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1. fntrodução
"Vista a camisa oficial do seu time. Não acei

te imitaçõcs". Este é o slogan de uma campa
nha publicitária que, segundo declarações de
seus organizadores, deveria ter sido veiculado
por meio de impresS<loem camisetas e adesivos
promocionais. Acampanha objetivaria sensibi
lizar o público a adquirir produtos estampando
símbolos, logotipos, emblemas e outros sinais
distintivos com a devida licença de seus pro
prietários: as entidades esportivas.

As razões desta campanha publicitária es
tariam estreitamente ligadas à atenção desper
tada pelos clubes esportivos em tomo do direi
to de uso de emblemas, logotipos, símbolos e
outros sinais distintivos através dos quais aque
las entidades são conhecidas diante do público.

De um lado, os dirigentes dos clubes afir
mam que os seus direitos sobre o uso e eventual
comercialização desses sinais distintivos esta
riam sendo francamente violados. Inúmeras
pessoas não lhes pagam royaltiesl pela repro-

I A palavra inglesa royalties vem da junção dos
vacábulos royal e rights. ou seja. direitos da realeza.
A princípio. esse duplo vocábulo designava. dentre
outros direitos. os pertencentes à Coroa Britânica
sobre a exploração das minas de ouro e de prata. De
lá para cá o uso da expressão royalty foi amplamente
difundido. Hoje, a palavra tcm sido empregada s0

bretudo para designar o pagamento feito em contra·
partida ao fornecimcnto de tccnologia industrial, as·
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dução daqueles emblemas em camisetas. cal
ções. bonés. chaveiros. bolsas. revistas. isquei
ros. porta-moedas. etc... Assim. eles estariam
sendo pr~iudicados na medida em que haveria
C\'as.10 de receitas.

Por outro lado os comerciantes e fabrican
tes de produtos de todo o gênero alegam esta
rem reproduzindo símbolos suscetíveis de apro
priação por todos. tendo em vista que esses
sinais de identificação dos clubes encontrar
se-iam em domínio público. Além disso. alegam
ainda que não haveria nada de ilícito em sua
atividade de conteúdo meramente comercial.

Se caso os dirigentes dos clubes estiverem
com ra720. estaremos diante de uma. e não me
nos antiga. forma de pirataria. Desta vez no
domínio esportivo. que viria juntar-se a tantos
outros setores vítimas do mesmo fenômeno. tais
como a indústria de audiovisual. de edição. de
perfumaria e tantas outras.

Entretanto. se os referidos sinais distinti
vos estiverem realmente em domínio público,
quisqlle de populo teria o direito de reproduzi
lo livremente num suporte material. mesmo que
tal reprodução \iSc1SSe a uma atividade lucrativa.

Estas são essencialmente as teses em con
flito..

A utilização desses emblemas e logotipos
dá-se essencialmente a título de sinais distinti
vos. Esses sinais são representados por linhas,
traços e cores que. dispostos segundo a criati
vidade de seu ideaIi7.ador. formam as figuras
utili7~das pelos clubes esportivos em seus uni
formes. toalhas. bolsas. papéis oficiais. veícu
los. etc.

Esses sinais distintivos são notoriamente
conhecidos do grande público porque identifi
cam as entidades as quais representam.

Daí por que esses emblemas e logotipos
enquadram-se. indubitavelmente. na categoria
de marcas2

• por estmcm identificando a atÍ\ida
de principal das instituiçõcs esportivas. qual
seja a de uma empresa prestadora de serviços.

sistência técnica. exploração de inventos. uso de
marca de fábrica. ou ainda a remuneração obtida em
razão da cessilo de direitos autorais. Aliás, este angli
cismo teve acolhida até mesmo em textos oticiais,
verhi gratia o artigo 30. § 4.°. do Código da Proprie
dade Industrial.

2 Conforme o disposto no artigo 64 do atual Có
digo da Propriedade Industrial. "são registráveis como'
marcas os nomes. palavras. denominações. mono
gramas. emblemas. símbolos. figuras e quaisquer ou
tros sinais distintivos... "
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Assim. os sinais distintivos dos clubes es
portivos. consubstanciados em símbolos, lo
gotipos. emblemas. etc... , são suscetíveis de ser
protegidos como um direito de propriedade in
dustrial.

Portanto. para efeitos deste trabalho. limita
remos a análise da questão ao âmbito do direito
industrial. mais particularmente ao do direito
marcário. Devem. por conseguinte, ser objeto
de nosso estudo não s6 aqueles sinais distinti
vos utilizados pelos clubes esportivos brasilei
ros. mas também aqueles que se constituem em
verdadeiros atributos de clubes estrangeiros e
de entidades esportivas supranacionais.

2. A proteção das marcas dos clubes espor
tivos nacionais

A tutela dos sinais ~istintivos dos clubes
esportivos nacionais pode originar-se de dois
regimes distintos. O primeiro é oriundo das dis
posições do Código de Propriedade Industrial.
Já o segundo regime jurídico advém da Lei n.o

8.672. de 6 dejulhode 1993, que institui normas
gerais sobre desportos.

A. Tutela pelas disposições legais que tra
tam da propriedade industrial

O regime jurídico desses sinais distintivos
encontra-se capitulado no atual Código da Pro
priedade Industrial. Lei n.o 5.772. de 21 de de
zembro de 1971 J. que versa principalmente so
bre os direitos e obrigaçõcs inerentes à propri
edade de inventos. marcas. desenhos e mode
los industriais.

Qualquer que seja o tipo de sinal distintivo
utilizado pela entidade esportiva. vale dizer,
nominal. figurativo ou emblemático. misto, etc... ,
oessencial é que ele. para ser considerado uma
marca. possua suficiente forma distintiva\ ou
distinguibilidadc5

• consoante dispõe o artigo
59 do Código da Propriedade Industrial. Isto
quer dizer que um sinal distintivo utilizado pela
entidade esportiva. para ser elevado à catego-

3 Este Código da Propriedade Industrial está com
os seus dias contados. Tramita no Congresso Nacio
nal um projeto de lei. de autoria do Deputado Ney
Lopes. sobre uma nova regulamentação para a pro
priedade industrial.

