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O Direito de Marca no futebol brasileiro

1. Introducéo:

Nos dias atuais o esporte se mostra bastante presente na economia brasileira e
mundial, além de exercer enorme influéncia na nossa sociedade, tanto culturalmente quanto

financeiramente, movimentando cifras astrondmicas.

Nos ultimos anos a industria do esporte foi uma das que movimentou 0s maiores
valores no mundo todo, no Brasil, apesar da falta de organizagdo e de um profissionalismo
ainda incipiente podemos notar uma evolugdo nos negocios envolvendo o esporte, evolugédo
essa que, apesar de valorosos esforcos de alguns autores e estudiosos do direito desportivo,
ndo foi acompanhada no ramo do direito, deixando assim diversas lacunas que ainda ndo

foram objeto de estudos mais aprofundados.

Eventos grandiosos como as Olimpiadas e Copas do Mundo, e também Pan-
Americanos, movimentam as economias dos paises que sdo sedes desses eventos atraindo
investidores para 0s mais variados setores, desde a infra-estrutura (essencial para qualquer
evento e que, além dos investimentos estatais também atrai investimentos privados), até a
compra de cotas de patrocinio desses eventos que atraem patrocinadores devido a
valorizagdo da marca dessas empresas ou grupos patrocinadores, seja pela superexposicéo
na midia antes, durante e em alguns casos até depois dos eventos, seja pela associacdo a

marca e a credibilidade desses eventos.

Quanto a marca, assunto a ser abordado nesse estudo, uma das principais, sendo a
principal fonte de receita a ser explorada no esporte brasileiro, e que ja é bastante explorada
em paises como os Estados Unidos, Italia e Inglaterra, a marca das entidades desportivas

como clubes e federagcfes sdo as que conseguem gerar 0 maior numero de riquezas no ramo
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de licenciamentos por exemplo, e nesse estudos daremos uma maior énfase aos clubes de

futebol (principalmente pela cultura do esporte no Brasil).

Esse mercado de exploracdo da marca como fonte de receita ainda ndo é explorado
de acordo com seu potencial, em grande parte pela desorganizacdo na gestdo esportiva

brasileira, mas também pelas lacunas quanto a legislacdo referente ao assunto.

Muitas duvidas e algumas lacunas existem nesse assunto, quanto a protecdo a
marca, 0 nome e escudos dos times de futebol, sem esquecer da Lei Pelé, que regulamenta
0 esporte brasileiro e fala também sobre a marca no esporte, mais especificamente o artigo

87, que serd um dos principais objetos desse estudo.

2. Os Clubes de Futebol no Brasil:

Primeiramente se faz necessaria uma breve analise, que se mostrara imprescindivel
para a continuidade de tal estudo. Essa analise diz respeito a situacdo dos Clubes de Futebol

no Brasil.

Neste ponto encontramos duas formas de constituicdo das sociedades esportivas,
dos Clubes de Futebol, porém majoritariamente encontramos um modelo, e este modelo é o
das sociedades civis sem fins lucrativos. Entre a maioria dos Clubes mais conhecidos no

Brasil a maioria é constituida na forma de Sociedades sem fins lucrativos.

H& ainda uma minoria de clubes que sdo constituidos na forma de sociedades civis

com fins econdmicos.

Aqui ndo entraremos no mérito de qual sistema é o mais adequado a realidade do
futebol brasileiro, até porque ndo teriamos espaco para tanto, mas ainda assim devemos
fazer algumas breves consideragdes que sdo de fundamental importadncia para o

entendimento do trabalho.
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Existem diversos argumentos a favor e contra cada um das formas de constituicao
dos Clubes de Futebol e esse ja € um tema que foi debatido, ndo a completa exaustdo, mas
de maneira satisfatéria, entre esses argumentos devemos destacar a questdo tributaria, cuja
diferenca de tratamento entre as sociedades civis sem fins lucrativos e com fins econdmicos
ja fora abordada no @mbito dos Clubes de Futebol, além da questdo da diferenca de
administracdo entre os dois modelos, ai um tema também bastante pertinente, mas que foge

um pouco do &mbito juridico e caminha para o campo da Gestdo Esportiva.

Outro fato que € de vital importancia, e deve ser lembrado, é a previsdo, ou melhor a
obrigatoriedade, presente no primeiro texto da Lei Pelé ( Lei 9.615 de 24 de marco de
1998), dos Clubes de Futebol se transformarem em Sociedades Civis com fins econdmicos,

ou como popularmente ficou denominado, de se transformarem em Clubes-Empresa.

Tal obrigatoriedade ndo foi mantida apos as alteragbes na Lei Pelé, e aqui ndo
discutiremos os motivos e lobbys que motivaram essa decisdo, apenas que existiu a

previsao de tal obrigatoriedade por algum tempo.

N&o nos estendamos mais sobre esse tema e falemos agora sobre a propriedade

intelectual em si.

3. A Propriedade Industrial:

O objeto deste trabalho € o estudo das marcas dos Clubes no Futebol Brasileiro,
entdo pela economia de espago, comecaremos diretamente a falar da Propriedade Industrial

com que € objeto de nosso estudo.

