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 Relatério apresentado na disciplina de Direito da Propriedade Industrial, sob a
regéncia do Professor Doutor Dario Moura Vicente e do Professor Doutor José
Alberto Vieira, como requisito de avaliacdo parcial no Curso de Mestrado Cientifico
2011/2012 em Direito Intelectual da Faculdade de Direito da Universidade de Lis-
boa
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cia, ndo é livre de interessantes embates na doutrina a respeito
das reais caracteristicas e regime normativo envolvidos, reque-
rendo amplo respaldo na literatura mais especializada.

E que, além do madico tratamento legislativo dado & ma-
téria, os bens envolvidos nestes contratos tampouco sdo menos
polémicos no que respeita a sua propria natureza.

Assim, buscando-se compreender o objeto do trabalho
em sua extensdo e complexidade, o presente relatdrio iniciar-
se-a do aspecto tido por mais elementar e primario a correta
compreensdo e desenvolvimento do tema, expondo-se, ainda
que sucintamente, algumas das principais teorias envolvendo a
definicdo da natureza juridica dos bens de direito intelectual.

Em sequéncia, buscar-se-a sua definicdo, desde priméria
conceituacdo, passando-se detalhada e desmembradamente por
todas as principais caracteristicas que Ihe sdo inerentes, como
modalidades, requisitos especiais, posicdes de obrigaces e
direitos, infracOes e relacdo com outros contratos semelhantes.

Como os bens de propriedade industriais passiveis de in-
tegrarem contratos de licenga sdo muitos e variados, optou-se
por dar seguimento como se existisse mesmo um unico grupo
com caracteristicas idénticas', entendendo-se por um regime
geral de aplicacdo paradigmatica, que é, contudo, visivelmente
encabecado pelas patentes.

Isto ndo impede que para 0s casos em que haja especifi-
cidades claras e explicitas, sejam feitas as devidas distingdes e
determinadas as peculiaridades do caso particular, como é efe-
tivamente o0 que ocorre com as marcas.

Assim, denotar-se-a ao longo da exposicdo uma evidente
separacao entre o paradigmatico grupo geral, para com a reali-
dade dos contratos de licenca havidos para as marcas.

Ainda, serdo tratados e estudados os contratos tidos por
afins, ou ao menos relacionados com os contratos de licenca,
nomeadamente Merchandising e Franchising, ap6s o que se

! De ordem antes didatica e de foco.
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pretende concluir se tratam ou ndo de efetivos contratos de
licenca.

Por ultimo, pretende-se alcangar com a seguranga neces-
saria, a verdadeira definicdo da natureza juridica dos contratos
de licenca em si e seu consequente regime normativo aplicavel.

O presente trabalho tem como base e principal referencial
a doutrina e legislagéo portuguesa, sem, no entanto, descuidar-
se de apresentar exemplos e interpretacfes da doutrina e legis-
lagdo brasileira, na medida em que estas realidades afastarem-
se muito uma da outra, ou forem Uteis a interpretacdo e cons-
trucdo matua.

Né&o se pretende com isso, entretanto, proceder-se em de-
licado e minucioso trabalho comparado, o que demandaria um
diferente enfoque e extensdo, ndo permitidos pela natureza e
forma do presente relatorio.

1. DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E SUA
COMPLEXA NATUREZA JURIDICA

Em definicdo bastante rapida, direitos de propriedade in-
dustrial sdo aqueles conferidos a um sujeito que se enquadra
em determinados requisitos, por certo lapso temporal, e que o
autorizam na exploracdo exclusiva de um bem imaterial, no-
meadamente através de seus usos, processos e objetos em que o
contetido intangivel se materializa.

E, antes do mais, um ramo do Direito Intelectual ou Di-
reito da Propriedade Intelectual, composto conjuntamente com
o Direito de Autor, e que definem a protecdo da intangivel rea-
lidade inventiva do Homem.

No que diz respeito a natureza juridica destes bens incor-
poreos, até hoje persistem duvidas quanto a sua real fixagéo,
havendo posi¢Oes na doutrina que vao de um extremo a outro.

2 MARQUES, Jodo Paulo F. Remédio, Licencas (Voluntéarias e Obrigatérias) de
Direitos de Propriedade Industrial. Almedina, Coimbra, 2008.p.17.
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Sabe-se, no entanto, que de sua correta determinacdo de-
pendera todo o restante tratamento dado a matéria, devendo ser
adotado o regime normativo condizente com a opcao realizada.

Diante da pretensao de se estudar contratos de licenca de
bens de direito industrial, parece-nos imprescindivel, ainda que
de modo répido e sucinto, perscrutar-se algumas das principais
teorias que atacam esta problematica.

