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Clubes de futebol devem registrar marcas e nomesno INPI

E sabido que aLei Pelé garante aos clubes de futebol — narealidade, as entidades de prética desportiva
em geral — a protecdo dos seus nomes e simbolos. No entanto, existe uma questdo ndo abordada pelaLei
Pelé, mas que va de encontro ao que determinaalLei da Propriedade Industrial arespeito das marcas e
dos direitos a elas concernentes. a protecdo dos nomes e dos simbol os esta restrita as atividades sociais
do clube, ou sgja, atividades desportivas. Interessante, mas como isso afeta os clubes? Simples. sem
marcas registradas ndo ha possibilidade de licenciamento, o que pode colocar em risco todos 0s
contratos de licenciamento de produtos cel ebrados pel os clubes.

A Lei Pelé diz apenas que “a denominacao e os simbolos de entidade de administracéo do desporto ou
préatica desportiva, (...), sdo de propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a protecéo legal,
vélida paratodo o territorio nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou
averbacdo no 6rgéo competente”.

Quem IéalL el Pelé, entdo, ficatranguilo, pois parece que a protecdo dos nomes e das marcas dos clubes
esta plenamente garantida, e mais, por tempo indeterminado. Logo, os clubes poderiam licenciar as suas
marcas, correto? Errado.

Existem dois fatores dessa equacdo que ndo sdo previstos naLei Pelé — e acabam sendo esquecidos pela
maioria dos clubes de futebol no Brasil —, mas apenas na Lei da Propriedade Industrial: um deles é o fato
de que as marcas de uma entidade (desportiva ou ndo) somente podem identificar as atividades que ela
exerce licitamente. Por exemplo: € inconcebivel que um hospital seja proprietério de umamarca de
parafusos e vice-versa. Portanto, se € certo que a Lei Pelé garante a protegdo aos nomes e simbolos dos
clubes mesmo sem registro, € ainda mais certo que essa protecao recai somente sobre as atividades
desportivas dos clubes.

E ai entra o segundo fator da equagéo: atualmente muito da receita dos clubes é proveniente do
licenciamento de inimeros produtos, que ndo correspondem as atividades sociais do clube. Explicando
melhor, grande parte da receita dos clubes néo é originada pel os seus socios nem por “escolinhas’
desportivas, mas pelos royalties oriundos dos contratos de licenciamento dos mais diversos produtos,
notadamente de roupas e acessorios. Acontece que aLei da Propriedade Industrial estabelece que
somente “ o titular de registro ou o depositante de pedido de registro podera celebrar contrato de licenca
para uso damarca’.

Portanto, a conclusdo a que se chega é que a Lei Pelé garante a protecdo automética das marcas dos
clubes, mas ndo garante a possibilidade de licenciamento delas. O que garante possibilidade é o
registro das marcas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI.

Analisando o banco de dados online do INPI, verifica-se que alguns clubes ja atentaram para essas
circunstancias e tomaram as medidas necessarias para que as suas marcas estejam devidamente
registradas. No entanto, a maioria dos clubes ainda conta com uma protecéo limitadissima das suas
marcas, para nao dizer equivocada, o que pode certamente impactar em todos os contratos de
licenciamento feitos pelos clubes, pois o objeto dos contratos — a ef etiva autorizagdo para o uso das
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marcas dos clubes — esta seriamente comprometido.

Apenas atitulo de curiosidade, 0 Manchester United e o Barcelona, que sequer sdo clubes brasileiros,
possuem, respectivamente, 20 e 23 registros ou pedidos de registro de marcas em andamento no INPI (€,
aqui no Brasil mesmo), e contam com uma protecéo bastante adequada aos seus respectivos programas
de licenciamento, enquanto a maioria dos clubes de futebol nacionais ainda esta engatinhando nessa area.

Diante dessa situac&o, ndo é de se estranhar que praticamente nenhum contrato de licenciamento
envolvendo os clubes brasileiros de futebol esteja averbado pelo INPI. Outro ponto — negativo —
interessante é que até agora parece que os licenciados ainda ndo tiveram ciéncia dos beneficios de ter os
contratos averbados pelo INPI, dentre os quais estéo a possibilidade de usar tais contratos contra
terceiros (em eventuais disputas comerciais) e ainda possivels deducdes dos royalties pagos do imposto
derenda.

Seja como for, agui vai um aviso aos clubes de futebol: registrem as suas marcas. O custo dessa medida
éinsignificante se comparado ao tamanho das receitas auferidas com o licenciamento das marcas, € mais
ainda se comparado ao tamanho do problema que havera se os contratos de licenciamento forem
guestionados no futuro.
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