Parecer s/n°’/AFMF- Antonio de Figueiredo Murta Filho

Processo E-12/001/2515/2014

Exmo. Sub-Procurador Geral do Estado
Dr. Flavio Amaral Garcia

Prezado Dr. Flavio Amaral,

OBJETO DA CONSULTA FORMULADA

1. Trata-se de consulta encaminhada a Procuradoria Geral do Estado sobre
as implicagdes juridicas decorrentes da propositura da acdo de procedimento
ordindrio pela sociedade Complexo Maracand Entretenimento S.A contra a

, perante 0 MM. Juizo da 40* Vara Civel. Essa demanda tem por objeto a
suspensdo imediata pela ré do uso da imagem do Estddio Maracana em diversos
materiais publicitarios e produtos relacionados aos segmentos de joias e pedras
preciosas.

2. O fundamento juridico da referida demanda reside na suposta violagao ao
fundo de comércio do Estadio Maracand em decorréncia do reiterado uso indevido
da imagem do aclamado Maracani, além da infragdo dos direitos autorais
concernentes ao projeto arquitetonico, objeto da construcdo do empreendimento
esportivo, que se tornou um dos mais relevantes monumentos publicos do pais e
representativo da cultura nacional.

3. Alega a autora que, diante da magnitude do Maracana, local dos mais
importantes eventos relacionados ao futebol nacional e internacional, além de
abrigar grandes cerimodnias de abertura de competi¢des esportivas e shows com
artistas renomados, foi constituido um fundo de comércio em torno do Estadio do
Maracana.

4. A sociedade Complexo Maracana Entretenimento S.A
("Concessionaria"), autora da demanda em questio, firmou com o Estado do Rio de
Janeiro ("Poder Concedente") contrato de parceira publico-privada, na modalidade
de concessdo administrativa, ficando a concessiondria responsavel pela gestdo e
manutenc¢do do Estadio do Maracana. Por for¢a desse contrato, o Estado do Rio de
Janeiro outorgou a concessionaria licenga de uso e exploragdo econdmica de direitos
de propriedade intelectual, garantindo ainda a legitimidade da licenciada para a
defesa em Juizo de tais direitos por conta de eventuais usos indevidos de terceiros.
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5. Sustenta a autora que a imagem do Maracand ¢ objeto de contratos
onerosos de licenga com anunciantes de destaque no pais para fins publicitarios, o
que, segundo narra na peti¢ao inicial, vem sendo também adotado em diversos
paises titulares de estadios famosos, tal como se verifica com o de Wembley, em
Londres; LA Memorial Coliseum, em Los Angeles; Allianz Arena, em Munique,
dentre outros. O licenciamento do fundo de comércio e dos direitos de propriedade
intelectual permitiria a explora¢do economica do Estadio, com a obtengdo de receita
para atender as necessidades fundamentais do bem publico.

6. Ocorre que a desenvolveu uma maquete do estadio e passou a
utiliza-la em diversas formas de publicidade, sempre em associacdo com a sua
marca, além de criar anéis, pingentes ¢ cartdes promocionais com a imagem do
Maracand. Em todas essas modalidades de utilizagdo, ha referéncia expressa aos
elementos caracteristicos do Estadio e a marca Maracand, com o incontestavel
propdésito de criar uma associacdo da marca com o lendario estadio de
futebol Maracana

7. Infere-se ainda da leitura atenta da peti¢do inicial que a ré teria langado
uma linha de joias com a expressdo "Maracana", valendo-se sempre da imagem do
famoso estadio de futebol, tudo com o propédsito de auferir beneficio econdomico com
essas acdes promocionais, sem que jamais tenha solicitado qualquer tipo de
autorizacdo ao titular da marca e tampouco a concessionaria.

8. Diante dos atos praticados pela ré, a autora entende que teria havido uma
violagdo ao fundo de comércio do Estadio do Maracana, com enriquecimento sem
causa na forma do artigo 884 do Codigo Civil, além de violagdo de direito autoral
por forca do projeto arquitetonico do aludido Estadio, com infragdo as regras da Lei
9610/98, o que sera objeto de analise ao longo desta manifestagao.

9. A , por seu turno, ajuizou, perante o0 MM. Juizo da 7* Vara
Empresarial da comarca do Rio de Janeiro, agdo declaratoria de inexisténcia de
violagdo dos direitos de propriedade intelectual detidos pelo Estado do Rio de
Janeiro e pela concessiondria, na qualidade de licenciada de tais direitos.

10. Em pesquisa realizada na base de dados do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial — INPI, constata-se que a concessionaria depositou os
pedidos de registros da marca mista "Maracana S.A" sob os n°s 840553048 na classe
NCL (10) 35; 840553064 na classe NCL (10) 41 e 906398592 na classe NCL (10)
43. Por outro lado, o Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado da
Casa Civil, depositou os pedidos de registro da marca mista "Maracanamais" sob os
n’s 908272871, na classe NCL (10) 35; 908272944, na classe NCL (10) 41, e
908273002, na classe NCL (10) 45 (doc 1 anexo).
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11. A ré, por outro lado, obteve, em 27.11.2012, perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial — INPI, o registro da marca nominativa
"Maracand", na classe NCL (9) 14, sob o nimero (doc 2 anexo). A concessdao desse
registro associado com a publicidade e comercializagdo de produtos com a imagem
do estadio Maracana revelam o nitido proposito da de se beneficiar do
prestigio internacional do maior estddio do mundo, patrimonio do Estado do Rio de
Janeiro e simbolo da cultura nacional.

12. Na qualidade de licenciada dos direitos de propriedade intelectual, a
sociedade Complexo Maracana Entretenimento S.A ajuizou, perante o MM. Juizo da
13* Vara Federal do Rio de Janeiro, contra a e Instituto Nacional da
Propriedade Industrial — INPI agdo de procedimento ordinario, com pedido de
antecipacdo de tutela, para suspender os efeitos do registro n°® para a marca
nominativa Maracana na classe NCL (9) 14 (doc 3anexo).

13. Em decisdo fundamentada (doc 4 anexo), o MM. Juizo da 13* Vara
Federal deferiu liminar para suspender os efeitos do aludido registro da marca
nominativa "Maracand" em nome da, a fim de impedir que a manutengdo desse
registro viesse a comprometer o deferimento dos pedidos de registro de marca
depositados em nome da concessionaria e do Estado do Rio de Janeiro.

14. Além do fundamento acima invocado, a decisdo do Juizo da 13* Vara
Federal deixa claro que o Estddio Maracand goza de reputacdo nacional e
internacional, sendo certo que, em breve, serd palco das cerimonias de abertura e
encerramento dos jogos olimpicos de 2016, ndo se admitindo que a crie
vinculagdo de seus produtos com o Estadio Maracana, auferindo proveitos
econdmicos indevidos. Nesse sentido, a decisdo em questdo aplicou a norma do
artigo 124, XXIII, da Lei de Propriedade Industrial, por entender que a ré ndo
poderia desconhecer a notoriedade do signo "Maracana".

15. Conforme se depreende do andamento processual das ac¢des ajuizadas
originariamente perante a 40" Vara Civel e 7* Vara Empresarial da Comarca do Rio
de Janeiro, as partes suspenderam o andamento do feito diante da possibilidade de
composicdo amigavel (doc 5 anexo). O MM. Juizo da 40* Vara Civel declinou da
competéncia em favor da 7* Vara Empresarial, onde ambas as agdes tramitam até
este momento.

16. O presente processo administrativo foi encaminhado aos meus cuidados
para analise da extensdo dos direitos de propriedade intelectual envolvendo o
Estadio Maracand, que ¢ bem publico ¢ que foi objeto de concessdo para fins de
exploragdo econdmica, devendo ainda ser examinada a questio da admissio do
Estado do Rio de Janeiro na condi¢do de assistente da empresa Complexo Maracana
Entretenimento S.A.

Revista de Direito da Procuradoria Geral, Rio de Janeiro, (Epicio EspEciaL), 2017 565



17. Feito o relato dos aspectos faticos e juridicos que envolvem esta
consulta, serd analisada a questdo envolvendo (i) a protecdo ao fundo de comércio
do Maracand; (ii) o uso da marca ¢ da imagem do bem publico ¢ seu amparo na
esfera dos direitos de propriedade intelectual; (iii) os direitos de propriedade
intelectual na explora¢do econdmica de bens publicos; (iv) a situag¢ao dos pedidos de
registro de marca em curso perante o INPI; e, por fim, (v) a questdo envolvendo a
violacdo de direitos autorais sobre a criagdo intelectual do estadio Maracana.

NATUREZA DO FUNDO DE COMERCIO ENVOLVENDO O ESTADIO DO
MARACANA

18. O Estadio do Maracana foi projetado e construido na gestdo do Prefeito
Mendes de Moraes, que realizou concurso publico através da Camara Legislativa do
entdo Distrito Federal, no ano de 1947, valendo ressaltar que o bem publico em
questdo passou para a titularidade do Estado do Rio de Janeiro, por for¢a da Lei
3752, de 14 de abril de 1960, e da Lei Complementar 20, de 1° de julho de 1974.

19. A relevancia nacional e internacional do Estidio do Maracana ¢
incontestavel, por ter se tornado um icone no mundo do futebol, sendo protagonista
de partidas memoraveis e de eventos da maior importdncia no ambito esportivo
(Copa do Mundo de 1950, Copa América, Copa das Confederagdes, Mundial de
Clubes da FIFA, dentre muito outros). Além disso, o Maracana sera o local utilizado
para as cerimonias de abertura e encerramento dos jogos olimpicos de 2016.

20. Nao bastasse o incontestdvel prestigio do Maracand na esfera do
futebol, o maior estadio do mundo também foi alvo de eventos de entretenimento
significativos com shows de artistas famosos, como o lendario Frank Sinatra, e
outros artistas igualmente famosos, sendo certo afirmar que o Estddio Maracana ¢
um icone da cultura nacional, com expressiva visitacdo de turistas e com diversos
registros publicitarios de destaque nas mais diversas midias, como mencionado na
peticdo inicial da agdo movida pela concessiondria contra a

21. O Estado do Rio de Janeiro, com o proposito de permitir a obtencao
de renda para o bem publico em questdo, firmou contrato de concessdo com a
concessionaria, Complexo Maracand Entretenimento S.A, mediante o qual, nos
termos da clausula 3.5.1, concedeu licengca de uso dos direitos de propriedade
intelectual para fins de exploragdo econdmica por terceiros, conferindo ainda a
concessionaria o direito de defesa administrativa e judicial contra uso indevido por
terceiros.
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22. Atente-se para o inteiro teor da aludida clausula 3.5.1 do contrato de
concessao, nos seguintes termos:

I.  explorar comercialmente a Propriedade Intelectual,
inclusive para fins publicitarios;

II.  licenciar a Propriedade Intelectual para uso de terceiros,
sob os termos e condi¢des que melhor lhe convierem,
desde que tal ato seja feito sempre em nome do Poder
Concedente, agindo a Concessiondria como sua
mandataria, ainda que auferindo os lucros resultantes da
operagdo, e fique a vigéncia de tal licenciamento
subordinada a vigéncia do proprio contrato;

II. impedir terceiros que ndo tenham tal permissdo de usar ou
explorar a Propriedade Intelectual, independente do meio
ou da finalidade de tal uso, podendo, inclusive, tomar
medidas administrativas e judiciais para esta finalidade, e
adotar todas as providéncias necessarias e permitidas pela
legislacdo aplicavel para garantir o uso da Propriedade
Intelectual pela Concessionaria e por eventuais terceiros
por esta licenciados (...).