4 GAMA CERQUEIR1\. J. Tratado da Proprie
dade Industrial. v. lI. 2.· ed., Ed. R.r.. 1982. nO 485,
pp. 777 e 778: PONTES DE MIRANDA. EC. Tra
lado de Direilo Privado, Parte Especial. tomo XVII,
3.· ed., Ed. Borsoi. 1971, p.lO.

S TINOCO SOARES. J.C. Comentários ao Có
digo da Propriedade Industrial. Ed. Resenha Uni
versitária. São Paulo, 1981. p. 165.
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ria de marca. deve conter elementos que pos
sam distinguir os produtos, as mercadorias ou
os serviços fornecidos pelo clube esportivo ou
por terceiros devidamente autorizados por ele.

As marcas esportivas. se é que podemos
denominar assim os sinais distintivos utiliza
dos como marca pelas entidades esportivas,
devem. ainda. obedecer a outro requisito: o da
novidade. Em outras palavras, não deverão ter
sido registradas anteriormente para distinguir
prod~tos. mercadorias ou serviços classifica
dos no mesmo ramo de atividade do titular da
marca que se pretende registrar. Assim, um re
gistro anterior implicaria na perda da novidade,
requisito essencial exigido pelo artigo 64 do
Código. A ycrificação dc tal requisito dá-se
mediante uma pesquisa de anterioridades, para
saber se o sinal distintivo possui ou não regis
tro anterior.6 E isto porque duas marcas idênti
cas poderiam gerar confusão no espírito do
consumidor7 na medida em que este poderia fa
cilmente ser induzido a erro imaginando tratar
se de produtos com a mesma origem e fabrica
dos pelo mesmo produtor. quando na realidade
não o seriam.

Em definitivo. para que otitular do sinal dis
tintivo possa beneficiar-se das prerrogativas
concedidas pela Lei n." 5.772171. mister se faz
que o sinal não tenha sido registrado anterior
mente.

No entanto. constuma-se dizer que o con
ceito de novidade. em matéria de marcas, não
deve ser entendido da mesma maneira que em
matéria de patentes de invenção, onde a novi
dade tem caráter absoluto.8

Em termos de marcas. a novidade deve ser
apenas relativa9

. Isto significa que se o sinal
distintivo. o qual se pretende registrar como
marca. já tiver sido empregado por terceiros para

6 De confonnidadc com o capllt do artigo 79 do
Código da Propriedade Industrial. o pedido de regis
tro de uma marca será objeto de um exame para veri
ficar-se. dentre outras coisas. se a marca para o qual
pretende-se obter não possui anterioridades e não im
plica em colidência com outras marcas já registradas.

7 Sobre a questão das marcas e da prot<:ção ao
consumidor. ver o excelente artigo do Dr. JOSE CAR
LOS TINOCO SOARES: "Os direitos de proprie
dade industrial como instmmento para a defesa do
consumidor". RT 549:16.

8 FRANÇON A. COllrs de Propriété Utléraire
Artistiqlle et lnd/lstrielle, Ed. LeCours de Droit. 1990,
p.98.

9GAMA CERQUEIRA. Tratado. p. 865; TI
NOCO SOARES. Comentários. p. 165.

distinguir algo produzido num ramo de ativida
des diferente daquele correspondente à classe
onde se pretenda registrar a marca, os titulares
do registro anterior não poderão se opor ao
novo registro: desde que este registro não seja
na classe correspondente ao primeiro. Tudo isso
em razão do princípioda especialidade que prevê
que uma marca será protegida somente em rela
ção ao produto. mercadoria ou serviço corres
pondente à atividade ou negócio de seu titular.

Entretanto. exceção é fcita às marcas notó
rias. compreendendo-se estas como as marcas
conhecidas do grande público e cuja propaga
ção atinge um grande número de pessoas lO

• De
acordo com o artigo 67 do Código da Proprie
dade IndustriaL estas marcas serão protegidas
em todo e qualquer ramo de atividade ou negó
cio, mesmo naqueles para os quais não possu
am registro l

'. AfinaL o que se procura evitar
com isso é que pessoas inescrupulosas se apro
veitem da notoriedadc de detcrminadas marcas
registrando-as para explorá-Ias em outros seto
res de atividades. beneficiando-se então da
ampla difusão e do grande renome destes si
nais distintivos junto ao público. Estes parasi
tas estariam "pegando carona" na fama e noto
riedade de outrem. conquistados não sem mui
to esforço e vultosos investimentos12

•

IODOUGLAS GABRIEL DOMINGUES ensi
na que uma marca deve ser considerada notória quan
do a mesma tiver sido "de tal modo divulgada e co
nhecida que permita ao consumidor identificá-Ia e
distingui-Ia das demais marcas do mercado. indepen
dentemente de seu grau de instrução. A par disso. a
marca notória é conhecida em todo o território nacio
nal sem distinção de nível sócio-econômico dos habi
tantes. exerce um grande poder de atração sobre os
consumidores e desfruta de elevado conceito no mer
cado pela qualidade excepcional dos produtos ou
serviços que identitica e assinala" (A farca.f e Expres
sões de Propa[{anda. Ed. Forense. Rio de Janeiro.
1984. pp. 95 e 96).

11 No Brasil. para efeitos de proteção especial. as
marcas notórias devem ser objeto de uma declaração
de notoriedade junto ao I.N.P.L na forma do Ato
Nonnativo n.O 7 '002. de 18 de novembro de 1980. Já
em outros países. tais como a França. os titulares de
marcas notórias gozam de proteção independente
mente de registro. proteção esta baseada não nas re
gras do direito de marcas. mas naquelas referentes a
concorrência desleal (CIIAVANNE. Albert. 13URST.
Jean-Jacques. Le droit de la propriété indllstrielle.
Précis Dalloz. 3é ed.. 1990. p. 617).