Busca-se com isso estar, ao longo do presente relatério,
munido de elementos aptos a bem entender e desenvolver o
tema e, mais adiante, poder-se concluir por aquela que se julga
ser a mais adequada resolucdo para a questéo.

Primeiramente, a tendéncia da doutrina foi a de classifi-
car os bens de direitos intelectuais dentro das tradicionais cate-
gorias ja existentes desde o direito romano, identificando-a
como um direito de propriedade como outro qualquer.

Assim, entendia-se pela aplicacdo normal da ldgica ins-
culpida aos direitos reais, notadamente dedicados ao tratamento
de bens corpéreos, e que, sendo rechacavam, a0 menos ignora-
vam a existéncia do componente imaterial.

N&o se pode ignorar, no entanto, que os bens intelectuais
sdo naturalmente incorporeos, o que impossibilita o entendi-
mento pelo regime de propriedade tout cort, ao impor-lhe uma
série de problemas aparentemente insollveis.

Isso fez com que, de parte irresignada da doutrina, sur-
gissem novas teorias a respeito da natureza juridica destes
complexos bens intangiveis, que para além de rejeitar a aplica-
cao do tradicional direito de propriedade, propunham novas
formas de encara-lo.

E neste sentido que vemos o surgimento de teorias como
Teoria da Personalidade do Direito®, Teoria dos Direitos Inte-

% Sustentada por autores franceses e alemaes, para esta teoria, o direito intelectual
estaria vinculado a ja tradicional categoria dos bens pessoais. Desta forma, o direito
sobre estes bens imateriais seria, antes do mais, uma extensdo da propria personali-
dade do seu autor/criador. Esta sua exata caracteristica aproxima-a bem do direito
autoral, mas afasta-a dos direitos industriais.
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lectuais®, Teoria dos Direitos sobre Bens Intelectuais®, Teoria
do Direito de Clientela® e Teoria dos Direitos de Monopélio’.

Ainda que se dé o devido mérito a cada uma destas teori-
as individualmente, pela identificacdo de fragilidades e interes-
santes novas proposicdes, é certo que também elas ndo séo
imunes de erros e dificuldades.

Contudo, vale referir que atualmente a posicdo majorita-
ria da doutrina ainda coloca-se a favor da aplicacdo pela teoria
dos direitos de propriedade, sendo que no Brasil “pouquissimos
autores sdo a ela desfavoraveis”. ®

Né&o significa com isso dizer que simplesmente ignoram
as problematicas havidas e rompem com os basilares preceitos
da técnica juridica.

Na linha de identificacdo priméaria com o direito de pro-
priedade, mas nao total, surge uma vis&o conciliadora, tida por
Teoria do Direito de Propriedade Sui Generis, que fala em um
direito de propriedade especial para as coisas incorporeas.

Nesta temperada analise, com sustentacdo no art. 1.303°

* Proposta pelo belga Edmond Picard, a teoria reconhece a dificuldade que a nature-
za intangivel destes bens apresenta e, diante da impossibilidade de encaixa-los em
qualquer das tradicionais categorias existentes, sugere sua inser¢do em nova e auté-
noma categoria, que seria somada as tradicionais Direitos Reais, Direitos Pessoais e
Direitos das Obrigacdes.

5 Para seu idealizador, o jurista alemdo Josef Koehler, o bem apresenta caracteristi-
cas proprias que impossibilitam-no de aceita-lo como propriedade, como a questdo
de sua temporariedade e dominio publico. Assim, configurar-se-ia mais pela sua
utilidade social, como direito de exploracdo ao publico, do que dentro de qualquer
das categorias tradicionais existentes.

® Proposta pelo francés Paul Roubier, afirma que o direito intelectual seria uma
terceira classe de direitos patrimoniais, rivalizada com direitos reais e de crédito. O
que importaria é sua funcdo econdmica de formar e manter clientela, no momento
em que restringe os efeitos da concorréncia em prol de seu detentor.

" Idealizada por Casanova, mas tendo em Franceschelli o seu maior propagador, leva
em consideracdo o carater patrimonial destes bens e primordialmente o jus prohi-
bendi que permite opd-las a terceiros. Seria assim uma quarta categoria, com ele-
mento funcional de monopdlio provisorio.

8 GUSMAO, Jose Roberto d'Affonseca. Natureza juridica do direito de propriedade
intelectual. S&o Paulo, 39 f. digitadas, 1990. (parte ndo publicada do livro "Acquisi-
tion du droit sur la marque au Brésil, L". Paris: LITEC, 1990. 269 p.) p. 20.
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do Cddigo Civil, inserido no capitulo dedicado a propriedade
em geral, infere-se que a propriedade intelectual é regida por
regime especial, sendo subsidiariamente aplicavel a regular
legislacao civil.

