abpl.empauta.com

Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasilia, 27 de outubro de 2020 as 07h28
Sele¢do de Noticias



abpi.empauta.com

Consultor Juridico | BR

Direitos Autorais | Direito de Imagem
Opinido: A exploracao da imagem dos atletas de futebol . .. ........... ... .. ... .. ... .....

Jota Info | DF

27 de outubro de 2020 | Marco regulatério | INPI

Law and Economics do paragrafo Gnico do art. 40 da Lei de Propriedade Intelectual . .........
LUCIANO BENETTI TIMM



abpi.empauta.com

Brasilia, 26 de outubro de 2020
Consultor Juridico | BR
Direitos Autorais | Direito de Imagem

Opinido: A exploracao da imagem dos atletas de
futebol

OPINIAO

OPINIAO

Por Iran Barbosa D'el-Rei e Iran dos Santos D'el-Rei

O atleta profissional de futebol é aquele contratado
para entrar em campo, vestindo as cores e simbolos
do clube de futebol empregador, buscando sempre
umresultado positivo. O jogador de futebol, como to-
dos os individuos, possui caracteristicas essenciais
da personalidade humana e, devido a aspectos sub-
stanciais da profissdo que exerce, exibe-se para gran-
des publicos.

Dito isso, segundo Soares [1], a contratacdo do jo-
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gador de futebol realiza uma ruptura no direito de
imagem deste, sendo aprimeira em sua imagem pro-
fissional - durante o exercicio da sua profissao, que é
jogar futebol - e a segunda é sua imagem pessoal -
existente em todos os momentos da sua vida, quando
ndo estad cumprindo o seu contrato de trabalho.

Dessa forma, a imagem individual do desportista,
em momentos nédo ligados a pratica do futebol, é par-
te inerente ao seu patriménio, 0 que permitird que o
atleta vincule suaimagem a produtos ou servicos, ca-
so queira. Tal vinculagdo, segundo Soares [2], tor-
nou-se bastante comum bastante comum, visto que
h& mais de 70 anos a imagem dos jogadores de fu-
tebol é utilizada em propagandas, buscando vincular
as caracteristicas do individuo a produtos ou ser-
Vigos.

De acordo com Carvalho, apud Veiga [3]: "Vis-
lumbra-se o carater identificador daimagem por par-
tes e aconsequente necessidade de tutela, naimagem
de diversas celebridades do esporte, desde as pernas
tortas de Mané Garrinha ao sorriso caracteristico dos
Ronaldos"”. Sendo assim, 0 sucesso do esporte no
Brasil e no mundo encorajava o pagamento de quan-
tias invejaveis pela utilizagédo autorizada da imagem
dos atletas para vinculacéo as caracteristicas destes a
determinadas mercadorias.

Por conseguinte, os clubes se transformaram em
grandes agentes econdmicos, devido a quantidade de
capital que ja movimentavam, 0s patrocinios mi-
lionarios e 0s compromissos que ultrapassam a seara
desportiva. Concomitantemente a isso, com a in-
fluéncia das midias sociais e a valorizagdo dos jo-
gadores de futebol, a associacdo da imagem dos
atletas as empresas que patrocinavam o clube se
transformou em uma fonte de renda muito vantajosa
a agremiacéo.

Nesse sentido, com o0 advento da Lei n°® 9.615/98, a
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Lei Pelé [4], os jogadores de futebol, no momento da
assinatura do contrato de trabalho, assinavam tam-
bém um contrato de licenca de uso de imagem. De
acordo com Soares [5], na maioria das vezes, este
"contrato de imagem" - como é popularmente co-
nhecido - , era assinado entre uma pessoa juridica
constituida pelo atleta profissional para essa fi-
nalidade e o clube de futebol empregador.

Consequentemente, o "contrato de imagem" dividia
opinides quanto a sua natureza juridica, pois haviam
juristas que acreditavam que este contrato tinha na-
tureza civil, sem relacdo com o contrato de trabalho,
sendo a Justica Estadual Civil competente para apre-
ciar suas acoes. Enguanto outro grupo de juristas
acreditava que esse pacto era uma forma de "driblar"
encargos fiscais e fraudar o contrato trabalhista, visto
que as remuneragdes recebidas, na verdade, de-
veriam ser refletidas sobre as verbas trabalhistas [6].