12 Aliás. a utilização indevida de uma marca notó
ria constitui agravante dos crimes previstos no artigo
175 do Decreto-Lei n." 7.903, de 27.8.45.
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À vista do exposto. é de se observar que os
sinais distintivos pertencentes aos clubes es
portivos não só se enquadram no conceitojurí
dico de marca. mas também preechem perfeita
mente as características de uma marca notória.
Isto porquc todo e qualquer cidadão brasileiro
podcria idcntificar o logotipo. oemblema ou sím
bolo das principais entidades esportivas naci
onais. sobretudo aquelas cujas equipes de fu
tcbol participam dos campeonatos regionais e
do campeonato brnsileiro. Estes sinais distinti
vos são conhecidos do grande público. poden
do ser amplamente identificados pelo consumi
dor cm geral.

Para que os clubes esportivos possam go
zar dos bencficios inercntes ao universo da pro
priedade industrial. d.:1 qual a marca é parte inte
grante. mister se faz que os sinais distintivos
utili7.ados pelos clubes tcnham sido devidamen
te registrados no órgão competente. Em outras
palavras. tratando-se de marcas de fábrica. de
comércio ou de serviço. os legítimos titulares
dos direitos sobre os sinais distintivos devem
registrá-los como marca no Instituto Nacional
da Propricd.:1de Industrial. para que o seu titular
possa lançar mão de remédios legais eficazes
no combatc à pirataria em matéria de marcas.
Estes paliativos. de natureza civil ou criminal.
encontram-se inseridos no atual Código da Pro
priedade Industrial.

Observe-se que os símbolos dos clubes re
presentam verdadciras marcas no sentido téc
nico da palavra. Toda\'ia. forçoso é verificar.
malgrado o direito erga omnev, que também en
volve as marcas esportivas. se. uma vez devi
damente registradas. não haveria possibilidade
de que as mesmas pudessem ser livremente ex
ploradas por terceiros sem a autorização do
seu titular.

.Dentro deste contexto. é bom salicntar que
mll1tos clubes esportivos facilitam bastante a
atuação de terceiros de má-fé. Estas agremia
çõcs não têm tido o cuidado necessário. Permi
tem. tacitamente. quc os seus sinais distintivos
scjam copiados e utilizados por terceiros sem a
sua autorização.

O problema é mais grave para aqueles clu
bes esportivos que. até os dias de hoje. não
atentaram ainda para o fato de que seria neces
s.:'Írio rcgistrar as suas marcas. Daí caberia a se
guinte pergunta: por falta de rcgistro. os sinais
distintivos dos clubes esportivos estariam eles
em domínio público? Estariam eles sujeitos a
screm explorados por todos. sem a necessida-

de de se versar qualquer contraprestação por
isto?

Na verdadc. a queda em domínio das marcas
esportivas não seria somente o fato da falta do
registro. mas também da caducidade do mesmo.

.Em primeiro lugar. as marcas esportivas po
denam. em princípio. cair em domínio se os con
testadores dos direitos do clubes conseguis
sem provarjudicialmente que estes últimos não
exploram suas marcas. nem pessoalmente. nem
por intcfl!lédio de. tcrceiros. E isto por um perío
do supenor a dOIS anos consecutivosl3

• Neste
caso. o direito sobrc a marca é considerado ca
duco em razão da mesma não tcr sido cxplorada
durante um certo lapso de tempol4. Não obs
tante a força deste argumento tirado da legisla
ção. o mesmo não oferece a menor resistência
face a argumentos tirados dos fatos. Isto por
que não se pode afirmar que as marcas dos clu
bes esportivos não são exploradas. Os aconte
cimentos cotidianos do mundo esportivo de
monstram o contrário. Estes sinais distintivos
encontram-se estampados nas camisas dos atle
tas. nos papéis timbrados das agremiaçõcs. nas
vitrinas de lojas de artigos esportivos. na tele
visão. nas revistas esportivas. Enfim. a explora
ção é notória. e as entidades esportivas não
teriam nenhuma dificuldade em comprová-la.
Portanto fica afastada. na hipótese das marcas
pertencentes ao domínio esportivo. a caduci
dade por falta de exploração.

Em segundo lugar. nos resta examinar se os
ar~m~ntos daqueles que se insurgem contra
os dIreItos dos clubes esportivos não surtiriam
algum efeito no caso de inexistência. ou da não
renovação do registro da marca utilizada pelo
c1ubel'. Uma resposta inadvertida diria que.

Jj o C.1'.1. estabelece. em seu artigo 94. que. "sal
vo motivo de força maior. caducará o registro. ex
oficio ou mediante requerimento dc qualquer interes
sado. quando o seu uso não tiver sido iniciado no
Brasil dentro de 2 (dois) anos contados da concess1lo
do ~egistro. ou se lor interrompido. por mais de 2
(dOIS) anos consecutivos".

14 Mais dctalhes sohre a questão da caducidade
do registro de marcas. Cf.: SOARES. José Carlos
Tinoco. Caducidade do Registro de A[arca. Ed. RT.
São Paulo. 1984. p. 95.

. I' É bom lemhrar que o registro é ohrigatório para
efeitos de proteção via ação em contrafàção. Conso
ante o artigo 85 do C.P.L o registro da marca pode
ser renovável a cada decênio. indefinidamente. As
sim. a possihilidade de renovações ilimitadas confere
ao titular da marca um direito de caráter perpétuo.
hem mais vantaJoso do que aquele atrihuído em ra-
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neste caso, a exploração da marca cairia em do
mínio público, podendo ser explorada por qual
quer pessoa.

