfa foram a Justica pedir o reconhecimento da co-titul aridade sobre
amarca. Nessa agdo, a 72 Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro reconheceu ser incompetente
paratratar de questdes relativas ao registro, pois envolvem o INPI e devem ser analisadas pela Justica
Federal, mas decidiu que os musicos tém direito de usar o0 nome sem autorizacdo do titular

A sentenca transitou em julgado sem recurso. Contra essa decisdo, 0 herdeiro de Renato Russo gjuizou
acao rescisoria, que teve provimento negado nestaterca-feirapelo STJ.
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Xaf?g%l dLe desempate do ministro Marco Buzzi defendeu aflexibilizagad da L Pl no caso

Flexibilizacéo da L PI

De acordo com o voto vencedor do ministro Antonio Carlos Ferreira, a sentenga ndo privou a empresa
comandada pelo filho de Renato Russo de titularizar amarca. Em vez disso, apenas garantiu a mera
utilizacdo exclusivamente no exercicio de atividade profissional para Dado e Bonf4, levando em conta
gue se trata de banda para a qual efetivamente contribuiram para criagéo e popularizagéo.

Esse entendimento foi reforcado pelo voto-vista do ministro Marco Buzzi, segundo o qual a sentenca
analisou arestricdo da Le de Propriedade Industrial, mas compatibilizou-a com os direitos autorais dos
mUsicos — que sdo compositores das cangBes — e de identidade social e artistica, levando em conta
também o pleno exercicio da atividade profissional.

Para Buzzi, a discussao desdobra-se dos limites do direito de propriedade, pois envolve patrimonio
imaterial que também pertence a Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfa, e que sem eles ndo existiria. "A
marca esta profundamente enraizada na vida pessoal e profissional dos recorridos, que ndo podem ser
tolhidos do direito de identificagdo com 0 nome que representa, em grande medida, suas carreiras
profissionais e seus legados", afirmou.

Também pesou a interpretacdo de que o uso da marca Legido Urbana pel os seus ex-integrantes ndo vai
gerar prejuizos ao detentor dela. Para a divergéncia, o efeito sera o oposto: deve contribuir paraque o
legado se mantenha vivo e presente namemoria do brasileiro, permitindo ainda que novas geracoes
tenham contato mais direto com a banda icone do rock nacional.

"E dever do Judiciério, quando provocado, adotar solugio que permita a harmonizagdo dos interesses em
conflito, o que pode levar, diante do caso concreto, a uma mitigagdo do atributo de exclusividade do uso
da marca e a concessao de uma licenca compulsoria’, concluiu o ministro Marco Buzzi, no voto-vista.

Sergio Amard
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Paraaministra lsabel Gallotti, mUsicos podem tocar as musicas que fizeram para a L egiéo,

mas sem usar o nome da banda
Sergio Amaral

Voto vencido

Ficou vencida arelatora do recurso especial, ministralsabel Gallotti, que foi acompanhada pelo ministro
Luis Felipe Salom&o. Para eles, a deciséo da 72 Vara Empresarial do Rio afrontou a LPl porque, apesar
de se declarar incompetente paratratar do registro da marca L egi&o Urbana, acabou por limitar o direito
de propriedade titularizado pela empresa e por afastar o atributo da exclusividade.

Naprética, o que a sentenca fez foi realmente dar a Bonfa e Dado a cotitul aridade, algo que dependeria
de ato administrativo pelo INPI, sujeito ao crivo da Justica Federal.

" Se entendermos que pode haver o uso desautorizado de uma marca concedido pela Justica Estadual
estaremos privando de qualquer utilidade um instituto que ndo prescinde da formalidade de seu depdsito
perante o INPI, em rito leal que comporta possibilidade de impugnacdo — o0 que ndo houve, no caso,
inclusive porgue a época todos integravam a pessoajuridica’, acrescentou.

A relatora também explicou que o julgamento ndo discute o direito de Dado Villa-Lobos e Marcelo
Bonféa continuarem tocando as musicas da banda L egi&o Urbana. "Eles podem tocar usando seu préoprio
nome", disse aministra.

I sso porque néo existe o direito social do publico de continuar ouvindo a banda Legi&o Urbana. Para
exemplificar, citou a situacéo de Paul McCartney, que segue tocando as musicas dos Beatles, mas sem
utilizar esse nome. "E uma questdo de proteco da marca, direito pautado na formalidade do registro
perante o INPI", reforcou.
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