Isso porque esse "contrato de imagem" se provava
econdmico aos clubes, desonerando suas folhas de
pagamento, principalmente para aqueles que vies-
sem a atrasar salarios, pois a remuneracdo pro-
veniente deste contrato teria natureza civil; portanto,
a agremiacdo de futebol lancaria as verbas pro-
venientes deste contrato como meras despesas, néo
arcando com os encargos fiscais e obrigaces tra-
balhistas - ou seja, essa remuneracao nédo entraria
para calculo de verbas trabalhistas, como horas ex-
tras, FGTS, 13° salério, férias etc.

Para elucidacdo do que acontecia na pratica tra-
balhista, veja-se este caso judicial entre Criciima Es-
porte Clube e o atleta Ozéia de Paula Maciel:

"ATLETA PROFISSIONAL. LEI N° 9.615/98.
CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO DE
NOME, IMAGEM E VOZ. A desproporcionalidade
entre valores pagos aos atletas como salario e os de-
correntes de contrato de uso de imagem, de som e de
voz configura fraude nos termos do disposto no ar-
tigo 9° da CLT, ndo guardando compasso com o ar-
tigo 87-A da Lei n® 9.615/98, denominada Lei Pelé"
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[71.

Nesta ocasido, 0 recurso da agremiacdo para con-
siderar a natureza civil das verbas pagas a titulo de
direito de imagem foi desprovido, tendo em vista
que ficou demonstrada a desproporcionalidade entre
os valores pagos ao atletacomo salario (cercade R$ 5
mil) e os decorrentes do contrato de uso de imagem,
de som e de voz (cerca de R$ 25 mil e R$ 35 mil).

Além disso, aremuneracao atitulo da obrigacéo civil
sequer dependiada utilizagdo daimagem do autor. O
pagamento era feito de forma habitual, com valores
mensais fixos e, coincidentemente, para 0 mesmo pe-
riodo do contrato desportivo. Por consequéncia, fi-
cou constatada a ocorréncia de fraude ao contrato de
trabalho do atleta, sendo determinada a integracao
das parcelas do "contrato de imagem" no salario do
empregado para obtencdo de seus reflexos nas verbas
trabalhistas.

Outro caso que merece destaque é o do jogador de fu-
tebol mundialmente conhecido Alexandre (Pato) Ro-
drigues da Silva, em que, ap0s ter sido investigado
pelaReceita Federal, descobriu-se que o jogador pac-
tuou, em 2009, negdcios através da sua empresa -
ALGE Promocdes e Eventos LTDA - com o Sport
Club Internacional e aNike do Brasil, registrando co-
mo se fossem da pessoa juridica os rendimentos re-
cebidos pelo jogador a titulo de direito de imagem.

Devido a isso, a fiscalizagcdo entendeu como ilegal o
contrato e lavrou auto de infracdo contra Alexandre
Pato, visto que os valores referentes a licenga de uso
dos direitos de imagem do atleta ndo poderiam ser
atribuidos a pessoa juridica, até porque estariam re-
lacionados a compromissos profissionais per-
sonalissima. Ou seja, 0s negdcios pactuados,
aparentemente, tinham como Unica intencdo afraude
das verbas trabalhistas, para que o jogador e o clube
pagassem menos tributos.

Isso posto, vejam-se os fundamentos da decisao ju-
dicial emitida pelo Conselho Administrativo de Re-

pg.4



abpi.empauta.com

Brasilia, 26 de outubro de 2020
Consultor Juridico | BR
Direitos Autorais | Direito de Imagem

cursos Fiscais (Carf), ipsis litteris:

"NULIDADE DO LANCAMENTO. INO-
CORRENCIA. AUTORIDADE FISCAL DE JU-

RISDICAO DIVERSA DO DOMICILIO
TRIBUTARIO DO CONTRIBUINTE. NU-
LIDADE DO LANCAMENTO.

INOCORRENCIA. SUMULA CARF N° 27. CER-
CEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA.
ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL. DI-
REITO DE USO DE IMAGEM. CONTRATO
DESPORTIVO. NATUREZA SALARIAL. AT-
LETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL. DIREITO
DE USO DE IMAGEM. CONTRATO AU-
TONOMO E INDEPENDENTE DO CONTRATO
DESPORTIVO. NATUREZA CIVIL. APLI-
CACAO DO ART.129 DA LEI N° 11.196/2005.
GANHO DE CAPITAL. ALIENACAO DE DI-
REITOS ECONOMICOS DE ATLETA.
RECLASSIFICACAO DE RECEITA TRI-
BUTADA NA PESSOA JURIDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FiSICA. COM-
PENSACAO DE TRIBUTOS PAGOS NA
PESSOA JURIDICA" [8] (grifo dos autores).