Mas, na realidade. a resposta é taxativamen
te negativa. E por uma razão muito simples: é
que os sinais distintivos dos clubes esporti
vos. mesmo que não registrados, podem bene
ficiar-se de amparo legal'6consubstanciado nas
regras referentes a repressão à concorrência
desleal. Estas sancionam. dentre outros ilícitos
civis. aqueles referentes ao desvio fraudulento
de clientela, aproveitamento ilícito da notorie
dade e do trabalho alheios. etc. E esta modali
dade de proteção não exige um registro prévio.
AfinaL ela baseia-se não no direito marcário,
mas em disposição relativa à responsabilidade
civil extracontratual inserida no artigo 159 do
Código Ci\il.

Não obstante, a recém-aprovada Lei n.o
8.672/93 isentou as entidades esportivas, no
tocante às suas marcas, de toda e qualquer for
malidade. inclusive de registro prévio.

B. Tutela atrm'és da Lei n. o 8.672193, que
institui normas gerais sobre desportos

A Lei 0.°8.672/93, oriunda do chamado"Pro
jeto Zico", institui normas gerais sobre despor
tos e dá outras providências!". Possui onze ca
pítulos e setenta e um artigos. alguns dos quais
consagrados aos sinais distintivos utilizados
pelas entidadcs esportivas.

O artigo 55 deste recém-eriado diploma le
gal vem ao encontro dos interesses dos clubes
esportivos ao dcterminar que a "denominação

zão da descoberta de um invento industrial. Afinal,
neste último caso. o inventor tem. sobre a sua inven
ção. um direito exclusivo de exploração durante quinze
anos, insuscetíveis de prorrogação. Portanto. o direi
to sobre as marcas tem. ao contrário daquele sobre as
invençõcs. um caráter perpétuo.

I~ Não há dúvida alguma quanto á possibilidade
de proteger-se uma marca sem registro. A doutrina
mais abalizada manifesta-se neste sentido: SILVEI
RA. Newton. Cllrso de Propriedade Indllstrial. 2'
ed .. Ed. RI. São Paulo. 1987. p. 36: DOUGLAS
GABRIEL DOMINGUES. Marcas e Expressões de
Propa[{anda. Ed. Forense. Rio de Janeiro, 1984. p.
94: R1TTAR. Carlos A., "Imitação de marca e con
corrência desleal", Tlltela dos direitos da personali
dade e dos Direitos.-1l1torais nas Atividades F:mpre
sarias, Ed. RT. São Paulo. 1993. p. 113: NORO
NHA. Edgar Magalhães. "Concorrência Desleal e re
gistro de marca de indústria e comércio". RT 4481287.

17 Lei n. 0 67:!. de 6 dejulho de 1993. publicado no
DOU. seção L de 7 de julho de 1993, pp. 9379 à
9383.

e os símbolos pertencentes a entidades espor
tivas são de propriedade exclusiva dessas enti
dades. contando com proteção válida por todo
o território nacional. por tempo indeterminado,
sem necessidade de rcgistro ou averbação no
órgão competente".

A proteção de que trata o artigo 55 da men
cionada lei, ao contrário do que preceitua o
Código da Propriedade IndustriaL tem caráter
indeterminado. dispensando-se o preenchimen
to de qualquer formalidade para a perpetuação
da referida proteção.

Assim. poder-se-ia argumentar que a referi
da disposição legal não trata com isonomia as
várias pessoas juridicas zelosas por suas de
nominações ou sinais distintivos. Até agora, a
proteção de sinais enquanto marcas de indús
tria, de comércio ou de serviço exigia registro
no órgão competente, sendo tal proteção ou
torgada por um prazo de dez anos. renovável
por igual periodo. indefinidamente. Agora. com
o advento da Lei n." 8.672/93. as pessoasjuridi
cas mencionadas no artigo 55 deste diploma
legal não necessitam registrar seus sinais dis
tintivos para que os mesmos gozem de prote
ção a título de marca. o que significa que elas
desfrutam de tratamento diferenciado dado pela
mencionada lei, em detrimento de outras pes
soas jurídicas que não se dedicam a atividades
esportivas. As marcas destas empresas conti
nuam submetidas às exigências e formalidades
do Código da Propriedade Industrial.

O parágrafo único do artigo 55 proclama que
"a garantia legal outorgada às entidades referi
das neste artigo permite-lhes o uso comercial
de suas denominação e de seus símbolos". Em
outras palavras, é garantido às entidades es
portivas. não só proteção de seus sinais e de
nominações contra utilização não autorizada,
como também a possibílidade de exploração
comercial dos mesmos. Assim, duas seriam as
prerrogativas das entid.1des titulares de marcas
desportivas: a primeira de se voltar contra toda
e qualquer utilização indevidal8 dos sinais dis
tintivos e. a segunda. de utilizá-las comercial
mente seja em companhas publicitárias, seja por
meio de terceiros devidamente autorinldos pelo
titular da marca. mediante a lavratura de contra
tos de cessão ou. apenas. de licença de uso.

Não obstante a promulgação desta lei. en-

1.8 A utilização indevida abrange tanto a utiliza
ção não autorizada quanto a utilização que. embora
autorizada. sendo feita nos moldes do que tiver sido
estipulado no contrato de licença de uso de marca.

l3rcDíllc c. 31 n!! 124 out./doz:. 1994



tendemos que o artigo 55 foi inteiramente des
necessário e redundante. posto que. conforme
já tivemos a oportunidade de demonstrar, os
logotipos. emblemas, símbolos e sinais distinti
vos pertencentes às entidades desportivas já
encontravam amparo sob o manto do Código
da Propriedade Industrial e das normas desti
nadas ao combate à concorrência desleal.

A bem da verdade, o artigo 55 da Lei n.o
8.672 representa, como em outros exemplos re
centeslQ

, mera redundância, pois vem proteger
o que já estava protegido, versar sobre algo
que já possuía tutelar legal. O problema é que,
mais uma vez, ao invés de observar-se atenta
mente o que dispõe o direito positivo vigente e
a jurisprudência dominante, procurou-se criar
mais um dispositivo de lei que veio juntar-se a
tantos outros existentes2o •

Aúnica inovação da Lei n.o 8.672/93 no que
diz respeito às marcas esportivas está em que,
no seu artigo 45, inciso m, fixa o percentual a
ser pago pela utili7.ação, em testes da Loteria
Esportiva Federal, dos sinais distintivos per
tencentes às entidades esportivas. Nestes ca
sos. dispõe o preceito legal mencionado. que o
montante a ser versado ao clube será de dez por
cento da arrecadação obtida em cada teste2 l

.