23. No tocante a essa clausula, houve prévia manifestagdo consignada na
Promogao Conjunta SUBJ/CC n° 01/2013 — JPR-MZT, da lavra dos ilustres
Procuradores Marcelo Zenni Travassos e¢ Joaquim Pedro Rohr, no sentido de
advertir que os direitos de propriedade intelectual se dardo mediante prévia
concordancia do Poder Concedente porque a titularidade de tais direitos ¢ do Estado
do Rio de Janeiro.

24. A leitura da peticdo inicial referente a demanda que tramita perante o
MM. Juizo da 7* Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, cuja copia foi
anexada neste processo administrativo, invoca a existéncia de licenciamento do
fundo de comércio e da imagem do Maracand, como mecanismo adotado para a
exploragdo comercial do bem publico, incluindo as diversas modalidades de
publicidade.

25. Aduz ainda a concessionaria na referida peticdo inicial que o
licenciamento da imagem e do fundo de comércio tem sido utilizado em diversos
paises para a obtencdo de receita para os estadios de futebol, o que inclui também
contratos de patrocinio ou de denominagdo do Estadio (os chamados "naming
rights").

26. Sucede que a concessionaria ndo especifica no que consistiria o fundo

de comércio invocado, ndo estando a demanda fundada em violacdo de marca ou ato
de concorréncia desleal, mas tdo-somente na afronta ao artigo 884 do Codigo Civil,
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que se destina ao enriquecimento ilicito quantificavel (enriquecimento sem causa
nas suas diversas modalidades). Esse dispositivo legal ndo se afigura apropriado em
se tratando de conflito de direitos de propriedade industrial, que sdo expressa e
taxativamente previstos na Lei 9.279/96.

27. A concessionaria ndo especifica que direitos de propriedade intelectual
seriam violados, tampouco evidencia quais direitos intangiveis integram o Estadio
do Maracana. Ressalte-se que a clausula 3.5.1 do contrato de concessdo tem uma
redagdo mais propria do licenciamento de direitos como marcas, patentes, desenhos
industriais, e outros direitos expressamente consignados em lei, ndo sendo possivel
se admitir o mero licenciamento de fundo de comércio como alegado no caso
concreto.

28. Um dos elementos essenciais do fundo de comércio ¢ a clientela, que
possui valor econdmico e cuja prote¢do se da através do amparo juridico aos
elementos patrimoniais da empresa (nome empresarial, marca, desenho industrial,
direito autoral e outros direitos taxativamente previstos em lei), bem como a adogao
de medidas para reprimir atos de concorréncia desleal. Sem a presenca dos
elementos referidos ndo ha abalo de fundo de comércio, que ndo pode ser dissociado
dos direitos intelectuais em questdo e da repressdo a concorréncia desleal.

29. Convém invocar a ligio do mestre Rubens Requiio' ao tratar da
repressdo da concorréncia desleal como protecdo contra certos atos atentatdrios ao
fundo de comércio, nos seguintes termos.

(...) A verdade, porém, é que a repressio da concorréncia
desleal visa proteger a clientela contra a ag¢do usurpadora e
denegridora de um concorrente. E preciso que se compreenda
que, quando se fala em defesa da clientela, ndo se alude ao
direito da clientela como consumidor, da clientela em si, mas
da clientela como um fator do aviamento ou do fundo de
comeércio; ou, mais claramente, a clientela do empresario.

30. No mesmo sentido, invoque-se o magistério de Pontes de Miranda:

A clientela é valor, mas valor que flutua, que se vai, que se
pode voltar. Seria dificil criar-se direito real a clientela ou
sobre a clientela. Se o pdassaro caiu na gaiola, pertence ao
dono da gaiola, porque era res nullius, mas, fugindo, sem que
o dono da gaiola o pegue, volve a ser res nullius. A clientela é
mais transitoria que o passaro, ou que o peixe que entra e sai
da piscina. A clientela pode ser gyrotegida pela lei contra atos
desleais ou por negocio juridico.

! Curso de Direito Comercial, 1° volume, Ed Saraiva, 18" edi¢do, 1988, pag 249.
2 MIRANDA, Francisco C. Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo XVII. Rio de Janeiro: Editor
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31. O mestre Tulio Ascarelli, profundo conhecedor do tema e autor de obra
de referéncia no assunto, leciona que:

Lo que la represion de la concurrencia desleal quiere tutelar
no es en absoluto el aviamento o la clientela como caza
reservada; es la probabilidad para quien explota la empresa
de conseguir aquellos resultados economicos que pueden
derivarle del desarrollo de su actividade en régimen de libre
concurrencia (...).”

32. Cabe invocar julgado antigo do Supremo Tribunal Federal que traca os
contornos da concorréncia desleal da seguinte forma:

A livre concorréncia, como toda liberdade, ndo é irrestrita; o
seu exercicio encontra limites nos preceitos legais que regulam
e nos direitos dos outros concorrentes, pressupondo um
exercicio legal e honesto do direito proprio, expressivo da
probidade profissional; excedidos esses limites, surge a
concorréncia desleal.

Procura-se no dambito da concorréncia desleal os atos de
concorréncia fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o
que se tem como correto ou normal no mundo dos negdcios,
ainda que ndo infrinjam diretamente patentes ou sinais
distintivos registrados. *

33. O fundo de comércio ndo pode estar dissociado dos direitos de
propriedade intelectual e da repressdo a atos de concorréncia desleal. Nao existe um
direito sui generis sobre o fundo de comércio em si; a perda ou transferéncia de
clientela ¢ efeito natural do exercicio da concorréncia meritoria.

34. Com base nesses argumentos, conclui-se que a argumentacdo exposta na
peticdo inicial da agdo originariamente ajuizada perante o MM. Juizo da 40* Vara
Civel da Comarca do Rio de Janeiro e, no momento, em curso perante o MM. Juizo
da 7* Vara Empresarial, fundada apenas na prote¢do do fundo de comércio, sem uma
invocagdo clara de qualquer direito de propriedade industrial ou de algum ato de
concorréncia desleal, ndo encontra acolhida na melhor doutrina sobre o tema.

Borsoi, 1956. p. 272.

* ASCARELLI, Tullio. Teoria della Concorrenza e dei beni Immateriali. Apud BARBOSA, Denis Borges.
Uma Introdugdo a Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 293.

* STF, RE 5232, 2° Turma, DJ 11/10/49, p. 3.262
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35. Registre-se que o fundo de comércio invocado, se existente, nao foi
construido pela concessionaria, que vem explorando o bem publico em regime de
concessdo por muito pouco tempo, mas sim em consequéncia da inegavel
notoriedade da marca "Maracand" nas atividades esportivas e culturais em geral,
com participagdo efetiva do Governo Federal e sobretudo do Estado do Rio de

Janeiro, titular do bem em questao.

36. Nao ha na peti¢do inicial da demanda em curso perante o MM. Juizo
da 7* Vara Empresarial qualquer referéncia a fama da marca em questdo, o que, a
nosso ver, salvo melhor juizo, constitui fundamento consistente para buscar a
suspensao do uso praticado pela nas circunstancias evidenciadas no referido
processo.

37. Cabe, neste momento, passar ao exame das marcas em litigio e dos
efeitos juridicos da concessdo de registro da marca "maracand" em favor da
sociedade , bem como de sugestdo de medidas que possam garantir uma
melhor prote¢do dos direitos intelectuais do ente publico estadual.

A INCONTESTAVEL NOTORIEDADE DA MARCA "MARACANA" E DOS
ELEMENTOS EXTERNOS DO MAIOR ESTADIO DE FUTEBOL DO
MUNDO

38. E indiscutivel a notoriedade da marca “Maracand” e dos elementos
externos do estadio, com distintividade inquestionavel e alcangada ao longo de
décadas, por conta da importancia que o templo de futebol teve para difundir o
esporte no territorio nacional e a cultura do Brasil. O termo Maracand tem uma
associac¢@o imediata com atividades futebolisticas, sendo de amplo conhecimento no
plano nacional e internacional.

39. A protecdo da marca e a aplicagdo dos principios e regras da
propriedade industrial se aplicam ao bem publico, diante da auséncia de qualquer
disposicao legal em sentido contrario, devendo ser invocadas as normas protetivas
das criagdes intelectuais desenvolvidas pelo Poder Publico. O uso da expressdo
Maracanad associada com a fachada do estadio pela

40. A circunstancia da marca "Maracand", seja sob a forma nominativa,
mista ou tridimensional, ndo ter sido ainda registrada pelo 6rgdo competente ndo ¢
suficiente para afastar o direito que o Estado do Rio de Janeiro ou a concessionaria,
autora das demandas em curso, teriam de postular a abstengdo de uso do sinal
distintivo com as caracteristicas apresentadas, com nitido proposito da ré de auferir
beneficio econdmico as custas do prestigio alheio.
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41. Cabe fixar corretamente o alcance dos direitos intelectuais que
envolvem o Estadio do Maracand. Verifica-se, de pronto, que o bem publico abriga
o direito de uso exclusivo da expressdo "Maracand" como marca nominativa, bem
como marca mista ou tridimensional envolvendo a configuragido externa do estadio.
Além disso, a concepgdo e execucdo do projeto de construgdo do Maracand envolve
a aplicag@o das normas de direito autoral, o que serd objeto de analise em capitulo
proprio.

42. Verifica-se que houve uma busca efetiva por alcangar a prote¢do dos
direitos de marca perante o INPI. Os depdsitos de marca efetuados pela
concessionaria e pelo poder concedente, através da Secretaria de Estado da Casa
Civil, contudo, ndo contemplam a protecdo da configuragdo externa do estadio,
sendo defensavel o carater distintivo como marca mista ou tridimensional dos
elementos visuais da fachada do Maracana, estando atendido o requisito da fungao
de origem da marca nesse caso.

43. A marca consiste em sinal aposto em produto ou utilizado na prestagao
de servico com o proposito de distinguir de outros idénticos ou semelhantes que
tenham origem diversa. A configura¢ao externa do Maracand apresenta um carater
distintivo suficientemente forte para ndo apenas identificar a origem do bem, como
para diferenciar de outros de procedéncia diversa.

44. E oportuno invocar a ligdo do saudoso Gama Cerqueira, que enuncia os
seguintes conceitos:

Ha inumeros produtos e artigos que se tornam conhecidos
exclusivamente pela marca que trazem, ignorando-se o proprio
nome do fabricante ou do vendedor. O consumidor sabe que o
produto tal é o que tem as qualidades que prefere, é diferente
dos outros similares, pouco importando conhecer-lhe a
origem. Se encontra, em outros produtos do mesmo género, a
marca que conhece, prefere-os aos demais. (...) As marcas
assumem, assim, toda a sua for¢ca de expressdo: marca,
efetivamente, o produto, que passa a ser um produto diferente,
na multiddo dos produtos congéneres. A marca individualiza o
produto, identifica-o, distingue-o dos outros similares, ndo
pela sua origem, mas pelo préprio emblema ou pela
denominagdo que a constitui. >

45. A Corte de Justica da Unido Europeia em Arsenal v Reed (C-206/01, 12
de novembro de 2002) discorre sobre a fun¢do de origem da marca:

> CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. v.11. 2. ed. Sio Paulo : Editora Revista dos
Tribunais, 1982. p. 756.
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48. Nesta perspectiva, a fungdo essencial da marca é garantir
ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do
produto ou do servigo designado pela marca, permitindo-lhe
distinguir, sem confusdo possivel, este produto ou servi¢o de
outros que tenham proveniéncia diversa. Com efeito, para que
a marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial
do sistema de concorréncia leal que o Tratado pretende criar e
manter, ela deve constituir a garantia de que todos os produtos
ou servigos que a ostentam foram fabricados ou prestados sob
o controle de uma unica empresa a qual pode ser atribuida a
responsabilidade pela qualidade daqueles (...)