Sendo assim, o Carf entendeu que os contratos de li-
cencgade uso deimagem do jogador ndo poderiam ser
pactuados com asua empresa, visto que se trata de di-
reito personalissimo (inerente a pessoa fisica). Ain-
da, considerou também a disparidade entre o0s
valores contratos de trabalho - em que percebia R$ 15
mil - e o contrato de licenca de uso de imagem - em
querecebia o valor de R$ 336 mil, alémdo fato de que
ambos tinham a mesma data de vigéncia, de-
monstrando, claramente, que ndo possuiam au-
tonomia, motivos pelos quais restou evidente a
fraude fiscal do atleta.

No que concerne ao contrato pactuado entre Ale-
xandre Pato e a Nike do Brasil, o Carf entendeu que,
nesse caso, trata-se de contrato de licenca de uso de
imagem autdbnomo, ou seja, um verdadeiro contrato
de exploracéo de imagem, possuindo clara natureza
civil.
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Por conseguinte, devido as controveérsias re-
lacionadas aos contratos de licenga de uso de ima-
gem, foi promulgada a Lei 13.155/2015 [9], que
alterou de forma substancial a Lei Pelé, tocando em
pontos especificos, visando a acabar, de certa forma,
com ama gestdo e corrupcao dos dirigentes dos clu-
bes de futebol do Brasil. Assim sendo, apds a in-
clusdo do artigo 87-A e paragrafo Unico, a Lei Pelé
passou a tratar expressamente sobre a licenga de uso
de imagem dos atletas profissionais, veja-se:

"Artigo 87-A. O direito ao uso da imagem do atleta
pode ser por ele cedido ou explorado, mediante ajuste
contratual de natureza civil e com fixacao de direitos,
deveres e condicbes inconfundiveis com o contrato
especial de trabalho desportivo. (Incluido pela Lei n®
12.395, de 2011).

Paragrafo unico. Quando houver, por parte do atleta,
a cessdo de direitos ao uso de sua imagem para a en-
tidade de préatica desportiva detentora do contrato es-
pecial detrabalho desportivo, o valor correspondente
ao uso da imagem nao podera ultrapassar 40% (qua-
renta por cento) da remuneracao total paga ao atleta,
composta pela soma do salario e dos valores pagos
pelo direito ao uso da imagem. (Incluido pela Lei n®
13.155, de 2015)" [10].

Dessa forma, a lei supracitada estabeleceu que de-
veria haver um limite que ndo permitisse o de-
sequilibrio contratual entre salario e licenca de uso de
imagem, definindo, entdo, que os valores recebidos a
titulo de direito de imagem nédo poderiam ultrapassar
o limite de 40% da remuneracéo total e, caso ul-
trapassassem, ficaria configurada a fraude ao con-
trato de trabalho, devendo as parcelas serem
consideradas para o calculo de verbas trabalhistas.

Portanto, conclui-se que os valores recebidos atitulo
de direito de imagem possuem natureza civel, desde
que pactuados dentro do limite previsto pela le-
gislagdo. No entanto, devido ao constante cres-
cimento das midias sociais e exploracdo da imagem
de atletas (que hoje sdo considerados tdo famosos
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quanto atores e musicos), é necessario que a le-
gislacdo esteja em constante aperfeicoamento para
que esteja sempre se adequando a realidade fatica da
sociedade contemporéanea.

[1] SOARES, Jorge Miguel Acosta. Direito de ima-
gem e direito de arena no contrato de trabalho do at-
leta profissional: andlise ap6s as modificagdes
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LTr, 2018, p.80.

[2] Ibidem. p.83.

[3] VEIGA, Mauricio de Figueiredo Corréa. Manual
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de 1988.

[5] SOARES, Jorge Miguel Acosta. Direito de ima-
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LTr, 2018, p.85.
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Decreto-Lei n° 5.442, de 01 de 1943. Artigo 9°.
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SELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS. Acordao n. 2202003.682. Relator: MAR-
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[9] BRASIL. Lein®13.155, de 04 de agosto de 2015.
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Law and Economics do paragrafo unico do art. 40 da
Lei de Propriedade Intelectual

Newsletter do analista-chele Fibio Zambeli
antecipa o gque vai acontecer em Brasilia

Corn o JOTA, a5 dacebes do poder ndo 18 surpresndemn

CUGUE PARA SABER MAS
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Na&o adianta substituir backlog do INPI pelo das cor-
tes de justica, incentivos a inovacdo ndo melhoraréo
com isso Crédito: Dorivan Marinho

Tramita no STF uma Acdo Direta de In-
constitucionalidade (ADI) acerca do paragrafo unico
doart. 40 daLeidePropriedade Industrial que, em es-
séncia, confere compensacédo temporal ao titular de
uma patente pelaeventual demorado INPI naanalise
de uma invencao, garantindo-Ihe pelo menos 10 anos
de direitos exploratdrios exclusivos da data de con-
cessdo do registro patentario.