3. A tutela dos sinais distintivospertencen
tes aos clubes esportivos estrangeiros

É certo que os símbolos e emblemas de pro
priedade dos clubes esportivos estrangeiros
também g07.am. em caso de sua utilização inde-

19 A Lei n.o 8.648. de 20 de abril de 1993, acres
centando um parágrafo Ílnico ao artigo 399 do Códi
go Civil. veio, não sem muito estardalhaço. estipular
que caberá aos filhos maiores e capazes do dever de
amparar os pais idosos que ficarem sem condições
de prover seu próprio sustento. Entretanto esta obri
gação já estava prevista no caplll do mesmo artigo 399.
Enfim. bastaria uma simples leitura do referido dispo
sitivo legal para que se chegasse à mesma conclusão.

20 É um exemplo claro do que chamamos de hi
pertrofia legislativa ou. ainda. de excesso de regula
mentação. que teria por principal conseqüência o
condão de tolher sensivelmente a liberdade dos indi
víduos. Cf.: RIPERT. Georges, "Le déclin du droit.
Études sur la législation contemporaine", Paris,
LGDJ.1949.

21 "Art. 45. A arrecadação obtida em cada teste da
Loteria Esportiva Federal terá a seguinte destinação:

m- dez por cento para pagamento. em parcelas
iguais. às entidade~ de prática desportiva. constan
tes do teste. pelo uso de suas denominações ou sím
bolos;"
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vida em território nacional. de uma proteção
estabelecida nas leis relativas à propriedade
intelectual.

Os sinais distintivos utilizados por clubes
estrangeiros, muito embora possam, em territó
rio nacional, não ser tão conhecidos do grande
público. podem desfrutar do mesmo nível de
proteção que aqueles pertencentes às entida
des nacionais. No entanto, para beneficiar-se
desta tutela legal. as entidades esportivas po
dem proceder de duas maneiras: registrarem os
seus sinais distintivos ou como marcas nacio
nais ou então como marcas estrangeiras.

A. Proteção na qualidade de marca nacio
nal

Os clubes estrangeiros poderão registrar, no
Brasil. as suas marcas ao mesmo título que uma
marca nacional. Amarca. embora pertencente a
uma entidade estrangeira, terá ostatus de mar
ca nacional. Mas. neste caso. a entidade espor
tiva, futura titular do registro. deverá compro
var a sua existência legal no país de origem22 •

Deverá comprovar também que a marca objeto
de pedido de registro se relaciona com a sua
atividade profissional efetivamente exercida no
país de origem. conforme o disposto no artigo
69 do c.P.I. 23. Evidentemente, neste caso, a ati
vidade profissional do requerente deverá estar
necessariamente ligada à prática de desporto.

Assim, para que sejam registrados como
marcas brasileiras, os sinais distintivos perten
centes aos clubes estrangeiros deverão sub
meter-se às mesmas condições de nascimento,
vida e morte impostas pelo Código da Proprie
dade Industrial às marcas eventualmente regis
tradas pelos clubes nacionais.

Mas não é só. De acordo com o artigo 116

22 Esta comprovação pode dar-se mediante a en
trega, no [NP!' de comprovante que ateste que a
pessoa jurídica está devidamente registrada junto a
repartição competente no exterior. Ou. ainda. medi
ante a apresentação. junto ao INPI. de uma declara
ção escrita - "al1idavit'· - . equivalente à nossa decla
ração juramentada. onde deverá constar que a empre
sa estrangeira tem existência real e atua no mesmo
setor de atividade para o qual se pede o registro da
marca.

23 O Código da Propriedade Industrial estipula,
em seu artigo 69. que "a marca requerida por pessoa
domiciliada no exterior poderá ser registrada como
brasileira. nos termos e para os efeitos deste Código,
desde que o titular prove que se relaciona com sua
atividade industrial. comercial ou profissional. efeti
va e licitamente exercida no país de origem.
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do Código. o clube esportivo estrangeiro deve
rá nomear. a partir do depósito do registro da
marca. e manter. durante todo o decênio. um
mand1tário com domicílio no País para que possa
representá-I024

•

Ou ainda. os clubes esportivos poderão. ao
invés de optarem pelo registro como marca na
cionaL registrarem os seus sinais distintivos
enquanto marcas estrangeiras.

B. Tutela enquanto marcas estrangeiras
Os clubes esportivos estrangeiros desejo

sos de verem suas marcas registradas aqui no
Brasil poderão requerer o registro. desde que o
pedido seja feito dentro do prazo de seis me
ses. contados da data do primeiro registro efe
tuado no exterior. Outra condição é que o re
querente faça. no pedido de registro. men
ção expressa do direito de prioridade unio
nista25

• direito este que deverá ser devida
mente comprovad026

•

24 Esta representação deverá ser tanto para efei
tos administrativos, junto ao INPI. quaryto para re
ceber citação em processo judicial. JOSE CARLOS
TINOCO SOARES explica a razão de tal obrigatorie
dade: "Acontece, porém. que as empresas estrangei
ras. cujo domicílio é fora do território nacional. não
podiam ser acionadas judicialmente em razito de não
possuírem procurador hábil com poderes para rece
ber citações. Nestas condições inúmeras ações foram
iniciadas. mas não tiveram o seu seguimento em vir
tude dos procuradores administrativos não terem
quaisquer poderes para tomar conhecimento das ações
e contestá-Ias. Visando sanar completamente esta ir
regularidade. resolveu então o legislador consignar na
lei vigénte a obrigatoriedade de. em todas as procura
ções do estrangeiro. conter os poderes de represen
tação e recebimento de citações judiciais relativas à
Propriedade Industrial" (Comentários ao Código da
Propriedade [ndl/strial, Ed. Resenha Tributária. São
Paulo, 1981, p. 188).