50. Para que esta garantia de proveniéncia, que constitui a
fungdo essencial da marca, possa ser assegurada, o titular da
marca deve ser protegido contra os concorrentes que
pretendam abusar da posi¢do e da reputagdo da marca,
vendendo produtos que a utilizem indevidamente (v.,
designadamente, acorddos Hoffmann-La Roche, ja referido, n.°
7, e de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot, C-349/95,
Colect., p.1-6227, n.° 22).

46. O carater distintivo da fachada externa do maior estddio do mundo
associada a expressdo Maracana seria, em tese, passivel de registro como marca
mista e ou tridimensional e representaria um significativo reforco na efetiva protegao
aos direitos de propriedade intelectual do bem publico em questdo, possibilitando,
por conseguinte, uma defesa mais consistente do fundo de comércio envolvido.

47. Apds pesquisa na base de dados do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial- INPI, constatou-se a existéncia de diversos registros da marca
"Maracand" em setores variados da industria e do comércio®, o que, no entanto, nao
desnatura o direito do Poder Publico sobre a marca de cardter notoriamente
conhecido e a faculdade de, dependendo das hipoteses de uso do sinal por terceiros,
adotar as medidas de defesa cabiveis.

48. O uso da fachada do Estadio em conjugagdo com o nome Maracand

6 Registros n.° 823822826, mista, classe 30; n® 823905195, mista, classe 41; n® 817030263, classe 32/10;
n® 817134921, mista, classe 32/10; n® 902997890, mista, classe 44; n° 004506324, dasse 34/99; n°
005002001, classe 28/20; n° 818611790, classe 20/25; n® 822527383, classe 30; n° 811024628, mista,
classe 34/10; n® 811429024, classe 33/10; n°® 811591921, classe 32/10.20; n° 811620492, mista, classe
30; n® 811620506, mista, classe 32/10.20; n°® 815486766, classe 30/10; n® 816674850, classe 28; n°
822651246, classe 25; n° 829088792, classe 29; 112 902380494, classe 14; n® 903078309, mista, classe
35; n° 903078937, mista, classe 37; n° 903079194, mista, classe 39; n° 903079496, mista, classe 43; n°
900330163, mista, classe 20; n® 902482114, classe 41; n® 823888096, mista, classe 30 e n® 819211192,
classe 20/40.
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representa ato de apropriagdo indevida a ser prontamente suspenso. Verifica-se um
claro aproveitamento da marca construida pelo ente publico, que tem o legitimo
direito de reprimir tal pratica.

49. Ha que se ter sempre em mente a notoriedade da marca Maracana
representativa do maior estddio do mundo e que se tornou um dos icones da cultura e
da imagem do Brasil na esfera internacional. A circunstancia de a marca néo ter sido
registrada ndo afasta a prote¢do juridica ao sinal que se encontra em uso por diversas
décadas, ndo se justificando que a se utilize da imagem do Maracand sem
qualquer contrapartida.

50. O que se depreende da andlise dos fatos apresentados no presente
processo administrativo € que a obteve o registro da marca nominativa
"Maracand" para designar joias e bijuterias, mas vem se utilizando de forma
ostensiva, em diversos materiais publicitarios da imagem do Estadio Maracana, e
auferindo beneficio econdmico com a fama e prestigio alcangado pelo bem publico
de propriedade do Estado do Rio de Janeiro

51. A existéncia de marca notoriamente conhecida de titularidade do Estado
do Rio de Janeiro ao longo de décadas conduz a inexoravel conclusdo de que a
tinha pleno conhecimento de que a marca em questdo ja pertencia a
terceiro, ndo podendo desfrutar da exclusividade no uso do signo distintivo em
questdo. A prova da intencdo da aludida empresa de se apropriar do sinal de fama
internacional esta materializada na campanha publicitaria por ela desenvolvida, em
que ha uso ostensivo dos elementos externos do Maracana.

52. A marca Maracana, sem sombra de duvidas, goza da protecdo especial
prevista no artigo 6° Bis da Conven¢do da Unido de Paris (em vigor por for¢a do
Decreto 1263, de 10.10.1994, que ratificou o Decreto 635/1992), artigo 126 da Lei
9279/96 e artigo 16, 2 e 3, do Acordo do TRIPS. A correta aplicagdo desses
dispositivos legais ¢ suficiente para se reprimir atos de parasitismo, mediante
comportamentos lesivos aos direitos dos titulares de marcas notoriamente
conhecidas.

53. Deve-se deixar claro que o artigo 6° Bis da Convencao de Paris ndo se
aplica apenas aos estrangeiros, mas também aos nacionais, que podem invocar essa
protecdo legal mesmo que a marca ndo esteja registrada. Esse entendimento esta
respaldo no magistério de Maité Cecilia Fabri Moro.’

54. Os aludidos preceitos legais nao foram invocados na peti¢cdo inicial da
acdo movida pelo Consércio Maracana contra a , perante o MM.
Juizo da 7* Vara Empresarial, se limitando a autora a suscitar a violagido ao fundo de

7 Direito de Marcas, ed. RT, 2003, Séo Paulo, pag. 105.
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comércio (sem qualquer referéncia a direitos de propriedade industrial) e a aplicacao
do artigo 884 do Codigo Civil, além da violagdo de direito autoral, que sera
detalhada mais adiante.

55. Tendo-se em conta que a marca Maracand ¢ notoriamente conhecida,
um dos fundamentos da infragdo cometida pela esta em obter
registro de marca sabidamente de terceiro, valendo-se, em paralelo, de expressiva
campanha publicitdria com a utilizagdo desautorizada da imagem do Estadio
Maracana, tudo com o propdsito de auferir resultado econdmico com o prestigio de
marca alheia.

56. Além da violagdo dos direitos da concessionaria ¢ sobretudo do Estado
do Rio de Janeiro, o registro obtido pela esta suscetivel de ser
nulificado a luz do artigo 124, XXIII, da Lei 9279/96, que veda os registros obtidos
de ma-fé e que o depositante do pedido de registro ndo poderia justificar o
desconhecimento. E claro o propdsito em se obter beneficio econdmico com a marca
pertencente a terceiro e, no caso concreto, representativa de um dos principais
monumentos do pais.

57. Atente-se para o disposto no artigo 124, XXIII, da Lei 9279/96, nos
seguintes termos:

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte,
marca que o requerente evidentemente ndo poderia
desconhecer em razao de sua atividade, cujo titular seja sediado
ou domiciliado em territorio nacional ou em pais com o qual o
Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de
tratamento, se a marca destinar a distinguir produto ou servigo
idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusido ou
associagdo com aquela marca alheia.

58. Vé-se, portanto, que esse dispositivo legal deve ser a base legal para o
cancelamento do registro alcangado pela , que autoriza que a empresa
utilize do sinal de propriedade do Estado do Rio de Janeiro, associado com a
imagem do Estadio, sem qualquer tipo de contrapartida econdmica.

59. A pratica reprovavel adotada pela foi corretamente
captada pela ilustre Juiza Maria Nunes de Barros, ao proferir a decisdo que concedeu
antecipagdo de tutela nos autos da agao de procedimento ordindrio movida, perante a
13% Vara Federal do Rio de Janeiro, pelo Complexo Maracana Entretenimento S.A
contra a e INPI, suspendo os efeitos do registro concedido pelo INPI,
nos seguintes termos:
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(...) Contudo, ainda que ndo haja marca registrada, é certo
tratar-se de um signo de alta notoriedade. E a associag¢do de
um produto ou servico a imagem do Maracand, como a
utilizagdo deste signo para denominar colegdo de joias ou em
pecas publicitarias no plano internacional, tal como procedido
pela empresa ré (fis. 203/205), revela, ao menos em linha de
principio, a inteng¢do de vincular o seu produto ao estadio
Maracana para fins de auferir proveito econémico da projecdo
alcangada no curso da historia do complexo esportivo, sem a
devida autorizagdo da concessionaria ou do Poder
Concedente. (grifou-se).

60. A caracterizagdo da marca Maracand como sendo notoriamente
conhecida, seja na forma nominativa como na imagem dos elementos externos do
estadio de futebol, constitui argumento suficiente a nulidade do registro, com base
no artigo 124, XXIII, 126 da Lei 9279/96 ¢ 6 Bis da Convengdo da Unido de Paris,
bem como para a suspensdo da comercializagdo de produtos que contenham, além
do termo Maracand, qualquer tipo de reproduc@o dos elementos externos do estadio.

61. Registre-se, mais uma vez, que ndo houve na agdo de abstencdo, em
curso perante o Juizo da 7* Vara Empresarial, uma argumentag¢do firme quanto a
importancia da marca notoriamente conhecida como fundamento para a interrupgao
imediata das campanhas publicitarias e vendas dos produtos da

62. Feita a analise das questdes relativas ao fundo de comércio
supostamente violado e dos direitos de marcas envolvidos no presente conflito, é
preciso ainda examinar a aplicabilidade dos principios da Lei de Propriedade
Industria e da Lei de Direito Autoral Lei de Propriedade Industrial em relagdo a bens
publicos e os mecanismos juridicos para exploragdo econdmica desse tipo de bem.

DO REGIME DOS BENS PUBLICOS E DA APLICACAO DAS NORMAS DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL

63. Como mencionado anteriormente, o Maracand foi edificado por
solicitagdo do entdo Prefeito Mendes de Morais mediante concurso publico realizado
no ano de 1947. A titularidade do bem pelo Estado do Rio de Janeiro se comprova
pela observancia da Lei 3752, de 14 de abril de 1960, e pela Lei Complementar 20,
de 1° de julho de 1974.

64. Cabe tracar os contornos juridicos dos bens publicos em geral e o
correto enquadramento do Estadio Maracana nessa categoria de bens, a fim de se
examinar os instrumentos juridicos de propriedade intelectual que podem ser
utilizados para permitir a obtengdo de beneficio econdmico com o bem publico em
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questdo. Ha, no entanto, que ser sempre observada a finalidade publica do bem ¢ a
satisfacdo dos interesses coletivos.

65. O artigo 98 do Codigo Civil determina que sdao publicos os bens do
dominio nacional pertencentes as pessoas juridicas de direito publico interno. Esse
conceito parte da definicdo da titularidade do bem, valendo ressaltar que sera
também publico o bem afetado a prestacdo de um servigo publico.

66. Convém invocar a precisa definigdo de Celso Spitzcovsky® sobre o
alcance dos bens publicos, nos seguintes termos:

(...) Nesse sentido, poderemos definir bens publicos como todos
aqueles pertencentes as pessoas juridicas de direito publico,
integrantes da administragdo direta e indireta e aqueles que,
embora ndo pertencentes a essas pessoas, estejam afetados a
prestacdo de servigos publicos, o que acabaria por abranger,
também, os bens diretamente relacionados aos servi¢os
publicos executados por concessiondarios e permissiondrios.