H& previsdo na nossa Carta Magna, a Constituicdo Federal, nos incs. XXVII e
XXIX do art. 5° que:
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“XXIX - a lei assegurarad aos autores de inventos industriais privilégio temporario
para sua utilizagdo, bem como protecéo as cria¢des industriais, a propriedade das marcas,
aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e 0

desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais;”

Além da protecdo legal presente na parte de direitos e garantias fundamentais da
Constituicdo Federal vigente, temos uma lei ordinaria especifica que prevé os direitos e
obrigacBes em relacdo a questdo da Propriedade Industrial, a Lei n° 9.279, de 14 de maio de
1996, conhecida como LPI. H& ainda a recepcdo de tratados internacionais que versam
sobre o tema, além de atos normativos expedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade

Industrial.
Na Lei de Propriedade Industrial temos tal previsao:

“Secdo |

Dos Sinais Registraveis Como Marca

Art. 122. Sdo suscetiveis de registro como marca 0s sinais distintivos visualmente

perceptiveis, ndo compreendidos nas proibic¢des legais.
Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

| - marca de produto ou servico: aquela usada para distinguir produto ou servico de

outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

Il - marca de certificacdo: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou
servico com determinadas normas ou especificacGes técnicas, notadamente quanto a

qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

I11 - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou servi¢os provindos de

membros de uma determinada entidade.”

Porém de relevancia para nosso trabalho se faz necessaria uma analise conjunta com

a legislacdo especifica e com a Constituicdo Federal de um dispositivo presente na Lei Pelé,
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que apesar de ndo ter a especificidade necessaria abordou o tema, de maneira temeraria,

diga-se de passagem, da protecdo as marcas relacionadas ao esporte.
A Lei Pelé, em seu artigo 87, prevé que:

“Art. 87. A denominacéo e os simbolos de entidade de administracdo do desporto ou
pratica desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do atleta profissional, sdo de
propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a protecao legal, valida para todo o
territério nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbac¢éo no

6rgdo competente.

Paragrafo unico. A garantia legal outorgada as entidades e aos atletas referidos neste

artigo permite-lhes o uso comercial de sua denominagao, simbolos, nomes e apelidos.”

Porém, ao contrario do que o legislador esperava, tal artigo ndo traz assim tantos
beneficios aos Clubes de Futebol, primeiramente porque tal artigo estd marcado por uma
natureza inconstitucional, e também pois tal artigo afasta completamente a seguranca

juridica dos clubes de se aproveitar de suas marcas na forma prevista e segura em lei.

Podemos perceber essa inseguranca no principal uso como fonte de Receita a
marcas dos Clubes de Futebol brasileiros, um tema que ja ¢é a principal fonte de receita de
diversos dos mais ricos Clubes de Futebol do planeta, mas que ainda € um mercado

incipiente no Brasil, o licenciamento da marca.

Esse é um dos pontos nevralgicos de tal situacdo, a lei de Propriedade Industrial

prevé sobre a licenca de uso que:

“Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante € ainda assegurado o direito de:
| - ceder seu registro ou pedido de registro;
Il - licenciar seu uso;

I11 - zelar pela sua integridade material ou reputagéo. “
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“Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro podera celebrar
contrato de licenga para uso da marca, sem prejuizo de seu direito de exercer controle

efetivo sobre as especificagOes, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou servigos.

Paragrafo Unico. O licenciado podera ser investido pelo titular de todos os poderes

para agir em defesa da marca, sem prejuizo dos seus proprios direitos.

Art. 140. O contrato de licenga devera ser averbado no INPI para que produza efeitos

em relagdo a terceiros.

8 1° A averbagdo produzira efeitos em relacdo a terceiros a partir da data de sua

publicacéo.

§ 2° Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licenca ndo precisara estar

averbado no INPI.
Art. 141. Da decisdo que indeferir a averbagéo do contrato de licenca cabe recurso.”

Dai podemos depreender que para a averbagao do contrato de licenciamento, a
marca objeto desse licenciamento deverd estar registrada ou depositada junto ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial. A Lei Pelé quando desobriga as entidades de préatica
esportiva a registrarem suas marcas, gera uma inseguranca juridica que pode vir a impedir 0
licenciado a usufruir de todos os seus direitos e, consequentemente impede ou dificulta que
o uso do licenciamento das marcas seja usado como uma nova fonte de receita no Futebol

brasileiro.
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4. A Situacdo dos Clubes Homdnimos:

Uma situacdo que também é bastante relevante e essa talvez seja uma das mais
interessantes em relacdo as marcas e a propriedade industrial no futebol brasileiro é a

questdo dos clubes homénimos.

No Brasil temos diversos clubes com 0 mesmo nome, com 0 mesmo escudo (ou se
diferentes, ainda assim bastante semelhantes), e as mesmas cores, tal situagéo é bastante
problematica se analisada pelo viés juridico, uma vez que cada clube homénimo e cada
situacdo tém uma peculiaridade e é um caso diferente. Afinal cada clube tem sua prépria

historia e 0 que o motivou e como foi criado com seu nome homdnimo ou ndo.

Entre os clubes homdnimos destacam-se os Flamengos e Corinthians que existem
espalhados pelo territorio brasileiro, os dois clubes, com grande vantagem para o clube

carioca, tém grande numero de homénimos.

Além dos clubes ja citados, existem alguns Clubes Hom6énimos principalmente dos
grandes Clubes do Rio de Janeiro e de Sao Paulo, como o Palmeiras, Santos, S&o Paulo,

Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama.

Obviamente, para tal estudo foi adotado o critério de ndo somente ser levada em

conta a homonimia, mas também teve de ser analisado o escudo e as cores do Clube.

A justificativa principal da situacdo de cada clube foi que se tratava de uma
homenagem ao co-irmdo mais famoso, em alguns casos houve um pedido formal para
utilizacdo do nome, em outros apenas o uso continuado e prolongado sem nenhuma
reclamagdo, e mais recentemente até um caso de licenciamento oneroso da marca do Sport
Club Corinthians Paulista para o J.Malucelli que se tornou o Sport Club Corinthians

Paranaense.
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Enfim, existem diversos casos de clubes homdnimos e para que se possa falar
acertadamente sobre a situacdo de cada um se faz necessaria uma analise profunda caso a

Caso.
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