25 Conforme estabelece o artigo 4.° da Convenção
da União dc Paris para a Proteção da Propriedade
Industrial. direito de prioridadc unionista é o princí
pio segundo o qual quem tiver feito regularmente o
dcpósito de registro de uma marca em qualqucr dos
países-membros da União g07.ará. para efeito de depó
sito em outros países. de um direito de propriedade de
seis meses caso faça um segundo registro. Este retroa
girá. a data do primeiro. para efeitos de anterioridade.

26 O artigo 68 do Código da Propriedade Indus
trial. em seu parágrafo 1.°, reza que" a reivindicação
de prioridade dcverá ser comprovada mediante do
cumento hábil do país de origem. sempre acompa
nhado de tradução. na íntegra. contendo o número. a
data e a reprodução do pedido ou do registro".

No entanto. se a apresentação dcsta prova não
tiver sido feita concomitantemcnte com o pedido de

Entretanto, esta proteção em território bra
sileiro. na forma do artigo 69 do Código da Pro
priedade Industrial, e de seus parágrafos. está
condicionada a que o clube esportivo estran
geiro tenha sua marca registrada anteriormente
em país que houver ratificado convenção inter
nacional da qual o Brasil fhça parte. E a conven
ção a qual nos referimos é a Convenção da União
de Paris sobre a Proteção da Propriedade In
dustriaL firmada a 20 de março de 1883 e revisa
da em várias ocasiõcs27

.

O BrasiL na qualidade de signatário desta
Convenção desde o seu princípi028• compro
mete-se a proteger. em seu território. as marcas
originariamente registradas em outros países
signatários da Convenção da União de Paris,
consoante o disposto no artigo 6 bis. inciso
)29. do texto d1 Convenção da União de Paris
revisado em Estocolm030

.

registro. o parágrafo 3° do 'mesmo artigo 68 concede
um prazo de cento e oitcnta dias a partir do depósito
para que esta documentação seja juntada ao proces
so. sob pena de desconsideração do pedido de prio
ridade unionista.

27 O texto original da Convenção foi modificado
por ocasião das conferências diplomáticas realizadas
em Bruxelas. a 14 de dezembro de 1900. em Wa
shington. a 1 de junho de 1911. em Haia, a 6 de
novembro de 1925. em Londres, a 1 de junho de
1934. em Lisboa. a 31 de outubro de 1958. e final
mente em Estocolmo. a 14 de julho de 1967.

28 Além do Brasil. são signatários de primeira
ordem a Bélgica. Espanha. França. Guatemala. Ho
landa. IUllia. Portugal. São Salvador, Suécia e Suíça.
As disposições convencionais passaram a fazer par
te integrante do direito interno brasileiro pelo Decre
to n.O 9.:233. dc 18 dc junho dc 1884.

19 "Os países da União comprometem-se a recu
ar ou invalidar o registro. quer administrativamente.
se a lei do país o permitir. quer a pedido do interes
sado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de
comércio que constitua reprodução. imitação ou tra
dução. suscetívcis de estabelecer confusão. de uma
marca que a autoridade competente do país do regis
tro ou do uso considere que nele é notoriamente co
nhecida como sendo já marca de uma pessoa ampara
da pela presentc Convenção. e utili7.ada para produ
tos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quan
do a parte essencial da marca constitui reprodução
de marca notoriamente conhecida ou imitação susce
tível de estabelecer confusão como esta".

30 Os artigos 1 a 1:2 e 18. alínea 1. da Convenção
da União. de acordo com a revisão operada em Esto
colmo em 1967. passaram a fazer parte integrante do
direito interno brasilciro após a promulgação do De
creto n.o 635. de 11 de agosto de 1992. que tomou
sem efeito as reservas feitas a esta parte do texto da
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Assim. as marcas pertencentes aos clubes
esportivos estrangeiros, desde que registradas
anteriormente num país signatário da Conven
ção da União de Paris. e que o seu registro no
Brasil tenha sido feito consoante o artigo 68 do
Código da Propriedade Industrial, estão sujei
tas "às leis brasileiras. sendo. para todos os
efeitos. equiparadas às marcas nacionais"31. E,
em relação ao registro aqui efetuado. aplicar
se-ão as disposiçõcs da lei brasileira, quanto a
duraçfto da proteção. renovação do registro, mo
tivos que ensejam a caducidade e a nulidadel2

•

4. Os símholos das entidades esportivas
supranacionais

Em matéria dejogos olímpicos. também exis
tem logotipos. símbolos. emblemas e outros si
nais distintivos. os quais se constituem em ver
dadeiras marcas registradas do esporte olímpi
co em todo o mundo. Estes elementos distinti
vos. de natureza imaterial. gozam de proteção
consagrada tanto na Carta Olímpica, quanto no
Código da Propriedade Industrial. como tam
bém na Convençi'io da União de Paris para a
Proteção dos Direitos de Propriedade Indus
trial.

O Comitê Olímpico InternacionaP3, entida
de supranacional conhecida pela sigla C.0.1., é
uma associação de direito internacional com
plena personalidade juridica34 .

Responsável pelo cumprimento dos princí
pios inseridos na Carta Olímpica. o Comitê Olím
pico Internacional tem capacidade para estar
em juízo na defesa de seus bens. materiais ou
imateriais.

Como bens imateriais de propriedade do
Comitê Olímpico Internacional. o artigo 6 da
Carta Olímpica destaca a bandeira. a divisa. a
flâmula e oemblema ou símbolo 0Iímpico3~. No

convenção revisada. Cf: Decreto n.o 1.263, de 19 de
outubro de 1994.

31 CERQUETRA. João da Gama. Tratado da Pro
priedade Indllstrial, v. 2. 2a.ed., Ed. RT, São Paulo,
1982. p.1337.

32 Idem. p.1337

33 O C.OJ. foi criado por um congresso realiza
do a 23 de junho de 1894 na cidade de Paris. por
iniciativa do' aristocrata francês Barão Pierre de Cou
bertin.