Certamente, ndo had  fundamentos  ju-
ridico-dogmaticos para tal pretensdo porque se sabe
da boa dogmatica de que uma regra expressa legal
ndo pode ser afastada por um principio e também que
um principio (ainda que constitucionais) ndo pode ser
aplicado contra legem[1] e, atualmente, sem pon-
derar adequadamente as consequéncias praticas (ar-
tigos 20 e seguintes da LINDB); mas ndo € disso que
tratard este artigo, poisadogmatica juridica é bem co-
nhecida e aplicada pelos ministros do STF.

O que sera defendido neste artigo é que ndo ha ar-
gumentos de Analise Econémica do Direito (AED)
que  justifiguem a  decretacdo de in-
constitucionalidade do paragrafo unico do art. 40 da
LeidePropriedade Industrial (LPI). A AED parte das
regras juridicas vigentes e busca predizer os in-
centivos comportamentais e consequéncias eco-
ndmico-sociais por eles geradas (efeitos); ela pode
também orientar o debate de politicas publicas de re-
formas legais. Mas ndo se trata de propor
interpretacOes que vdo de encontro as regras juridicas
postas ha mais de 20 anos. Seguranga e pre-
visibilidade séo principios muito caros tanto ao Di-
reito, a Economia como a AED.

A AED significa, assim, utilizar ferramentas da Eco-
nomia a fim de, entre outras coisas, resolver pro-
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blemas juridicos, sejam eles interpretativos, de
aplicacdo da lei ou mesmo de mensuragéo de efeitos
ou consequéncias de suaaplicacdo (no caso, o par. un.
doart. 40daLPl). Claro queelapode contribuir de le-
ge ferenda também no processo legislativo, mas séo
momentos distintos que o jurista separa e que na-
turalmente a Economia deve respeitar.

Postaalei, deve amesmaser aplicada, ainda que pon-
derada ou sopesada pelos seus efeitos econdémicos e
sociais. Mas ndo se chega ao ponto, sob pena de con-
trariar os principios mais elementares da propria
AED, de pugnar pela ndo aplicacao da lei ou mesmo
pela decretacdo de sua inconstitucionalidade.

N&o aplicar alei apartir de um excesso interpretativo
de principios e conceitos indeterminados da Cons-
tituicdo Federal, viabilizando um excesso de ati-
vismo judicial, criaria inseguranca juridica e
desestimularia investimentos, o que é tragico para
inovacéo.

Nessa esteira, a primeira premissa do Law and Eco-
nomics € justamente partir do direito posto e, nesse
sentido, hd uma regra expressana Lei de Propriedade
Industrial (LPI): o seu art. 40, par. inico. Assim, pro-
por inconstitucionalidade de artigo expresso de lei
em tipico ato de ativismo judicial ndo € usual nem
coerente com as premissas de AED.

No méaximo, poder-se-ia propor uma interpretacao
consequencialista a partir da lei (regra formal), mas
nédo o afastamento voluntarista de uma regra legal pe-
lo Judiciério.

Ignoraras regras e principios juridicos é umequivoco
comum em estudos de economistas, o qual inclusive
gerouuma criticado préprio Nobel de Economia, Ro-
nald Coase, pai do Law and Economics, ao apontar a
blackboard Economics, ou seja, a Economia de ma-
nuais qual se fixa em modelos abstratos de fun-
cionamento de mercados sem analisar as instituigcdes
juridicas e sociais especificas de cada pais.
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Nesse sentido, segundo Coase[2], seria necessario
levar em conta o ambiente institucional das in-
teracbes econémicas, o que futuramente foi aper-
feigcoado por Douglass North, aotratar de institui¢cdes
e desenvolvimento econdmico[3]. A Economia iso-
lada do marco institucional (legal e regulatério) é
pouco Util para o Direito, especialmente para o jul-
gador, que deve sempre aplicar 0s principios e regras
juridicas postos e pressupostos, ainda que ponderado
por suas consequéncias praticas.