()

67. O dever de zelar pelo bem publico € outorgado as pessoas juridicas de
direito interno, que devem utiliza-los em estrita conformidade com as finalidades
estatais, valendo invocar a ligdo do mestre Floriano de Azevedo Marques Neto’, que
traca, com rara felicidade, alcance da aplicag@o do citado artigo 98 do Codigo Civil,
da seguinte forma:

(...) Nem a concep¢do de bens publicos como propriedade do
povo (apenas sob guarda do Estado), nem a tese de bens
publicos como res nullius se mostraram compativeis com o
direito ou mesmo convenientes. Sdo incompativeis com o
direito porquanto todas as coisas que sdo dedicadas ao
cumprimento das finalidades estatais sdo tratadas como bens
integrantes do patrimonio das pessoas juridicas de direito
publico interno integrantes da Federagdo, seja pela
Constitui¢do (artigo 20 e artigo 26), seja pelo direito positivo
(artigo 98 e artigo 99 do CCB e artigo 1° Decreto-Lei n°
9.760/1946). A luz da redacdo dada pelo artigo 98 do CCB,
ndo vemos como haveria espago para se cogitar de urna
terceira espécie de bens aléem dos publicos e dos privados.
Afinal, diz a lei que dentre os bens do dominio nacional (bens

¥ Direito Administrativo, 7* Edi¢éo, 2005, Editora Damasio de Jesus, p.444
° Bens Piiblicos —Fungio Social e Exploragido Economica — O Regime Juridico das Utilidades Piblicas,
Edicdo, 2009, Editora Forum, p. 433.
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integrantes do territorio brasileiro) os que pertencem ao
Estado sdo publicos e 'todos os demais' serdo do dominio de
algum privado, o que afasta a ideia da existéncia de bens que
ndo pertengam a ninguém. (...)

68. O artigo 99 do Codigo Civil apresenta a classificagdo dos bens publicos,
considerando a utilizagdo do bem, mencionando categorias distintas de bens
publicos, como os de uso comum, de uso especial ¢ dominicais. Vale destacar que
aqueles de uso comum se destinam a garantir os meios necessarios para o Poder
Publico alcangar as finalidades coletivas.

69. E pertinente a invocagdo da ligdo do mestre Carvalho Filho'® ao tratar
das modalidades de bens de uso especial, nos seguintes termos:

(...) os edificios publicos, como as escolas e as universidades,
os hospitais, os prédios do Executivo, Legislativo e Judiciario,
0s quartéis e os demais onde se situem reparti¢oes publicas, os
cemitérios publicos, os aeroportos; os museus; os mercados
publicos; as terras reservadas aos indigenas, etc. Estdo, ainda,
nessa categoria, os veiculos oficiais, os navios militares e
todos os demais bens moveis necessdarios as atividades gerais
da administragdo, essa incluindo-se a administra¢do
autarquica, como passou a constar do Codigo Civil em vigor.

70.  Os bens de natureza imaterial ndo foram expressamente mencionados
na legislagdo que regulamenta os bens publicos, ndo obstante merecerem o mesmo
tratamento. Averbe-se que toda a criagdo intelectual produzida no ambito da
Administragdo Publica, seja como direito de propriedade industrial (marcas,
patentes, desenho industrial), ou como direito autoral (obra literaria, criag@o
artistica, filmes, fotografias etc.), passard a compor o conjunto de bens imateriais
publicos do Estado.

71. O Estadio do Maracana, diante dos conceitos acima invocados, se
classificaria como bem de uso especial, incluindo-se no ambito de sua protecao
juridica a concepg¢ao material do bem, com todos os elementos imateriais, tais como
a imagem do estadio, a marca ¢ a criagdo autoral da obra arquitetdnica.

72.  Vale registrar que, em ndo havendo qualquer regulamentacdo
especifica quanto aos direitos de propriedade intelectual de bens publicos, a
disciplina geral da Lei de Propriedade Industrial e os principios que regem o direito
autoral podem ser aplicados a toda e qualquer criagdo que seja de propriedade do
ente publico.

1 Manual de Direito Administrativo. 24. Ed. Rio de Janeiro: Lamen Juris, 2011.
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73. Aproveitar as caracteristicas proprias do bem publico, sempre em estrita
consonancia com a finalidade publica, com o propoésito de alcangar a eficiéncia na
utilizagdo desses bens suscita a discussao se ndo seria o caso de termos um regime
juridico proprio aos bens publicos imateriais.

74. E dever do Estado adotar todos os instrumentos legais para viabilizar, a
mais vantajosa utilizagdo do bem, assim como buscar as medidas protetivas contra o
uso desautorizado por terceiros.

75. Os objetivos para o aproveitamento econdmico dos bens publicos
foram, de clara e precisa, delineados pelo ilustre professor Floriano de Azevedo
Marques Neto'', como se infere do seguinte trecho de sua obra:

(...) O aproveitamento economico dos bens publicos pode se
pautar por trés objetivos: (i) gerar receitas para o poder
publico; (i) atrair os particulares para darem uma
determinada utilidade ao bem, utilidade esta que seja de
interesse geral; ou (iii) fomentar a utilizagdo de um bem
publico ocioso, de modo a que ele cumpra sua fungdo social
correspondente a produzir riquezas para a sociedade.

()

76. E possivel contemplar como instrumentos adequados para a exploragio
econdmica de criagdes intelectuais atreladas a bens publicos as modalidades de
transferéncia de direitos previstas na Lei da Propriedade Industrial (Lei 9279/96) e
na Lei de Direito Autoral (Lei 9610/98). Nesse sentido, destacam-se os tipos
contratuais da cessdo de direitos e da licenga de uso como forma de garantir ao
titular do bem intangivel a recompensa econdmica pelo valor da cria¢do intelectual
desenvolvida.

77. O sistema de prote¢do das obras pelo Direito Autoral, segundo a Lei
9610/98, estd centrado em direito privado, visando sempre o resguardo da
remunera¢do do autor da criagdo ou do titular dos direitos e ndo o interesse publico,
que surge com evidéncia quando a obra vier a pertencer 8 Administracdo Publica. A
mesma logica se aplicaria a aplica¢@o das regras e principios da Lei da Propriedade
Industrial (Lei 9279/96).

78. Nao ha norma legal no sistema juridico vigente que discipline a
transferéncia dos direitos patrimoniais referentes a obras albergadas pelo Direito
Autoral, tampouco de direitos de Propriedade Industrial, em relagdo a bens publicos

" Bens Publicos — Funco Social e Exploragio Econdmica — O Regime Juridico das Utilidades Publicas,
I* Edigdo, 2009, Editora Forum, p. 433
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que ostentem esse tipo de criagdo imaterial. J4 ha quem defenda a existéncia de um
regime proprio de gestdo de bens publicos de obras intelectuais, com destaque as
licencas.'?

79. O licenciamento ¢ amplamente utilizado no sistema de propriedade
intelectual, permitindo que o licenciado pratique determinados atos de exploragdo da
criagdo imaterial, mediante o pagamento de remuneragdo classificada como
"royalty”. Vale invocar a licdo de Weber Barral, que traga os contornos do contrato
de licenca:

A licenca exprime uma autorizagdo para o uso e/ou gozo dos
direitos, e pode ser onerosa ou gratuita, exclusiva ou limitada,
tomando o cardter de uma locag¢do, sendo retribuigcdo
designada por royalty geralmente calculada em percentual
sobre a comercializacdo do produto. E muito utilizada e
permite, por exemplo, a um criador titular que ndo empresa
obter renda, licenciando a propriedade intelectual para uma
empresa, em determinado mercado e segundo as condig¢oes

. 13
convenientes.

80. No contrato de licenca, o titular dos direitos sobre a criac¢do intelectual,
desde que comprovada essa condicdo, tera a faculdade de fixar a gama de usos
permitidos e a correta delimitacao do exercicio dessas utilizagdes. Em se tratando de
bens publicos, a observancia da finalidade publica se torna algo impositivo.

81. O licenciamento do uso de marca esta regulado nos artigos 139 a 141 da
Lei 9279/96, garantindo ao licenciado o direito de uso da marca, sem prejuizo do seu
titular exercer o controle sobre a natureza ¢ qualidade dos respectivos produtos ou
Servigos.

82. Outra modalidade que tem sido difundida em diversos paises ¢ o
chamado "naming rights", citado na peticdo inicial da demanda em curso perante a
7* Vara Empresarial. O direito de atribui¢do de nome a um determinado objeto ou
evento possibilita o acerto de remuneracao pela utilizagdo por terceiros, sendo certo
que a licenca de marca tem sido muito utilizada para esse fim.

83. O "naming rights" ndo tem defini¢@o legal, sendo entendido como uma
estratégia de marketing para difundir a marca e criar uma fidelizagdo com os

2 A Protecio Autoral de Bens Publicos Literarios e Artisticos, Temas de Interesse Legislativo n. 27, 2014,
Edi¢do Camara, p.80

'3 A Protecio Autoral de Bens Publicos Literarios e Artisticos, Temas de Interesse Legislativo n. 27, 2014,
Edi¢do Camara, p.80
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consumidores. Marcelo Goyanes ¢ Daniele Maia Teixeira Coelho'*, em excelente
trabalho sobre o tema, citam varios exemplos de "naming rights" na area cultural e
esportiva:

"(...) Alguns exemplos conhecidos no pais e no exterior seriam
HSBC Brasil, Citibank Hall (que ja passou por varios "naming
rights", sendo o primeiro ATL Hall apos inauguragdo da casa
como Metropolitan), Roda Skol, Camarote da Brahma,
Citibank Hall, Espa¢o Unibanco Augusta, Kyocera Arena,
Emirates Stadium, Reebok Stadium, American Airlines Arena
de Miami e Teatro de Bradesco.

()

Exemplos de eventos proprietarios no pais seriam Skol Beats,
TIM Festival (antigo Free Jazz Festival, iniciado em 1985),
Planeta Terra, Motomix, Hdagen- Dazs, Mix Music, Boteco
Universitario Sol, GAS Festival, Nokia Trends, Boteco
Bohemia, SulAmérica Paradiso, Copa Santander Libertadores,
Petrobras Formula 3 Sul-Americana e dentre outros. (...)"

84. A licenca de direitos relativos ao nome de bens publicos vem sendo
adotada em diversos paises como forma de obtencdo de receita e de garantia da
maior retribui¢do pecuniaria do bem publico, sempre com o propdsito de garantir a
satisfacdo do bem comum.

85. Margal Justen Filho, em trabalho publicado na Revista da Procuradoria
Geral do Estado, sob o titulo "A Exploracdo Econdmica de Bens Publicos: Cessao
do Direito A Denominagio", aborda o tema de forma profunda, relata a utilizagdo
desse instituto por representantes do Poder Publico de varios paises, valendo
destacar a seguinte passagem:

Especialmente no ambito dos EUA, a cessdo de direitos a
denominag¢do comegou a ser praticada também pelo setor
publico, em dmbito de municipalidades. Em alguns casos, os
bens publicos dotados de maior nivel de identifica¢do
comunitaria  foram  transformados em  suporte para
identifica¢do de produtos mercantis.

Mas o fenomeno se difundiu para todo o mundo. Ha
informagdo de que a municipalidade de Wuhan, uma cidade na
China, promoveu o leildo do direito de denominagdo de

14 A Protecio Autoral de Bens Piblicos Literarios e Artisticos, Temas de Interesse Legislativo n. 27,
2014, Edigdes Camara, p. 222
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determinados locais publicos. Adotando outro enfoque,
‘Muitos projetos PPP no Canadd, especialmente instalacoes
culturais e esportivas, vendem o direito de denominacio de
edificios para patrocinadores privados. Por exemplo, 20% do
custo total da constru¢do do centro para apresenta¢do
artistica Four Seasons... foi coberto pela venda de direitos de
denominacdo do edificio e do auditorio. Adicionalmente, os
direitos de denominagdo sao usualmente ndo permanentes, o
que significa que tais bens intangiveis podem ser negociados

. , 15
novamente depois de um periodo de tempo’.