34 Artigo lI. alínea 2. Carta Olímpica.

3~ Para maiores ddalhes a respeito da proteção
do simbolo olímpico. Cf.: SCROEDER. Jurgen. Sym
bolik der Oilmpiscllen Bell'egllng - Gnmdlagen IInd
AfoglicllkeiÍen Sc/lllfzes. tese de doutoramento. Uni
versidade de Mainz. 1976.

que diz respeito ao símbolo 01ímpic036, que re
presente uma verdadeira marca registrada para
o Comitê Olímpico Internacional. é vedada a
quem quer que seja a sua utiIi7.ação. Exceto com
autorização do Comitê 01ímpic037, que é seu
proprietário exclusivo.

Entretanto, os Comitês Nacionais Olímpicos
podem utilizar os anéis olímpicos na criação de
seus próprios emblemas. mas com uma condi
ção: os anéis olímpicos devem estar acompa
nhados de outro elemento distintivo.

Evidentemente. a proteção a ser obtida pe
los Comitês Nacionais Olímpicos, com relação
aos seus próprios símbolos, não é oponível ao
Comitê Olímpico InternacionaPSque. excepcio
nalmente nestes casos. permite a utili7.ação dos
anéis olímpicos apenas a título de liberalidade.

Já o Comitê Nacional Olímpico que tenha a
intenção de utiIi7.ar. diretamente ou por intermé
dio de um terceiro perfeitamente autori7.ado, a
sua marca para fins comerciais. também respei
te a Carta Olímpica e os textos de aplicação do
Comitê Olímpico Internacional.

Quanto ao direito interno. entendemos que
a proibição de reproduzir-se o símbolo olímpi
co. sem autorização do Comitê Olímpico Inter
nacional ou de qualquer licenciado cujo con
trato de licença preveja a possibilidade de sub
licenças. decorre não só do espírito. mas tam
bémda própria letra da Lei n.o 5.77ln3.

O Código da Propriedade Industrial. em seu
artigo 65. n.o L estabelece que não serão regis
trados como marca emblema e distintivos ofici
ais. "nacionais. estrangeiros ou internacionais.
bem como a respectiva designação. figura ou
imitação".

O mesmo diploma legal. ainda em seu artigo
65. mas desta vez no inciso n.o 3. proíbe o regis
tro como marca de qualquer expressão, figura
ou desenho que atentem contra idéia e senti
mento digno de respeito e veneração. Ora. nes
te caso poderíamos perfeitamente enquadrar o
ideal 0Iímpic03". mais conhecido como olimpis-

36 O símbolo olímpico é formado por cinco anéis
coloridos distintamente. cada cor representando um
dos cinco continentes.

37 No entanto. a utilização do emblema olímpico
para fins de propaganda de bebidas e de fumo é estri
tamente proibida.

38 Artigos 6 e S3 da Carta Olímpica.

39 Não obstante a Carta Olímpica não definir o
que venha a ser ideal olímpico. movimento olímpico.
o seu artigo I" prescreve que a finalidade deste movi
mento é de promover o desenvolvimento das quali-
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, o qual se constitui. sem sombra de dúvi

das, numa idéia ou sentimento digno de respei
to e admiração.

Sem embargo e a exemplo do que está pre
visto na legislação francesa41

, a Lei n.o 8.672/93,
em seu artigo 56. também contém proibição
expressa quanto à reprodução do símbolo
olímpico42

•

No que diz respeito aos Tratados e Con
venções internacionais. a Convenção da União
de Paris prcvê em seu artigo 6 ter. inciso I, le
tras a e h43

• que os paíscs-membros da União
têm a obrigação de recusar o registro e impedir
o uso de armas. bandeiras e outros emblemas,
siglas ou denominações de organismos inter-

dades fisicas e morais da juventude. assim como edu
cá-Ia para a prática esportiva fazendo com que ela
conheça os princípios olímpicos a fim de conviver
com atletas do mundo inteiro por ocasião dos Jogos
Olímpicos.

40 Segundo o projeto de revisão da Carta Olímpi
ca. o olimpismo se define como "IIne p"i/osop"ie
glohale de la vie. exaltllllt et comhillamen IIn e/l.vem
Me éqlli/ihré, les qllalil<:'v dll corps, de la volonté et de
l'esprit ..... i/"se vellt créatellr d 'Im,vtyle de viefondé
S/Ir la loie de I'e.ffort, la valellr édllcative dll bon
exemple et le respect des prillcipes ét"iqlles fOllda
mentallx IIniversels. Ila pOlir hllt de mettre partol" le
sport ali sen'ice dll développement harmonieux de
1'/lOmme, en vlle de /'édificatioll d 'IIne sociétépacifi
que, sOllcieuse de présen'er la dignité hllmaine... ..

41 Uma lei datada de 29 de outubro de 1975 pro
íbe expressamente a utilização comercial dos cinco
anéis olímpicos.

42 "Art. 5ó. São vedados o registro e o uso. para
fins comerciais. como marca ou emblema. de qual
quer sinal que consista no símbolo olímpico ou que o
contenha. exceto mediante prévia autorização do
Comitê Olímpico Brasileiro"

43 "Artigo 6° tcr. 1: a) Os países da União acor
dam em recusar ou invalidar o registro e em impedir,
através de mcdidas adequadas. o uso. sem autoriza
ção das autoridades competentes. quer como marcas
de Iãbrica ou dc comércio. quer como elementos des
sas marcas. de armas. bandciras e outros emblemas
de Estado dos países da União. sinais e timbres ofici
ais de fiscalização e de garantia por eles adotados. hem
como qualquer imitllção do ponto de vista heráldico.

b) As disposições do subparágrafo a) acima apli
cam-se igualmente às armas. bandeiras e outros em
blemas. siglas ou denominaçõcs de organismos inter
nacionais intergovemamentais de que um ou vários
países da União sejam membros. com exceção de
armas. bandeiras e outros emblemas. siglas ou deno
minações que já tenham sido objeto de acordos inter
nacionais. vigentes. destinados a assegurar a sua pro
teção."
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nacionais intergovernamentais de que um ou
vários dos Estados da União sejam membros.