Assim, consoante ensinamentos do Prof. Doutor Jorge
Manuel Coutinho de Abreu, ndo haveria problemas em encaréa-
la dentro dos rigores da propriedade, desde que respeitado seu
regime especial, tracado para 0s casos em que a conformacao
ndo é possivel de modo direto.’

E a posicdo que, a priori, nos transmite maior seguranca,
uma vez que ndo se afasta da figura a qual compartilha enorme
parte de sua esséncia’®, que é efetivamente a propriedade, mas
preocupa-se em proceder nas devidas adequagfes necessarias.

Neste sentido podemos afirmar que, se a intangibilidade
do bem apresenta problemas préaticos de conformacéo, é certo
também que o legislador previu essa condi¢cdo tracando um
regime préprio, que se liga a propriedade, mas ndo deixa de
rechacar sua aplicacédo tout court.

2. DISPONIBILIDADE E DIMENSAO NEGOCIAL DE DI-
REITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Ainda que por um lado se tenha alguma duvida quanto a
efetiva natureza juridica dos bens de propriedade intelectual,
por outro sabe-se que, independentemente desta indefinicao,
essa “classe especial de ativos intangiveis™ sdo carregadas de

® Souza, Ana Cristina. “ Avaliagdo de Propriedade Intelecutal e Ativos Intangiveis”,
Revista ABPI, n° 39, pags 9 a 14, pag. 10.

10 para Fabiano Teodoro de Rezende Lara, dentro de uma perspectiva econdmica do
direito de propriedade intelectual, ha alto grau de correlagéo entre os privilégios da
obra intelectual e a propriedade de bens corpdreos, bem como da presenca de suas
fungdes politicas, econdmicas e social, razdes pelas quais parece mais apropriado
deduzi-los como propriedade sui generis. In LARA, Fabiano Teodoro de Rezendo.
Propriedade Intelectual: uma abordagem pela andlise econdémica do direito. Del
Rey, Belo Horizonte, 2010.p.60.

1 Souza, Ana Cristina. “ Avaliagdo de Propriedade Intelecutal e Ativos Intangiveis”,
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significativo valor pecuniario.

Vale com isso dizer, os direitos de propriedade industrial
apresentam imediato conteudo econdmico, sua raiz mais ele-
mentar os traduz como objetos voltados a exploracéo de cunho
patrimonial e toda a protecdo conferida volta-se a persecucao
deste objetivo.

A referida exploracdo encontra sua primeira e mais nitida
grande expressdo na condicdo negativa de atribuicdo, a de pro-
ibir que terceiros ndo autorizados pratiqguem atos reservados
apenas ao seu titular. Isso faz com que o controle das ativida-
des referentes ao bem protegido permanega — enquanto vigente
a protecdo —, arraigados a esfera juridica daquele que detém o
seu titulo.

O reconhecimento de direitos de propriedade industrial,
no entanto, ndo se limita a revelar somente este viés de ius
prohibendi*?, mas também toda uma expressdo positiva, con-
sistente na possibilidade de disposi¢do do titular de sua situa-
cao e condicdo particular a terceiros.

E com isso dizer, desde que portadores de um titulo que
assim os autorize, outros sujeitos poderdo exercer certas ou
todas as faculdades primariamente inerentes e exclusivas ao
titular de um direito de propriedade industrial, de modo absolu-
tamente licito.

Isto se deve ao fato de que as situagdes juridicas ndo sdo
estanques em si, podendo sempre ser atingidas por novos fatos
juridicos, responsaveis por provocar alteraces na titularidade,
conteudo e eventual ambito de protecdo de um direito de pro-
priedade industrial. **

Revista ABPI, n39, pags 9 a 14, pag. 10.

2 MARQUES, Jodo Paulo F. Remédio, Licencas (Voluntarias e Obrigatérias) de
Direitos de Propriedade Industrial. Almedina, Coimbra, 2008.p.17.

¥ MARQUES, Jo#o Paulo F. Remédio. Contrato de licenca de patente. In ALMEI-
DA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.),
Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2011.p.
396.
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Sendo estes bens — ainda que imateriais —, direitos subje-
tivos absolutos, com caracteristicas patrimoniais, reconhecida
esta sua dimens&o juridico-privada e, ?ortanto, sua possibilida-
de de integracdo a negécios juridicos. **

Importa também salientar que é justamente a dimensdo
positiva de poder dispor destes bens em contratos, que atual-
mente move 0s interesses e verdadeiros incentivos por tras da
busca pela concessdo de exclusivos.

Fazendo-se valer das palavras do Professor Doutor Dério
Moura Vicente, “o valor economico dos direitos de proprieda-
de intelectual assenta hoje muito mais na possibilidade de o seu
titular autorizar a exploracdo por terceiros dos bens protegidos
do que no seu direito de exclui-los do uso e fruicdo destes
bens.”