86. A transferéncia da denominagao nao implica no trespasse do dominio do
bem publico ou de qualquer das formas de utilizagdo do bem, sendo apenas um
mecanismo utilizado para, através da cessdo do elemento imaterial, permitir ao
Poder Publico auferir receita para a satisfagdo de suas finalidades publicas.

87. A transferéncia da denominagdo, em principio, ndo afeta as
caracteristicas do bem publico e s6 poderia ser utilizada para determinados tipos de
bens que apresentem nome caracteristico, com distintividade, e com vocagao para
explora¢do economica pelo Poder Publico. Como corretamente remarcado pelo
mestre Margal Justen Filho (ob cit), as denomina¢des comuns ¢ os bens de uso
comum do povo sdo incompativeis com a adog¢do dessa modalidade contratual.

88. Ha que se ter cautela com a utilizagdo da licenca de denominacao em se
tratando de bens publicos. A andlise atenta das caracteristicas do bem ¢ vital, tanto
quanto a verificag@o se estdo presentes, no caso concreto, elementos que justifiquem
o emprego desse mecanismo juridico. A licenga de denominag@o nos casos em que o
bem publico esteja vinculado a uma atividade tipica do Estado ndo comportaria essa
forma de transferéncia de direitos.

89. Considerando que o contrato de licenca de denominagdo envolve a
utilizagdo de uma potencialidade economica desse bem, ha que se observar todas as
exigéncias legais e constitucionais exigidas nas hipdteses de beneficios outorgados
aos particulares, tais como autorizagdo legislativa, licitacdo e outras exigéncias que
sejam pertinentes.

90. Atente-se que, em se tratando de bens publicos, o Estado devera sempre
exigir a inser¢do de clausulas que obriguem o cessionario a ndo utilizar o nome em
circunstancias que possam desnaturar 0 bem em questdo ¢ produzir um efeito
maléfico para a imagem do patriménio publico e comprometer a finalidade
intrinseca do bem, com autorizagdo prévia e expressa do licenciante quanto ao

15° A Protegdo Autoral de Bens Publicos Literarios e Artisticos, Temas de Interesse Legislativo n. 27, 2014,
Edi¢oes Camara, p. 222
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91. O mesmo mecanismo de controle que o licenciante exerce sobre o
licenciado nos contratos de licenca de propriedade intelectual em geral pode, em
tese, ser adaptado aos ajustes envolvendo autorizagdo de utilizacdo de denominagdo
de bem publico, tudo com o objetivo de evitar usos pelo licenciado ou cessionario
apartados dos propdsitos que motivaram o uso economico do nome de patriménio
publico.

92. No caso concreto, o Poder Concedente firmou contrato de concessao
com o concessionario e, em capitulo proprio (clausula 3.5.1), concedeu licenga de
uso de direitos de propriedade intelectual de forma genérica, ndo tratando
especificamente de cessdo de nome tampouco de cessdo de direitos autorais, que tem
tratamento proprio. Por outro lado, houve licenca de uso de marca a justificar a
veiculag@o nas condigdes pactuadas.

93. Vé-se, portanto, que sdo diversas as modalidades contratuais passiveis
de serem empregadas em favor da obtencdo de resultados econdomicos de bens
publicos que tenham essa vocagdo, sempre com as reservas legais necessarias nas
hipoteses em que se dispde de qualquer potencialidade econdomica de um bem dessa
natureza. Nao nos parece existir qualquer restrigdo ao emprego de contrato de
licenca de marca para fins de adocdo de "naming rights" em se tratando de bens
publicos.

94. Ha que se ter presente ainda que a obtencdo de registro de marca ou a
protecdo de criagdo intelectual segundo as regras do direito autoral, além de
permitirem uma defesa mais efetiva contra atos ilicitos eventualmente praticados por
terceiros, certamente representam uma protegao legal e constitucional do patriménio
intangivel do Poder Publico.

95. Os pedidos de registro feitos pelo Estado do Rio de Janeiro e pela
concessionaria (o que seria discutivel se ela poderia pleitear registro em seu nome)
revelam a necessidade de se proteger o patrimonio intelectual do Estddio Maracana.
Nesse sentido, como sera detalhado mais adiante, entende-se, salvo melhor juizo,
que um pedido de registro de marca mista ou tridimensional com os elementos
externos do estddio certamente contribuiria para a melhor prote¢do juridica de
propriedade intelectual do bem estatal.

96. Destaque-se, por fim, que a concep¢do do Maracand envolve uma

criagdo intelectual passivel de resguardo pelas normas do direito autoral, o que
implica na analise cuidadosa da aplicagdo dessas regras ao caso concreto.
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DA SUPOSTA INFRACAO AOS DIREITOS AUTORIAS

a) Titularidade e Prazo de protecio

97. Ha que se examinar, neste momento, a intrincada questdo envolvendo
suposta violagdo de direitos autorais sobre o projeto arquitetonico do Estadio do
Maracana que, ao ver da concessionaria, estaria sendo afrontado pela por
for¢a de reproducdo desautorizada da obra com o propdsito de auferir lucro com tal
utilizagdo publica.

98. O cerne da questdo reside na definicdo se a reproducdo da obra
arquitetonica em questdo, com fins comerciais, constitui uma violagdo de direito
autoral, nos termos da legislacdo vigente. H4 que se examinar, nesse tocante, se o
Estado do Rio de Janeiro ¢ o titular dos direitos patrimoniais sobre a obra e o prazo
de proteg¢do; se houve a criacdo de nova obra intelectual com as reformas do
Maracand; e se a limitagdo do artigo 48 da Lei 9610/98 alcancaria a hipotese dos
autos.

99. Antes de examinar a questdo da violagdo de direito autoral, cabe
destacar que este processo administrativo ndo fornece os elementos necessarios
sobre a identificagdo dos responsaveis pela execug¢do do projeto e se teria havido
algum tipo de contrato de cessdo de direitos autorais a época em que foi concebido
e executado o aludido projeto arquitetonico.

100. Conforme restara comprovado, a titularidade do bem publico em
questdo pertence ao Estado do Rio de Janeiro. O Estadio do Maracana foi objeto de
concurso publico realizado pela Camara Legislativa do entdo Distrito Federal no ano
de 1947, sendo certo que, por forga da Lei 3752, de 14 de abril de 1960 e da Lei
Complementar 20, de 1° de julho de 1974, o bem passou para o dominio do ente
publico estadual.

101. O Direito Autoral ¢ regulado pela Lei 9610/98, que no artigo 1° deixa
claro que a lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominag@o os
direitos de autor e conexos. A Constituicdo Federal, no capitulo dos Direitos ¢
Garantias Fundamentais, no artigo 5°, incisos XXVII e XXVIII, enuncia os
seguintes principios quanto aos direitos autorais:

"Art 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distincdo de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros ¢ aos
estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade do direito a
vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a propriedade, nos
termos seguintes: [...]

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilizagdo,
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publicagdo ou reproduc¢do de suas obras, transmissivel aos
herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
XXVIII- sao assegurados, nos termos da lei:

a) a protegdo as participagdes individuais em obras
coletivas ¢ a reproducdo da imagem ¢ voz humanas,
inclusive nas atividades desportivas;

o direito de fiscalizagdo do aproveitamento econémico
das obras que criarem ou de que participarem aos
criadores, aos intérpretes e as respectivas representagoes
sindicais e associativas; [...] (grifos nossos)"'°

102. Além das normas da Lei 9610/98 e da Constitui¢ao Federal, o Direito
Autoral ¢ disciplinado também pela Convengdo da Unido de Berna (Decreto
n°.75.699/75), que constitui relevante instrumento juridico a observancia das regras
atinentes aos direitos dos criadores e titulares de criagdes de espirito.

103. Antes da edigdo da Lei 9610/98, o Direito autoral era regulado
inicialmente por dispositivos do Coédigo Civil (artigos 649 a 673) e posteriormente
pela Lei 5988/1973. Esses diplomas legais continham normas que disciplinavam as
obras intelectuais pertencentes a Administragdo Publica, seja quanto a aquisi¢ao de
direitos, seja quanto ao prazo de protecao.

104. O artigo 661 do Codigo Civil regulava a titularidade das obras
pertencentes aos entes publicos, nos seguintes termos:

"Art 661. Pertencem a Unido, aos estados, ou aos municipios:
I- Os manuscritos de seus arquivos, bibliotecas e repartigdes.
II- As obras encomendadas pelos respectivos governos, e
publicadas a custa dos cofres publicos.

Paragrafo unico. Nao caem, porém, no dominio da Unido, do
estado, ou do municipio, as obras simplesmente por eles
subvencionadas. (grifos nossos)""’

105. Vale notar que o paragrafo tnico do acima transcrito artigo encontra-
se expressamente referido no artigo 6° da atual Lei de Direito Autoral (Lei 9610/98).
Quanto ao prazo de protecao das obras disponibilizadas pelo Poder Publico, havia
previsdo legal expressa no artigo 662, ora transcrito:

' A Protegdo Autoral de Bens Publicos Literdrios e Artisticos, Temas de Interesse Legislativo n. 27,
2014, Edigdes Camara, p. 63

'7 A Protegdo Autoral de Bens Publicos Literdrios e Artisticos, Temas de Interesse Legislativo n. 27,
2014, Edigdes Camara, p. 84.
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"Art. 662. As obras publicadas pelo governo federal, estadual
ou municipal, ndo sendo atos publicos e documentos oficiais,
caem, quinze anos depois da publica¢do, no dominio comum."

106. Ja quanto ao prazo de protegdo das obras de titularidade de particulares,
vale invocar o artigo 649, nos seguintes termos.

"Art. 649. Ao autor de obra literaria, cientifica ou artistica
pertence o direito exclusivo de reproduzi-la. [Redagdo dada
pela Lei n°® 3.447, de 23/10/1958.]

§1° Os herdeiros e sucessores do autor gozardo desse direito
pelo tempo de 60 (sessenta) anos, a contar do dia de seu
falecimento."

107. O prazo reduzido de 15 anos para as obras encomendadas pelo Poder
Publico esteve em vigor até a edi¢do da Lei 9610/98, uma vez que a Lei 5988/73
continha preceito praticamente idéntico ao aludido artigo 661, como se infere do teor
do artigo 46, ora transcrito:

"Art. 46. Protegem-se por 15 anos a contar, respectivamente,
da publicagdo ou da reedi¢do, as obras encomendadas pela
Unido e pelos Estados, Municipios e Distrito Federal".

108. Averbe-se que a lei 9610/98 ndo contém qualquer tipo de
diferencia¢do entre as obras criadas por particulares ¢ aquelas de titularidade da
Administragdo Publica, ndo havendo referéncia ao prazo reduzido. O prazo previsto
no artigo 41 do referido diploma legal se aplicaria, em tese, tanto para criagdes
intelectuais de particulares quanto outras sob o dominio do Poder Publico.