Desta forma, sendo oBrasil membro da Con
venção da União de Paris para a Proteção da
Propriedade Industrial. e considerando-se que
o símbolo olímpico é um emblema pertencente
ao Comitê Olímpico Internacional. organismo
intergovernamental cujos países-membros, ou
alguns deles. fazem parte da Convenção da
União de Paris. torna-se fácil concluir pela proi
bição da reprodução do símbolo olímpico em
território nacion.11.

Por último. há que se ressaltar ainda a exis
tência do Tratado de Nairobi para a Proteção
do Símbolo Olímpico44

•

O referido tratado. firmado na capital do
Quênia em 26 de setembro de 1981. foi, até os
nossos dias. ratificado por trinta e cinco paí
ses45 entre os quais se inclui o Brasil46

,

Qualquer Estado-membro da Organização
das Nações Unidas. ou de quaisquer de seus
organismos ou agências especializadas47

, pode
tomar-se parte do TraÚldo de Nairpbi mediante
a assinatura do agente competcnte seguida do
depósito do instrumento dc adcSc1048

•

Pelo referido tratado. todo e qualquer Esta
do que dcle faça parte tem a obrigação "de re
cusar ou invalidar o rcgistro como marca e de

44 Para maiores detalhes sobre este tratado. con
sultar: R.I.P.I,A.• 1982. p. 5L STRASCHNOV. La
Proprieté llldllstriel/e. Géneve. 1981, p. 284.

4~ O Tratado de Nairobi para a Proteção do Sím
bolo Olímpico lbi ratificado pelos seguintes países:
Argélia. em 16.8.84: Argentina. em 10.1.86: Barba
dos. em 28.2.86: Rélarus. em 25.12.91: Bolívia. em
11.8.85: Bulgária. em 6.5.84: Chile. em 14.12.83;
Congo. em 83.83: Cuba, em 21.10.84; Egito. em
1.\0.82: EI Salvador, em 14.10.84: Etiópia, em
25.9.82: Grécia. em 29.8.83: Guatemala. em 21.2.83;
Guiné Equatorial. em 25.7.82: India, em 19.10.83:
Itália. em 25.1085: Jamaica. em 173.84: Kenya. em
25.9.82: Marrocos. em 11.11.93: México. em 16.5.85:
Oman. em 263.86: Quatar. em 23.7.83: Rússia. em
25.12.91: São Marino. em 18.3.86: Senegal, em
06.8.84: Sri-Lanka. em 19.2.84: Síria. em 13.4.84;
Togo. em 8.12.83: Túnisia. em 21.5.83: Uruguai. em
16.4.84

46 O instrumcnto de ratificação do Tratado de
Nairobi foi depositado em Genebra em 10.8.84, sen
do que a sua promulgação deu-se pelo Decreto n.o
90.129. dc 30.8.1984.

47 Por exemplo a Organização Mundial da Pro
priedade intelectual. ou ainda a Convenção da União
de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.

48 Cf: Tratado. artigo 5°.. n. os. 1.2 e 3.
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proibir. por meio de medidas adequadas. o uso,
como marca ou outro emblema com finalidades
comerciais. de qualquer sinal que consista no
símbolo olímpico ou que o contenha. tal corno
definido nos Estatutos do Comitê Olímpico In
ternacional. exceto por meio de autori7.ação do
Comitê Olímpico lntemacional"49.

De acordo com o disposto no artigo 2.° do
Tratado. estão isentos das obrigações cons
tantes do artigo l.0 os Estados cujas marcas,
que consista no símbolo olímpico ou que ocon
tenham. tiverem sido registradas naquele Esta
do antes da entrncL1 em vigor. neste mesmo país,
do mencionado instmmento.

Também estão isentos das obrigações a que
alude oartigo 1.° os Est1dos que tenham permi
tido. em seu território. o "uso contínuo. com
finnlidades comerciais. de qualquer marca ou
outro emblema que consista no símbolo olímpi
co 011 qlle ocontenha. nnquelc Estado, porqual
quer pessoa ou empresa que. de acordo com a
legislação. tenha iniciado esse uso naquele Es
tado antes da entrada em vigor do presente Tra
tado em relação àquele Estado...".

Igualmente. procurou-se salvaguardar odi
reito dn informação. pois "nenhum Estado-par
te do presente Tratado ficará obrigado a proibir
o uso de símbolo olímpico quando esse símbo-

49 Idem. art. I".

lo for usado por meios de comunicação de mas
sa com a finalidade de dar informações sobre o
movimento olímpico ou suas atividades"50.

Diante do que foi visto a propósito do Tra
t.ado de Nnirobi. fica claro que o símbolo olímpi
co. enquanto propriedade do C.O.I., tem a sua
proteção assegurada não só em ra7110 das con
vençõcs internacionais relativas à propriedade
intelectual. mas também por força de instrumen
to internacional que lhe é específico.

5. Conclusão
Diante do que foi exposto. denota-se facil

mente que os sinais distintivos utilizados pelas
entidades esportivasjá encontravam amparo no
Código da Propriedade Industrial e nas dispo
sições referentes à repressi'ío da concorrência
desleal. mesmo antes do advento da Lei n.o
8.672/93. O mesmo raciocínio vale tanto para as
marcas de clubes esportivos nacionais. como
para as agremiações estrangeiras ou ainda para
as entidades supranacionais.

Portanto. denota-se o quanto foi desneces
sária a inserção, na Lei n.o 8.672/93. de normas
específicas destinadas a proteger tais sinais dis
tintivos. Aliás. leis não faltam em nosso país.
Bastaria. simplesmente. que fossem aplicadas
as que já existem.

50 Ibidem. art. ,:\".
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