Disso se constata que, na pratica, 0s iniciais inventores
ou criadores — a quem primeiramente sdo atribuidos os exclusi-
vos —, em grande parte ndo sdo os efetivos exploradores do
resultado alcancgado.

Assim, refere-se que “o mais frequente, (...) é que nao
seja esta empresa quem vai industrializar e comercializar o
invento em causa, mas outra ou outras empresas em melhores
condicg®es industriais e de mercado para o efeito.” *°

As marcas, por sua vez, também encontram na possibili-
dade de transacdo e licenciamento um grande incentivo, sendo
0 maior deles, ainda que a sua transmissibilidade seja questao
mais complexa e polémica.

Para estes especificos bens industriais, os licenciamentos

 MARQUES, Jodo Paulo F. Remédio, Licencas (Voluntarias e Obrigatérias) de
Direitos de Propriedade Industrial. Almedina, Coimbra, 2008.p. 18.

15 VVICENTE, Dario Moura. Contratos Internacionais da Propriedade Intelectual. In
ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia,
(orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p.25.

® MENDES, M. Oehen. Contratos de transmiss&o de patente. In ALMEIDA, Carlos
Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.), Contratos
de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2011.p.371.
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passam a ser notados como verdadeira extensdo de atuacao,
que para além das imediatas vantagens econémicas auferidas,
significam um direto aumento em seu reconhecimento e notori-
edade, o que culmina no reforco de sua prépria imagem. *’

Enfim, em termos de titularidade®®, essas vicissitudes nos
informam que tais direitos sdo amplamente disponiveis, seja
pela via negocial™, verificada na sua transmissibilidade ou
possibilidade de firmar contratos de licenca, ou por compulso-
rias medidas administrativas que impde deveres aos titulares.

Passemos agora a distinguir e explicitar melhor estas du-
as situacdes de disponibilizacdo dos bens de propriedade inte-
lectual, levando-se em conta que as transmissdes serdo apreci-
adas apenas na medida de pressupostos para o verdadeiro obje-
to deste trabalho, qual seja, os contratos de licenca.

3. TRANSMISSAO E LICENCAS
3.1. TRANSMISSAO

Em sentido amplo, e tendo em consideracao sua raiz eti-
mologica mais elementar, o termo ‘transmissao’ de propriedade
industrial pode se referir a duas realidades distintas. E possivel
identifica-lo com a figura da efetiva transferéncia de titularida-
de do direito, ou ainda, & mera abertura de faculdades exclusi-
vas de exploracdo a terceiros. %

Y KELLER, Kevin. Strategic Brand Management: Building, Measuring and Man-
aging Brand Equity, Nova Jersey: Prentice-Hall. (sem pagina) citado por MOURA,
Sofia. Licenciamento de Marcas e Personagens, Motivagdes, Implementacdo e
Avaliacéo na perspectiva do Licenciado, Almedina: Coimbra, 2006, p. 47.

%8 Inclusive para garantir a mencionada eficécia, versatilidade e aplicabilidade prati-
ca aos contemporaneos designios que movimentam os setores inventivos da socie-
dade.

19 Atendendo e conformando-se, assim, aos basilares principios de Autonomia Pri-
vada e Liberdade Contratual.

2 Em referéncia as marcas, CARVALHO, Maria Miguel. Contratos de transmissdo
e de licenca de marca. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONGCALVES,
Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito In-
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N&o obstante essa capacidade mais genérica do termo, o
usual e consagrado no ordenamento juridico e doutrina inclina-
nos a chamar de ‘transmissdo’ apenas a primeira realidade,
cabendo, a segunda, conceito proprio e delimitador tido por
‘licenga’. 21

Fazer esta distin¢do parece-nos o certo do ponto de vista
da correta técnica. Isto, pois, por mais que o titular autorize a
exploracdo por um terceiro de todas as faculdades compreendi-
das pelo direito de propriedade industrial, e isso pudesse ser
identificado como transmissdo, ainda assim ndo haveria a com-
pleta transferéncia do bem e efetiva alteracéo de titularidade.

Transmissdo?, neste sentido, permanece sendo a situacao
juridica em que o titular de um bem de direito industrial trans-
fere a titularidade deste direito a outrem.

Com regramento estabelecido no artigo 31° do Cddigo da
Propriedade Industrial, doravante CPI, fica prevista a possibili-
dade de transmissdo (de modo gratuito ou oneroso) a grande
gama de direitos de propriedade industrial, ai compreendidas
patentes, modelos de utilidade, registro de topografia de produ-
tos semicondutores, desenhos, modelos e marcas.

Ainda segundo 0 mesmo artigo, consagra-se a possibili-
dade da transmissdo dar-se de forma total ou parcial. Grande
parcela da doutrina, no entanto, alerta para a necessidade de
interpretacdo cautelosa e restritiva da transmissdo parcial, de-
Vemzif tal expressdo legislativa ser “entendida cum grano sa-
lis ",

dustrial, Almedina, Coimbra, 2011.p. 477.