109. No tocante ao prazo de protecao ¢ de que ha ainda o entendimento
doutrinario de que as obras de titularidade da Administragdo Publica publicadas até
1983 ja estariam em dominio publico, valendo transcrever a seguinte passagem:

"Cabe ressaltar que as obras cujo detentor dos direitos autorais
patrimoniais seja a administragdo publica, e que foram
publicadas até 1983 (mais precisamente, até 15 anos antes do
inicio da vigéncia da Lei. 9.610/1998), estdo em dominio
publico, pois cumpriram os prazos de protecdo estabelecidos
nos diplomas aplicados citados, a saber, o Codigo Civil de
1916 (Lei 3.071/1916) e a Lei 5.988/1973" '

A Prote¢do Autoral de Bens Publicos Literarios e Artisticos, Temas de Interesse Legislativo n. 27,
2014, Edigdes Camara, p. 86
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110. Esse posicionamento estd relacionado a obras literarias e artisticas
passiveis de publicagdo e ndo outras que ndo tenham sido expressamente
contempladas pelo legislador, sendo que no que tange a aquisi¢do e extingdao de
direitos autorais recomenda-se uma interpretagdo conforme e sempre restritiva.

111. A lacuna de tratamento quanto aos direitos aquisitivos das obras
encomendadas pelo Poder Publico estd suscitando entendimentos doutrinarios de
que deveria haver uma regulamentacdo desses direitos, como forma de atender as
finalidades publicas inerentes.

112. Ha que se examinar se os artigos 662 do Cddigo Civil de 1916 ¢ artigo
46 da Lei 5988/73, por empregarem a expressao "obras publicadas", se aplicariam a
todos os tipos de criagdo ou apenas aquelas que estariam sujeitas a publicacao.

113. O Cédigo Civil utilizava o termo publicagdo ("obras publicadas") e
reedi¢do, o que seria proprio das criagdes literarias e artisticas e ndo de obras que
ndo seriam objeto de publicagdo, devendo-se aplicar uma interpretagdo mais
restritiva quanto a esse ponto. A Lei 5988/73, que vigorou até 1998, também se valia
da expressao obras publicadas, o que, em tese, afastaria criacdes que ndo pudessem
ser divulgadas por esse meio.

114. Nao resta duvida de que a obra arquitetdnica em questdo seria
originariamente de titularidade do Estado do Rio de Janeiro (artigo 661 do Cddigo
Civil de 1916) e, quanto ao prazo de prote¢do, numa interpretagdo mais
conservadora e restritiva, aplicar-se-ia a regra geral da vida dos autores de mais de
60 anos (artigo 649 do Cddigo Civil de 1916).

b) A Reforma Do Maracana Fez Surgir Nova Obra Intelectual?

115. A Convengdo de Berna entrou em vigor no Brasil por for¢a da
publicagdo do Decreto 75.699/75 para garantir prote¢do aos paises membros dos
direitos dos autores de obras literdrias e artisticas. O artigo 2° da Convengao ¢
expresso ao mencionar que 'obras literdrias e artisticas abrangem também
obras, projetos, esbogos relativos a arquitetura".

116. A concessionaria, autora da acao objeto deste processo administrativo,
sustenta na peti¢ao inicial que as alteragdes foram tdo substanciais que nada teria
sido aproveitado do projeto original, dando a entender que se trataria de obra
intelectual nova.

117. N&ao nos parece, salvo melhor juizo, que as alteracdes de ordem
técnica, com a substituicdo da cobertura antiga por lona tensionada, além de novas
rampas de acesso lateral, possam justificar a criagdo de nova obra protegivel pelo
direito autoral.
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118. As questdes de ordem técnica e funcional devem ser excluidas no
conceito de aferi¢do de originalidade, como se infere da interpretagdo do artigo 8°,
incisos I e II, da Lei 9610/98. A originalidade, requisito essencial a aquisicdo de
direitos autorais, ¢ aferida apenas em relagdo a elementos que decorram da liberdade
de escolha do criador, e ndo a razdes de ordem técnica, em que ndo ocorre criacdo
do espirito, mas apenas a aplica¢do de conhecimento técnico.

119. A Corte de Justica da Unido Europeia, em Football Dataco v Yahoo
(C-604/10, 01.03.2012), questao que lidava com a protecdo do direito autoral a base
de dados, ja teve a oportunidade de consignar que:

37 (...) o conceito de cria¢do intelectual do proprio autor
remete para o critério da originalidade (v., neste sentido,
acordaos de 16 de julho de 2009, Infopaq International, C-
5/08, Colet., p. 1-6569, n.os 35, 37 e 38, de 22 de dezembro de
2010, Bezpdnostni softwarova asociace, C-393/09, Colet., p. I-
13971, n.° 45; de 4 de outubro de 2011, Football Association
Premier League e o., C-403/08 e C-429/08, Colet., p. 1-9083,
n.°97; e de I de dezembro de 2011, Painer, C-145/10, Colet.,
p. 1-12533, n.° 87).

38  Quanto a constituicio de uma base de dados, esse
critério da originalidade é cumprido quando o autor da base
de dados através da sele¢do ou da disposi¢cdo dos dados que
esta contém, exprime a sua capacidade criativa de forma
original, fazendo escolhas livres e criativas (v., por analogia,
acorddos, ja referidos, Infopaq International, n.° 45;
Bezpecnostni softwarova asociace, n.° 50, e Painer, n.° 89), e
imprime assim o seu «toque pessoaly (acorddo Painer-, ja
referido, n.° 92).

39 Em contrapartida, o referido critério ndo é cumprido
quando a constituicdo da base de dados é ditada por
consideragoes técnicas ou limitagoes que ndo deixam margem
a uma liberdade criativa (v., por analogia, acorddos, ja
referidos, Bezpecnostni softwarovd asociace, n.%s 48 e 49, e
Football Association Premiei-League e o., n.° 98).

120. Em Painer (C-145/10, 01.12.2011), que lidava com a protecdo a obras
fotograficas, a Corte de Justica ja havia reconhecido que uma criag¢do intelectual
detém originalidade quando "o autor pode exprimir as suas atividades criativas na
realizagdo da obra, fazendo escolhas livres e criativas" (grifou-se). Nao nos parece
que seja diferente em relagdo a Lei 9610/98, cujas disposi¢des sobre o tema
constituem reproducio substancial da legislagdo francesa. "°

% Vide, por exemplo, Code de La Propriété Intellectuelle, Artiele L112-1 e Article L112-2. Disponivel
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121. As alteragdes feitas no Estddio do Maracand parecem ter uma
abrangéncia mais técnica do que estética, o que implicaria afastar o entendimento da
concessionaria de que existiria uma nova obra suficientemente original a partir das
modificacdes empreendidas pelo consoércio. A esséncia do famoso estadio de
futebol, ao menos no que diz respeito a configura¢do externa que o consagrou,
permanece a mesma.

122. A obra arquitetonica objeto de prote¢do ¢ a do projeto original do
Estddio do Maracana, de titularidade do Estado do Rio de Janeiro, cujos direitos
autorais estdo sendo violados pela sociedade , ndo havendo, a nosso juizo, nova obra
produzida pela concessionaria.

¢) Aplicagdo do Artigo 48 da Lei 9610/98 ao Caso Concreto

123.  Outro ponto a ser discutido refere-se a legitimidade da concessionaria
de requerer medidas em fungdo de suposta violagdo de direito autoral. A clausula
3.5.1 ndo parece ter o alcance de abarcar os direitos de autor, diante do seu teor um
tanto genérico, referindo-se apenas a direitos de propriedade intelectual, quando, na
verdade, qualquer licenciamento ou cessdo de direito autoral deve ser expressa e
atender aos requisitos previstos no artigo 49 da Lei 9610/98. Atente-se que toda a
interpretacdo de negocios juridicos no campo do direito autoral deve ser feita de
modo restritivo, ex vi do artigo 3° da Lei 9610/98.

124. A titularidade do Estado do Rio de Janeiro sobre o projeto
arquitetonico do Maracana ¢ inconteste, seja em relacdo ao projeto original, seja na
hipotese de se admitir a existéncia de obra nova, eis que teria havido cessao expressa
dos direitos de obra intelectual, conforme contrato de cessdo acostado aos autos. Em
relagdo ao projeto original ndo consta deste processo administrativo qualquer
referéncia aos autores dessa criagdo e nem tampouco sobre a existéncia de eventual
contrato de cessdo, ndo obstante a regra do artigo 661, I, do Cddigo Civil de 1916,
ser clara quanto a titularidade do Poder Publico em relagao a obras encomendadas.

125. A questdo da obra situada em logradouro publico e sua aplicagdo ao
caso concreto demanda uma detida reflexdo. O Cddigo Civil de 1916 tratava desta
questdo no artigo 669, IX, nos seguintes termos.

"Art 666 — Nao se considera ofensa aos direitos do autor:
IX- A reproducao da obra de arte existentes nas ruas e pragas."”

126. Essa disposicao legal foi reiterada na Lei 5988/73 (artigo 49, inciso I,
"e"), fazendo-se sempre referéncia a obra de arte existente em logradouro publico.

em httn://www.legifrance.nouvr.fritelecharaer odfido?eidTexte—LEGITEXT000006069414. Acessado
em 13.01.2015
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A matéria no ambito da atual Lei de Direito autoral esta tratada no artigo 48 da Lei
9610/98, com a seguinte redagdo:

"Art. 48. As obras situadas permanentemente em
logradouros publicos podem ser representadas livremente,
por meio de pinturas, desenhos, fotografias e
procedimentos audiovisuais'.

127. A doutrina e jurisprudéncia francesa sdo ricas em questdes
envolvendo protecdo autoral de obras arquitetonicas reproduzidas por meio de
fotografias. H4 intimeros casos envolvendo fotografias de estadios esportivos por
conta de eventos, em que os arquitetos se insurgem contra tal utilizagao.

128. Emanuel Pierrat, em sua obra Le droit du Livre, Electre-Editions du
Vercle de la Librairie, cita um caso em que a obra arquitetonica ndo ¢ a parte central
da imagem reproduzida, como se vé do trecho do julgado da Corte Suprema de
Justicga:

"Il s'agit des cas ou l’ceuvre architecturale litigieuse n'est pas
le sujet central de l'image. Pour étre reproduit librement,
l'immeuble doit alors n'étre qu'un élément servant, par
exemple, de décor a une manifestation publique. La Cour de
cassation a également estimé, le 4 juillet 1995, que la
reproduction sans autorisation d'une ceuvre véritablement
, ’ 154 . I3 e . 720
noyée dans une vue d'ensemble n'était pas répréhensible

129. Além das hipoteses de fotografias de monumentos publicos, ha que
se examinar a questdo da reproducdo de obras em logradouros publicos. Em decisdo
antiga do Tribunal de Justica de Sdo Paulo (cf. RT 82/56), restou autorizada a
reproducgdo de desenhos de um monumento publico, diante da aplicagdo do artigo
666, 1X, do Codigo Civil, que expressamente autorizava a reproducdo de obra de
arte existente em ruas e pragas.

130. Entretanto, esse dispositivo legal foi expressamente revogado pela
Lei 5988/73, ndao podendo ser aplicado ao caso concreto. O fato do projeto de
arquitetura ter sido criado durante a vigéncia do Codigo Civil de 1916, ndo significa
que tal norma possa ser aplicada em casos de violagao autoral que estejam ocorrendo
no momento. O Estatuto legal a ser aplicado ¢ o da vigéncia na data da violagao.