Em sintese, o consequencialismo econdmico ndo de-
ve ir tdo longe a tal ponto de se decretar a in-
constitucionalidade de uma regra legal apenas pelas
ineficiéncias econdmicas causadas por um 6rgao es-
tatal (INPI). Ndo é esse o papel que a ciéncia
econbmica presta a ciéncia juridica.

Na&o se deve esquecer que, de um ponto de vista de
AED, a propriedade intelectual configura im-
portante incentivo ainovacao e o dispositivo legalem
discussdo paragrafo Unico do art. 40 da LPI compde
essa estrutura de incentivos ao compensar ino-
vadores por eventual lentiddo do 6rgdo examinador
das patentes.

Patente, ao contrario do que imaginam 0s eco-
nomistas, tem um conceito juridico muito preciso e
ndo configura um monopolio do ponto de vista de Di-
reito Concorrencial, pois justamente concorrentes
podem desenvolver produtos/inovagdes alternativos
como estamos acompanhando no caso da vacina da
Covid-19 (ou pense-se mesmo no mercado de anal-
gésicos e antitérmicos em que Aspirina, Tylenol, No-
valgina e Advil naturalmente fabricados por
diferentes empresas podem concorrer).

Ademais, do ponto de vista de AED dapropriedade, a
seguranca juridica advinda da titularidade obtida pe-
lo registro oficial tem valor econémico e na-
turalmente direitos reconhecidos pelo 6rgdo
competente (INPI, por exemplo) tem mais valor do
que aqueles advindos de uma mera expectativa (di-
reitos advindos do mero deposito).
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Por exemplo, estudos demonstram que, na regido da
Amazonia, proprietéarios de terras com titulos mais
seguros tendiam a investir mais e gerar mais pros-
peridade.[4] H& também forte correlagdo empirica
entre protecdo dos direitos de propriedade e de-
senvolvimento econdmico.[5]

Nessa toada, a supressao apressada do par. tnico do
art. 40 com mera penada judicial pode gerar opor-
tunismo de empresas ndo inovadoras (efeito carona).
Ao longo do tempo, cidad&os e consumidores podem
virapagar pela auséncia de tratamentos de satide que
ainda precisam ser desenvolvidos pela industria.
Ademais, ela gera inseguranca juridica porque, na
medida em que os agentes econdmicos ndo podem
contar com agilidade do INP1 para analise de suas in-
vencdes, o risco procedimental agravado passara a
compor o preco final dos produtos.

Nem se diga, como pretendem alguns economistas,
que h& um sobrepreco no mercado por conta desse
dispositivo legal. A uma porque economistas cos-
tumam calcular esse sobrepreco a partir de modelos
econdmicos que pressupdem mercados mo-
nopolistas (o que ndo se confunde com patente, como
ja explicado).

A duas porque costumam partir de uma literaturanor-
te-americana que tem um diferente sistema legal. A
trés, ndo ha suficiente pesquisa empirica no Brasil
que sequer comprove cientificamente tal ar-
gumentacdo apressada; ha apenas alguns modelos
sembase narealidade brasileira que tém inclusive pe-
lo menos no campo dos medicamentos um controle
de precos efetivado pela CMED (chamado me-
canismo de price cap).

Muito menos pode ser sustentado que o art. 44 da LPlI
seja suficiente para compensar o inovador pela de-
mora do INPI, pois presume que indenizagfes ex
post perante o Poder Judiciario seriam suficientes pa-
ra desincentivar oportunismo, o que nao parece ver-
dade diante do tempo de espera nas cortes (backlog
judicial).
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Conforme os dados do CNJ, o Poder Judiciario Bra-
sileiro sofre com excesso de processos e as partes,
com a demora, motivando a insercdo de um dis-
positivo na Constituicdo Federal acerca da duracédo
razoavel do processo[6]. Em outras palavras, ndo
adianta substituir o backlog do INPI pelo das cortes
de justica. Os incentivos a inovagdo ndo melhorardo
com isso.

Por tudo isso, ndo deve haver alteracéo deste marco
regulatério brasileiro semumdebate académico mais
amplo nacomunidade cientifica e também no &mbito
do Congresso Nacional com ampla participacao so-
cial onde inclusive tramita Projeto de Lei arespeito ,
uma vez que os efeitos da medida proposta na ADI
atingem substancialmente conjunto da sociedade.

Episodio desta semana do Sem Precedentes, podcast
sobre STF e Constituicéo, analisa as quase 12 horas
de sabatina de Kassio Nunes. Ouca:
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