2L CARVALHO, Maria Miguel. Contratos de transmiss&o e de licenca de marca. In
ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia,
(orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p. 477.

22 Também conhecida por Cessdo. No Brasil, é este 0 termo mais comumente em-
pregado.

2 Ausentes nesta primeira elencagem, os Logétipos também podem ser alvo de
transmissdo e licenca, conforme Art. 304°-P, do CPI.

2 MARQUES, Jodo Paulo F. Remédio, Licencas (Voluntarias e Obrigatérias) de
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Isto porque Vvérias, sendo todas as modalidades de propri-
edade industrial ndo admitem, sob pena de se ferir o principio
basilar da unicidade da invencéo®, o desmembramento ou am-
putacdo do direito imaterial®®, sendo inviavel, portanto, imagi-
nar a “transmissao parcial a favor de diferentes titulares ou para
valer apenas em relacao a uma parte do territorio™’, para citar
dois exemplos.

Ou seja, mesmo em transmissdo parcial, o bem sempre
mantera sua natureza Unica e uniforme, operando-se a consti-
tuicdo de novos direitos derivados do direito-base®®, mas que se
distinguem das licengas porque para além de mera autorizacao
a exploracao dos exclusivos, antes transmitem verdadeiros po-
deres de utilizag&o.

No mais, a livre transmissibilidade consagrada pelo le-
gislador hoje figura no cerne do moderno direito de proprieda-
de industrial e constitui-se em verdadeiro pressuposto ao amplo
progresso tecnoldgico e econdmico verificado em um sistema
de livre mercado e concorréncia. #°

Apesar desta atual imprescindibilidade, é importante res-
saltar, porém, que nem sempre assim se sucedeu para a totali-
dade dos direitos de propriedade industrial, nomeadamente
guanto as marcas, por conta do seu classico conceito de funcéo
distintiva, como se verd melhor em item dedicado exclusiva-
mente a questao.

Direitos de Propriedade Industrial. Almedina, Coimbra, 2008.p.33.

5 Arts. 71,N° 1, do CPI.

% MARQUES, Jodo Paulo F. Remédio, Licencas (Voluntarias e Obrigatérias) de
Direitos de Propriedade Industrial. Almedina, Coimbra, 2008.p.33.

2 MENDES, M. Oehen. Contratos de transmisso de patente. In ALMEIDA, Carlos
Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.), Contratos
de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2011.p. 374.

% MARQUES, Jo&o Paulo F. Remédio, Licencas (Voluntarias e Obrigatérias) de
Direitos de Propriedade Industrial. Almedina, Coimbra, 2008.p.33.

2 MENDES, M. Oehen. Contratos de transmisséo de patente. In ALMEIDA, Carlos
Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.), Contratos
de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2011.p.372.
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3.2. LICENCA

Ao contrario do que ocorre nas transmissdes, licencas
ndo operam alteracdo da titularidade do bem industrial, mas
conferem autorizacdo para que um terceiro estranho ao titulo
possa gozar e fruir do bem encerrado em exclusivos.

E, neste sentido, uma forma de restringir o alcance e
aplicacao do tipico poder de excluséo que envolve bens de pro-
priedade intelectual®, viabilizando negécios juridicos em que o
detentor do titulo ndo deseja afasta-lo de sua esfera de titulari-
dade.

Permitem assim a exploracdo simultdnea do bem entre
mais de um sujeito, sendo um dos, sendo o instrumento que
mais evidencia a caracteristica de imaterialidade tipica destes
bens.*!

Deve-se fazer, no entanto, a devida distincdo entre efeti-
vas licengas e contratos ou negécios juridicos unilaterais de
mero acordo para o ndo exercicio de determinados direitos con-
tra terceiro.

Enquanto no primeiro séo conferidos efetivos poderes, no
segundo ha apenas 0 compromisso de uma parte em proceder
de certa forma pré- estabelecida, como, por exemplo, nao in-
tentar determinadas agdes contra violagdes ou armazenagem de
produtos protegidos por patentes™.

Estas autorizacdes de propriedade industrial podem ser

% ASCENSAO, José de Oliveira. 4 “licenca” do direito intelectual. In ALMEIDA,
Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.),
Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p.97.

3 CAMPINOS, Antonio, COUTO GONCALVES, Luis, ROBALO, André, ALBU-
QUERQUE, Carla, VIEIRA LOPES, Inés, MARCELINO, Jodo, RAMOS, Maria
Jodo, GUSMAO, Miguel, VILELA, Telmo, Cddigo da Propriedade Industrial
Anotado, Almedina, 2010.P.143.