131. A norma a ser aplicada no conflito objeto da presente consulta € o
artigo 48 da Lei 9610/98, que ndo permite a reprodugdo livre de obras em

 Direito Autoral na Engenharia e Arquitetura, edigdo, 2010, Editora Pillares, p. 30.
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logradouros publicos, mas tdo-somente nas modalidades de utilizagdo expressamente
referidas no dispositivo legal em questao.

132. A extensdo da aplicagdo do artigo 48 da Lei 9610/98 ja foi firmada
pelo Superior Tribunal de Justica em recente julgado, nos seguintes termos:

"CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
VIOLACAO AO ART. 535. INEXISTENCIA. ACAO DE
INDENIZACAO. DANOS  MATERIAIS. DIREITOS
AUTORAIS. OBRA EM LOGRADOURO PUBLICO.
REPRODUCAO SEM AUTORIZACAO. CABIMENTO. L
Constatada a inexisténcia de contradi¢do ou omissdo no aresto
estadual, ndo se vislumbra violagdo ao art. 535, I, do CPC, nem
a suposta nulidade alegada pela parte, que apenas teve seus
interesses contrariados. II. A obra de arte colocada em
logradouro da cidade, que integra o patriménio publico, gera
direitos morais e materiais para o seu. autor quando utilizado
indevidamente foto sua para ilustrar produto comercializado
por terceiro, que sequer possui vinculagdo com area turistica ou
cultural. III. Juros moratérios devidos em 6% (seis por cento)
a0 ano, a partir da citagdo, observando-se o limite prescrito nos
arts. 1.062 e 1.063 do Cddigo Civil/1916 até a entrada em vigor
do novo Codigo, quando, entdo, submeter-se-a a regra contida
no art. 406 deste ultimo diploma, a qual, de acordo com
precedente da Corte Especial, corresponde a Taxa Selic,
ressalvando-se a ndo-incidéncia de corre¢do monetaria, pois ¢
fator que ja compode a referida taxa, IV. Havendo pedido de
indenizagdo por danos morais ¢ por danos materiais, o
acolhimento de um deles, com a rejeigdo do outro, configura
sucumbéncia reciproca. Precedentes. V. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido. (STJ,
RESP 951521/MA, 4* Turma, rel. IVEN. ALDIR.
PASSARINHO JUNIOR, j. 22.03.2011)

133.  Vé-se, portanto, que, no caso concreto, a nao fez uso
incidental da imagem do Estadio do Maracana, mas sim produziu uma maquete com
todos os elementos externos do Estadio associado ao uso da expressdo "Maracana",
o que implicaria na criagdo de uma obra derivada a partir de um projeto de
arquitetura anterior, sem o consentimento do titular e auferindo beneficios
economicos indevidos. O artigo 48 da Lei 9610/98 ndo poderia, salvo melhor juizo,
servir de base para autorizar a reproduc@o da obra intelectual em questao.
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134. Os atos praticados pela configurados nas  diversas
reprodugdes da fachada externa do Estddio Maracand, que apresenta inegavel
originalidade, de titularidade do Estado do Rio de Janeiro, estariam aptos a violar o
disposto no artigo 29 da Lei 9610/98, que exige o consentimento do titular de
direitos para a pratica dos atos especificados nos incisos desse dispositivo legal.

135. E possivel sustentar, com esteio na melhor interpretagdo doutrinria
e jurisprudencial, que as excegdes previstas no artigo 48 da Lei 9610/98 ndo se
aplicam ao caso concreto, ndo podendo a reproduzir a imagem do
Maracana sem prévio e expresso consentimento.

PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCA DEPOSITADOS PELA
CONCESSIONARIA PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

136. Conforme j& mencionado, a concessionaria depositou perante o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, os pedidos de registros da
marca mista "Maracand S.A" sob os n°s 840553048 na classe NCL (10) 35;
840553064 na classe NCL (10) 41 ¢ 906398592 na classe NCL (10) 43.

137. Cumpre questionar o ato praticado pela concessionaria. A clausula
3.5.1 ndo confere a concessionaria o direito de obter em nome proprio direito
pertencente ao Estado do Rio de Janeiro, mas tdo-somente de, na condicao de
licenciada, utilizar a marca do Estado com o proposito de exploragdo econdmica
com estrita observancia da finalidade publica, além da defesa contra atos indevidos
praticados por terceiros

138. Desse modo, cabe indagar se houve algum tipo de autorizacdo do
Poder Concedente para a concessiondria registrar a marca "Maracand S.A" em seu
proprio nome e sob que condigdes. Nao obstante eventual concordancia, entendemos
que o Estado devera exigir da concessionaria a desisténcia dos pedidos de registro
ou a imediata transferéncia de titularidade dos requerimentos para o Estado do Rio
de Janeiro.

139. Por outro lado, o Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de
Estado da Casa Civil, depositou os pedidos de registro da marca mista
"Maracanamais" sob os n°s 908272871, na classe NCL (10) 35; 908272944, na
classe NCL (10) 41, e 908273002, na classe NCL (10) 45.

140. Em func¢do do carater distintivo dos elementos externos do Estadio do

Maracana, em complemento aos depdsitos de registro efetuados pela Secretaria da
Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, cabe sugerir o depdsito como marca mista
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ou tridimensional dos elementos externos do Estadio associados com a expressdo
Maracand, o que implica numa protecdo efetiva de uma marca notoriamente
conhecida e representativa da cultura deste Estado.

141. Como se depreende da documentacdo ora acostada, o MM. Juizo da
13* Vara Federal do Rio de Janeiro suspendeu, em carater liminar, os efeitos do
registro da marca nominativa “Maracand", na classe NCL (9) 14, sob o numero
902.380.494. Ha nessa decisdo clara mengdo acerca da necessidade de protecdo

como marca dos elementos intelectuais relacionados como Estadio do Maracana.

142.  Revela-se, portanto, necessario o acompanhamento dos pedidos de
registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI, de modo a
tentar garantir a concessdo dos pedidos formulados, além da autorizagdo para
depdsito de novos pedidos de registro como marca mista ou tridimensional.

143. Essas medidas visam a tentar alcangar uma protecao efetiva, em sede
administrativa, dos ativos intelectuais de propriedade do Estado do Rio de Janeiro,
permitindo ainda que o ente publico possa utilizar essas marcas, através da
concessionaria, ou por qualquer outro licenciado, como instrumento para auferir
substrato econémico com o bem publico em questdo, sempre para satisfazer
finalidades publicas e obter o bem estar social.

INTERVENCAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NOS PROCESSOS
EM CURSO

144. Na condigdo de titular do bem publico em questdo ¢ de todos os
direitos de propriedade intelectual relacionados ao Estadio do Maracana, o Estado
do Rio de Janeiro podera ingressar nos processos em curso na condi¢ao de assistente
da concessionaria.

145. Além dessa intervengdo nas demandas em curso, seria oportuno que
qualquer transagdo a ser firmada eventualmente pela concessionaria seja submetida
previamente a aprovacao do Poder Concedente, com a indispensavel analise prévia
da Procuradoria Geral do Estado.

CONCLUSOES E REQUERIMENTOS
146. Diante de todo o exposto, cabe enunciar as seguintes conclusdes da

presente manifestacdo, a ser examinada por este douto Gabinete da Procuradoria
Geral do Estado, nos seguintes termos:
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(1) O Estado do Rio de Janeiro ¢ o proprietario do Estadio do
Maracand e o titular dos direitos intelectuais relativos a esse
bem publico, podendo figurar como assistente da
concessionaria;

(i) O fundo de comércio alegado pela concessionaria na agdo
em curso perante o MM. Juizo da 7* Vara Empresarial do Rio
de Janeiro ndo se sustenta sem a existéncia de direitos de
propriedade industrial taxativamente previstos em lei ou diante
da caracterizag¢do de ato de concorréncia desleal;

(i) A marca "Maracand" com os elementos externos do
Estadio é uma marca notoriamente conhecida e, ndo obstante a
auséncia de registro, pode ser utilizada como defesa, podendo
ser invocada para fins de protegdo juridica e visando a
repressdo contra o uso nao autorizado por parte da ;
(iv) Como forma de conferir uma protegdo mais efetiva aos
direitos de propriedade intelectual do Estadio do Maracana,
pode-se cogitar o depdsito de pedido de registro de marca mista
ou tridimensional, contendo a expressio "Maracand" e a
fachada externa do Estadio;

(v) Cabe requerer esclarecimentos sobre o depésito de
marcas contendo a expressdo Maracana perante o INPI em
nome da concessionaria, e solicitar a desisténcia dos pedidos
formulados ou sua imediata transferéncia para o nome do
Estado do Rio de Janeiro, tnico titular de tais direitos;

(vi) As alteragdes efetuadas no Maracand teriam um carater
puramente técnico e ndo seriam suficientes para caracterizar
uma nova obra intelectual, com novos requisitos e prazo
distinto de protecao;

(vii) A reprodugdo dos elementos externos do Maracand, com
a criagdo de maquete com todos os elementos, além de outros
objetos com idéntica reproducdo, comercializados em larga
escala e com publicidade nacional e internacional,
caracterizaria, em tese, uma violagdo autoral, nos termos da Lei
9610/98;

(viii) O artigo 48 da Lei 9610/98 ndo poderia ser invocado para
garantir o uso livre da obra em questdo, eis que essa norma
legal ndao contempla a reproducdo, o que j& constitui
entendimento do Superior Tribunal de Justica;

ix) Por se tratar de bem publico, de titularidade do Estado do
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Rio de Janeiro, qualquer utilizacdo fora dos estritos limites do
contrato de concessdo e eventual transagdo envolvendo direitos
do ente publico estadual, deverda contar com o prévio
consentimento do Poder Concedente e analise de qualquer
minuta pela Procuradoria Geral do Estado;

147. Solicita-se, por derradeiro, que sejam prestadas todas as informagdes
relacionadas com o concurso publico realizado pela Camara Legislativa no ano de
1947, visando a construcao do Estadio do Maracana, com detalhamentos dos autores
do respectivo projeto e se foi eventualmente firmado algum termo de cessdo de
direitos.

148. Sendo essas as consideragdes que no meu entendimento julguei
pertinentes e permaneco a disposigdo para qualquer esclarecimento adicional que se

faga necessario, renovo os meus protestos de estima e elevada consideragéo.

Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2015.

Atenciosamente,

ANTONIO DE F. MURTA FILHO
Procurador do Estado
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Processo administrativo n°. E-12/001/2515/2014
A Excelentissima Senhora Procuradora Geral.