%2 MARQUES, Jodo Paulo F. Remédio. Contrato de licenca de patente. In ALMEI-
DA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.),
Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p.399.
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feitas sob diferentes modalidades, que serdo analisadas uma a
uma em item préprio e seguinte do trabalho, sendo que em al-
gumas situagOes a linha fronteirica entre transmissao e licen-
cas fica mesmo muito ténue.*

Ainda assim, como ja visto, estas duas formas ndo podem
ser nunca confundidas, eis que a primeira incidira diretamente
sobre a propriedade do direito, enquanto a segunda apenas sob
seu uso e fruicdo.

De qualquer forma, é sabido que a mera denominagdo
contratual nunca vincula o intérprete, devendo sempre analisar-
se 0 contrato & luz dos verdadeiros designios das partes e apli-
cacdo legal. Ainda que houver a confusdo, sera aplicavel uma
realidade ou outra, a depender das suas verdadeiras caracteris-
ticas.

Quanto a nomenclatura empregada e disposi¢do no orde-
namento juridico, é interessante lembrar que, até inicio da de-
cada de 1990, a excecdo do direito de patente, o legislador ra-
ramente se referia a palavra “licen(;a”34, muito menos dedican-
do-se a conceitua-la e pormenorizar seu regime, ainda que esta
seja questdo das mais nucleares no seio do Direito Intelectual.*®

No regime brasileiro, a identidade do portugués, “a Lei
9.279/96 dedica a licenca voluntaria de patentes trés artigos de
uma concisdo inesperada”®, deixando-se muito & complemen-
tacdo pelo direito comum, o que reforga a incompreenséo da
verdadeira natureza juridica destes contratos e implica sérios

3 A exemplo das Licengas Exclusivas com as Transmissoes.

% MARQUES, Joo Paulo F. Remédio. Contrato de licenca de patente. In ALMEI-
DA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.),
Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p.398.

% ASCENSAO, José de Oliveira. A “licenca” do direito intelectual. In ALMEIDA,
Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.),
Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p.93.

% BARBOSA, Denis Borges. Licencas e Cessdes na Propriedade Intelectual. 22 ed.,
Lumes Juris, 2003.p.5.
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problemas na circulagdo dos bens neles integrados.

Muito deste eloquente siléncio e aparente desinteresse na
matéria por parte do legislador, tanto portugués quanto brasilei-
ro, parece inicialmente relacionar-se com a auséncia de uma
sustentacdo técnica mais precisa acerca do termo.

E que tal ndo encontra paralelo pratico no direito privado
e, no publico, figura exclusivamente no direito administrativo,
0 gue obsta sua extensdo a realidade privada. Tudo isso é moti-
VO a turvar a expressao e constitui-la em uma verdadeira “cate-
goria incomoda”.*’

De todo modo, ndo ha duvidas de sua semelhanca a outra
figura que ndo se limita ao direito publico, ainda que ai encon-
tre ampla aplicacéo. A licenca seria mesmo uma autorizacéo®,
pois possibilitaria ao titular “abrir uma brecha no seu exclusi-
vo, admitindo o exercicio do direito de outrem”. 39

Abandonando-se um preciosismo técnico absoluto quanto
a terminologia empregada, esta autorizacdo poderad ter como
objeto qualquer bem de propriedade industrial, ainda que nem
sempre estes constituam figuras tipicamente previstas.

H4, inclusive, tendéncia em ampliar a figura da licenca a
outros ramos da Propriedade Intelectual — Direito de Autor —,
fazendo-a incidir sobre softwares*’, por exemplo, ou até mes-

37 ASCENSAO, José de Oliveira. A “licenca” do direito intelectual. In ALMEIDA,
Carlos Ferreira de, COUTO GONGCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.),
Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p.93.

38 Esta é a visdo do Prof. Oliveira Ascensdo In . 4 “licenca” do direito intelectual.
In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO,
Claudia, (orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina,
Coimbra, 2011.p.97. De Denis Borges Barbosa In Licengas e Cessdes na Proprie-
dade Intelectual. 22 ed., Lumes Juris, 2003.p. 2 e também de Jodo Paulo F. Remédio
Marques In Licencas (Voluntarias e Obrigatdrias) de Direitos de Propriedade
Industrial. Almedina, Coimbra, 2008.p.21.

% ASCENSAO, José de Oliveira. A “licenga” do direito intelectual. In ALMEIDA,
Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.),
Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p.97.

“0 CORDEIRO, Pedro. Contratos de Produgdo Fonogréfica e de Radiodifusgo. In
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mo sobre outros bens incorpéreos como a personalidade®’. Por
motivos de foco ndo nos permitiremos entrar agora nessa dis-
cussao, cabendo algumas reflexdes mais adiante, quando trata-
dos os contratos afins aos de licenca.

Por ultimo, vemos que as licengas podem ser constituidas
de trés formas, conhecidas por Licencas Voluntarias, Compul-
sorias e Legais.

Dediquemos atencdo a estas modalidades, naquilo que
representem pressupostos e enriquecimentos a fiel compreen-
séo do tema e objeto perscrutados neste relatorio.

3.2.1. LICENCA VOLUNTARIA

As licencas sdo, em sua grande maioria, alvo de livre ne-
gociacdo e autonomia privada. Conferidas atraves de um nego-
cio juridico, sdo a expressao maxima de liberdade contratual,
sendo que ambas as partes tem interesse, buscam sua operagéo
e as firmam, na medida da lei, mediante clausulas e teor pro-
prios.

Desta forma, sdo paradigmas do presente trabalho, que
versa sobre contratos de licenca®?, e representam o que se co-
nhece por licengas voluntarias. A menos que as partes cheguem
a um consenso, o titular do direito ndo tem obrigacéo de abrir
os exclusivos a quem quer que seja, fazendo-o na medida de
seu proprio e exclusivo interesse econdémico.

3.2.2. LICENCAS COMPULSORIAS E LEGAIS

ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia,
(orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p.272.

41 ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Contratos I, Contetido, Contratos de Troca,
Almedina: Coimbra, 2007, p. 220.

42 <Contratos’ de Licenca, naturalmente vinculam-nos & dimens&o de livre contrata-
¢do privada.



12628 | RIDB, Ano 2 (2013), n° 11

Em polo diametralmente oposto figuram as licencas
compulsorias, ou obrigatorias, em que, desde logo, como bem
se depreende de sua propria denominacgdo, ha auséncia de von-
tade do titular na sua realizacao.

Com tratamento situado nos arts. 107° & 112° do CPI, este
tipo de licenca dispensa o consentimento prévio do titular, ge-
rando-se mesmo coercitivamente uma relacéo privada, quando
comprovadamente se estiver diante das seguintes situacoes: a)
Falta ou insuficiéncia de exploracdo da invencao patenteada; b)
satisfacdo de salde publica ou nutricdo; c) satisfacdo de outros
interesses publicos; d) cessdo de préaticas anticoncorrenciais; €)
prover situacfes de emergéncia e calamidade publica; f) de-
pendéncia entre patentes. **

Reveste-se, desta forma, em uma modalidade de requisi-
céo civil*, constituida em verdadeira oneragdo ao direito in-
dustrial®® que d4 a tudo roupagem de ato administrativo, ao
passo em que é processada e emitida pelo érgdo administrativo
responsavel, qual seja, o Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial, ainda que ndo Ihe tolha o carater contratual.

E dizer, verifica-se como um contrato forcado, imposto
administrativamente, por questdes de interesse publico, desde
que antes tenha se tentado, convencional e razoavelmente, ob-
ter a autorizacao junto ao titular.*®

As Licencas Legais, por sua vez, desdobramento de
mesma raiz impositiva, ndo exigem a iniciativa de particulares,
podendo ser conferidas ex officio unilateralmente pelo proprio

* MARQUES, Jodo Paulo F. Remédio, Licencas (Voluntarias e Obrigatérias) de
Direitos de Propriedade Industrial. Almedina, Coimbra, 2008.p.192.

* MARQUES, Jo#o Paulo F. Remédio. Contrato de licenca de patente. In ALMEI-
DA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.),
Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2011.p.
399 MARQUES, Jodo Paulo F. Remédio, Licengas (Voluntarias e Obrigatérias) de
Direitos de Propriedade Industrial. Almedina, Coimbra, 2008.p.193.

* MARQUES, Jo&o Paulo F. Remédio, Licencas (Voluntarias e Obrigatérias) de
Direitos de Propriedade Industrial. Almedina, Coimbra, 2008.p.192.

* Artigo 107, n° 3 CPI.
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Estado, sendo necessario apenas o interesse publico naquele
bem e posterior notificacdo referindo o uso que serad emprega-
do. ¥’

Quanto as marcas € relevante mencionar que, por forca
do art. 21 do Acordo TRIPS, sdo impassiveis de serem alvos de
licenciamento compulsorio.

4. SISTEMAS DE TRANSMISSIBILIDA-
DE/LICENCIAMENTO E AS MARCAS

Vigora na legislagcdo portuguesa, conforme referido, o
principio da livre transmissibilidade de direitos de propriedade
industrial, e sua devida extensdo as licencas.

Deve-se salientar que esta realidade ndo é aplicada ime-
diatamente, e sem alguma reflexdo, para todos os bens intangi-
veis, notadamente para as marcas e logotipos.