Estou de acordo com o Parecer de fls. 37 a 82, da lavra do ilustre Procurador
do Estado ANTONIO DE F. MURTA FILHO, que concluiu que

"(i) O Estado do Rio de Janeiro é o proprietario do Estddio do
Maracand e o titular dos direitos intelectuais relativos a esse
bem publico, podendo figurar como assistente da
concessiondria;

(ii) O fundo de comércio alegado pela concessionadria na agdo
em curso perante o MM. Juizo da 7° Vara Empresarial do Rio
de Janeiro ndo se sustenta sem a existéncia de direitos de
propriedade industrial taxativamente previstos em lei ou diante
da caracterita¢do de ato de concorréncia desleal;

(iil) A marca ‘Maracand’ com os elementos externos do
Estadio é uma marca notoriamente conhecida e, ndo obstante
a auséncia de registro, pode ser utilizada como defesa,
podendo ser invocada para fins de protecdo juridica e visando
a repressdo contra o uso ndo autorizado por parte da N

(iﬂ) Como forma de conferir uma prote¢do mais efetiva aos
direitos de propriedade intelectual do Estidio do Maracana,
pode-se cogitar o deposito do pedido de registro de marca
mista ou tridimensional, contendo a expressdo Maracand e a
fachada externa do Estadio;

(ﬂ) Cabe requerer esclarecimentos sobre o deposito de
marcas contendo a expressio Maracand perante o INP em
nome da concessionaria, e solicitar a desisténcia dos pedidos
formulados ou sua imediata transferéncia para o nome do
Estado do Rio de Janeiro, unico titular de tais direitos;

( w) As alteragées efetuadas no Maracand teriam um carater
puramente técnico e ndo seriam suficientes para carecterizar
uma nova obra intelectual, com novos requisitos e prazo
distinto de prote¢do;

( ﬂiz) A reprodugdo dos elementos externos do Maracand, com
a cria¢do de maquete com todos os elementos, além de outros
objetos de idéntica reprodugdo, comercializados em larga
escala e com publicidade nacional e internacional,
caracterizaria, em tese, uma violagdo autoral, nos termos da
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Lei 9610/ 98;

(ﬂﬁl)O artigo 48 da Lei 9610/98 ndo poderia ser invocado
para garantir o uso livre da obra em questdo, eis que essa
norma legal ndo contempla a reproducdo, o que ja constitui
entendimento do Superior Tribunal de Justi¢a,

(z'x) Por se tratar de bem publico, de titularidade do Estado
do Rio de Janeiro, qualquer utiliza¢do fora dos estritos limites
do contrato de concessdo e eventual transagdo envolvendo
direitos do ente estadual, devera contar com o prévio
consentimento do Poder Concedente e andlise de qualquer
minuta pela Procuradoria Geral do Estado,

De fato, como bem ressaltado pelo ilustre parecerista, mesmo tratando-se de
bem publico — cujo melhor aproveitamento pelo Estado, inclusive econdmico, se
impde — e mesmo nao havendo ainda registro publico de sua titularidade, Maracana
¢ marca protegida pelo ordenamento juridico patrio, incluidos ai os elementos
externos do Estadio, notadamente sua fachada.

Assim, tendo sido construida pelo ente publico e ostentando notério carater
distintivo, exatamente a fungdo de origem de uma marca, goza da protegdo especial
prevista no ordenamento juridico patrio (artigo 6° BIS da Convengdo da Unido de
Paris) e, ab initio, é do Estado do Rio de Janeiro o direito de uso exclusivo sobre ela.

Ainda conforme esclarecido no Parecer sob exame, pelos elementos
constantes do presente processo administrativo, depreende-se que a

obteve indevidamente registro da marca nominativa para designar joias e
bijuterias, e que, além disso, vem usando indevidamente a imagem dos elementos
externos do Estadio para auferir rendimentos.

Realmente, uma vez que a ja tinha
conhecimento de que a marca utilizada pertencia a terceiros — em razao dos seus ja
referidos carater distintivo e notoriedade —, ndo poderia aquela sociedade

empresaria desfrutar da exclusividade do registro. E, sem a devida autorizagdo,
também nao poderia tirar proveito econdmico daquela mesma marca.

Assim, como bem observado pelo ilustre parecerista, cabivel e realmente
recomendavel a adogdo de medidas (a) para reconhecimento de obrigagdo de ndo
fazer — utilizagdo da marca mista ou tridimensional de titularidade do Estado e
protegida pelo ordenamento, a despeito da auséncia de registro — e (b) de nulidade
do registro de marca nominativa requerido - a luz do disposto no artigo 24, inciso
XXIII, da Lei Federal n°. 9.279, de 1996.

Também me parece indene de duvidas, inclusive em razdo do poder-dever de
melhor aproveitamento dos bens publicos pelos entes titulares, a possibilidade de
cessdo daquele direito de uso da marca a terceiros. E, quanto ao ponto, endosso
igualmente as conclusdes do parecer, no sentido de que ¢ via adequada para tal
mister a licenca de uso disciplinada pelas disposi¢des dos artigos 139 a 141, da Lei
9279/96.

No caso concreto aqui tratado, de fato, o contrato de concessdo celebrado
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pelo Estado com sociedade Complexo Maracana Entretenimentos S.A. formaliza tal
sorte de licenciamento, incluindo ndo s6 o direito de exploragdo comercial, como
também o de licenciamento a terceiros — com a prévia concordancia do Poder
Concedente titular — e o de impedir a exploragdo por parte de quem ndo tenha
permissdo para tanto.

Inobstante, como ressaltado no Parecer de fls. 37 a 82, o licenciamento,
evidentemente, ndo implica em renuncia ou transferéncia da titularidade.

Disso decorre que:

a) o registro da marca s6 poderia ser requerido pelo proprio
Estado e, ndo, pela Concessionaria, como ocorreu (devendo a
Concessionaria desistir do requerimento ou transferi-lo para o
Poder Concedente);

b) a exploracdo da marca pela Concessionaria deve ser feita
nos estritos limites do licenciamento obtido — no qual, repita-
se, a titularidade da marca continua a ser do Estado do Rio de
Janeiro (sendo sempre necessaria a prévia concordancia do
Poder Concedente para sua transferéncia a terceiros, incluindo
ai eventual celebrag@o de acordo com a );

¢) o Poder Concedente, independentemente do licenciamento
pactuado, preserva seu direito de uso da marca, como alias
expressamente estabelecido no contrato (clausula 3.5.2).

Assiste ainda razdo ao ilustre parecerista no que concerne as medidas
recomendadas. De fato, inobstante a constatacio de que a marca Maracana,
incluidos ai os elementos externos do Estadio, goza, sim, de prote¢do pelo
ordenamento juridico, independentemente de seu registro, é inegével que este
mesmo registro ¢ de suma importincia, pois confere maior seguranca a protecdo
pretendida.

Importante, pois, que se proceda ao registro da marca mista ou
tridimensional, com a associacdo dos elementos externos do Estadio a expressdo
Maracana, exatamente como proposto no Parecer.

Com relagdo aos direitos autorais relativos ao projeto arquitetdnico do
Estadio, realmente, tal como detidamente esclarecido no Parecer sob exame, estes
direitos, em resumo:

a) também sdo de titularidade do Estado (artigo 661, inciso I,
do Cadigo Civil de 1916);

b) ndo estdo no dominio comum (artigo 649, também do
Codigo Civil de 1916, eis que o prazo de prote¢ao reduzido
previsto em diplomas legais revogados so se aplica para obras
literarias e artisticas, o que ndo ¢ o caso);

¢) ndo sofreram alteracdo com a reforma do Estadio, eis que
esta nao fez surgir nova obra, pelo conceito de afericdo de
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original (artigo 8°, inciso I e II, da Lei Federal n° 9.610, de
1998), de modo que a protecdo legal tem como objeto o
Estadio em si, desde a origem;

d) ainda que se reputasse surgida obra nova, os direitos
autorais sobre esta também seriam de titularidade do Estado do
Rio de Janeiro, ante a imposicdo legal de transferéncia do
contratado para o contratante;

e) nao tiveram sua exploragdo cedida para a Concessionaria, o
que se depreende da auséncia de cessdo ou licenciamento
expressos, que atendessem aos requisitos legais (inteligéncia
dos artigos 49 e 3°, da Lei 9610/98.

Por sua vez, pelo que consta no presente processo administrativo, a utilizagdo
que vem sendo perpetrada pela em relagdo ao referido projeto, como muito bem
observado pelo ilustre parecerista, ndo estd contida na permissdo conferida pelo
artigo 48, da Lei 9610/98. Trata-se, aqui, ao que parece, de utilizagdo com vistas a
obtengdo de beneficios econdmicos, utilizagdo esta que, sem o consentimento do
titular (ou de detentor de licenga ou cessionario) ¢ indevida, apta "a violar o disposto
no artigo 29, da Lei 9610/98".

De toda forma, ainda que superadas as questdes relativas aos direitos autorais
— o que se admite apenas ad argumentandum -, a utilizagdo "do projeto
arquitetonico", tal como vem sendo perpetrada pela , também caracteriza de per si
utilizagdo indevida da marca Maracand, do signo distintivo que esta representa,
incluidos ai seus aspectos externos. Vale, portanto, de qualquer modo, também para
a utilizacdo da maquete, os argumentos antes expostos sobre a utilizagdo indevida da
marca.

Finalmente, parece-me mesmo ser o caso de intervengdo do Estado do Rio de
Janeiro nos dois processos judiciais instaurados, envolvendo a Concessiondria ¢ a

, com vistas a preservagdo do interesse publico subjacente ao
aproveitamento de um bem publico.

Recomenda-se, assim, que o Estado passe a atuar como assistente da
concessionaria em ambos os feitos, a par das duas outras medidas antes sugeridas
(registro pelo Estado da marca mista ou tridimensional e transferéncia ou desisténcia
pela Concessionaria do requerimento de registro formulado).

Ressalvo, porém, que, a meu ver, a modalidade de assisténcia a ser adotada
aqui ¢ a chamada assisténcia litisconsorcial, disciplinada pela norma contida no
artigo 54, do Cddigo de Processo Civil, que tem lugar "toda que a sentenga houver
de influir na relagdo juridica entre ele e o adversario do assistido".

E que o licenciamento de uso da marca pactuado entre o Estado e a
Concessionaria, conforme acima referido, impde a prévia anuéncia do Poder
Concedente para qualquer ato de licenciamento de uso a terceiro que porventura
venha a ser praticado pela Concessiondria.

Assim, a sentenca a ser proferida em ambos os feitos mencionados no
presente processo administrativo — especialmente em caso de renuncia ou transagao
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por parte da Concessionaria — inegavelmente vai "incluir na relagdo juridica"
contratual mantida entre ela e o Poder Concedente. Seja no que concerne ao registro
requerido pela  , seja no que concerne a possibilidade de utilizagdo da marca
Maracana pela

Diante disso, parece-me imperioso que o Estado, enquanto assistente, goze
dos direitos e faculdades processuais inerentes aos litisconsortes, tal como previsto
no ja citado artigo 54, do CPC.

Mesmo porque, a assisténcia simples inegavelmente reserva ao assistente a
sorte do assistido, sem a possibilidade de interposicao de recurso no caso de inércia
deste, e sem a possibilidade de qualquer questionamento que contrarie a posicao
adotada pelo mesmo em juizo.

A d. consideragdo superior.

Rio de Janeiro, 19 de margo de 2015.

BRUNO VELOSO DE MESQUITA
Procurador- Chefe
Procuradoria de Servigos Publicos

VISTO

Visto. Aprovo o Parecer proferido pelo Procurador do Estado ANTONIO
DE FIGUEIREDO MURTA FILHO, integrado pelo visto do Procurador do
Estado BRUNO VELOSO DE MESQUITA, Procurador-Chefe da Procuradoria de
Servigcos Publicos, que analisou consulta acerca da violagdo aos direitos de
propriedade intelectual do Estadio Mario Filho — Maracand — pela empresa
bem como se manifestou sobre a interpretagdo da Clausula 3.5.1 do Contrato de
Concessdao do mencionado bem publico, a qual dispds a respeito da cessdo dos
direitos de propriedade intelectual do Estadio Maracana.

A Casa Civil em prosseguimento.

Rio de Janeiro, 20 de marco de 2015.

FLAVIO AMARAL GARCIA
Subprocurador-Geral do Estado

Revista de Direito da Procuradoria Geral, Rio de Janeiro, (Epicio EspEciaL), 2017 599