Isso porque, falar em transmissdo e licenca de marcas
implica, antes de mais, debater e entender sua funcdo, que
sempre refletem uma opgdo politico-legislativa. 4

As marcas sdo, em principio, “um sinal distintivo dos
produtos e servicos por referéncia a sua proveniéncia empresa-
rial” *°, e neste sentido classico, garantem a constancia da ori-
gem do produto®®, evitando que os consumidores enganem-se a
este respeito.

4" MARQUES, Jodo Paulo F. Remédio. Contrato de licenca de patente. In ALMEI-
DA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.),
Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2011.p.
400.

48 CARVALHO, Maria Miguel. A Transmissdo da Marca. In Direito Industrial, Vol.
VI, Associacdo Portuguesa de Direito Intelectual (APDI), p.183 a 215, Almedina,
Coimbra, 2009.p.185.

* CARVALHO, Maria Miguel. Contratos de transmissdo e de licenca de marca. In
ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia,
(orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p. 477.

% GONCALVES, Luis Couto. A Funcdo Distintiva da Marca, Almeida: Coimbra,
1999, p. 26.
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Diante desta peculiar caracteristica, geraram-se trés posi-
cOes distintas a respeito da possibilidade de troca de sua titula-
ridade e/ou exploracéo por outrem.

A primeira posicao € a do sistema de transmissao vincu-
lada da marca™, que reconhece e aplica a nogdo mais restritiva
da funcao distintiva, em que este bem somente podera seguir a
esfera juridica de outrem, no caso de aquisi¢do conjunta da
totalidade da empresa.

Assim, uma marca apenas poderia ser cedida a terceiro se
este estiver disposto a carregar em mesmo negdécio todo o good
will*?, toda a atividade em marcha que a marca serve para dis-
tinguir.>®

Para esta corrente, somente desta forma o conceito tradi-
cional restaria inabalado, sendo que os produtos permaneceri-
am garantidamente procedentes da mesma estrutura, com idén-
tica qualidade e historico a que se associa aquela marca. Era a
previsao do antigo CPI brasileiro, de 1945.>*

Noutra ponta existe o sistema de livre transmissibilidade
da marca, em que, ao contrario da realidade vinculada, esta se
apresentaria independente e destacada da estrutura primaria
empresarial®®, o que confronta abertamente o conceito em sua
nocao tradicional.

A Professora Doutora Maria Miguel Carvalho, no entan-
to, atenta ao fato de que em nenhum dos dois sistemas percebe-
se a aplicacdo irrestrita e extremada dos seus preceitos, sendo

® Consoante esmagadora maioria das primeiras legislagdes. GONCALVES, Luis
Couto. A Fungdo Distintiva da Marca, Almeida: Coimbra, 1999, p. 34.

2 CARVALHO, Maria Miguel. Contratos de transmiss&o e de licenca de marca. In
ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia,
(orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p. 478.

%8 E o sistema Norte-Americano.

% BARBOSA, Denis Borges. Licencas e Cessées na Propriedade Intelectual. 2% ed.,
Lumes Juris, 2003.p.12.

% Consagrado no Art. 21° do Acordo TRIP/ADPIC, o que nas afasta, Portugal e
Brasil, da aplicabilidade integral do sistema oposto, de vinculagéo.
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estas figuras frequentemente reconduzidas ao equilibrio.

De um lado, nos sistemas de cessdo vinculada® passou-
se a admitir amplamente a transmissdo da marca com apenas
parte, ou departamento da empresa, de acordo com a previsdo
da Convencéo da Unido de Paris, em art. 6 - quater.

De outro, nos sistemas de livre transmissdo, busca-se,
através de rigor legislativo, eliminar ou reduzir a possibilidade
de conducdo do consumidor ao erro,®’ aproximando-se do que
prevé o art. 21 do Acordo TRIPS.

De todo modo, parece certo que nem mesmo num caso
ou outro, esta o consumidor absolutamente livre de incorrer em
confusdo, o que conduz parte da doutrina, a qual nos associ-
amos, a considerar que o potencial de engano ao consumidor
independe do sistema escolhido. *

Esta analise nos dirige a um terceiro modelo, notadamen-
te hibrido entre os dois anteriores, que nos parece trazer a solu-
¢do adequada. E o adotado pelo CPI atual, em repeticdo de po-
sicdo ja existente no CPI de 1940%°.

Fala-se em um sistema misto: A marca € independente da
transmissdo da empresa, desde que tal transferéncia ndo condu-
za 0 publico consumidor em erro, quer quanto sua provenién-
cia, ou aos caracteres essenciais a apresentacdo dos produtos.

Ou seja, a transmissdo pode ocorrer, desde que a marca
ndo esteja “de tal forma vinculada a um produtor que ndo possa
dele dissociar-se, como sucede quando a propria marca indique

% Nomeadamente nos paises do Common Wealth.

" CARVALHO, Maria Miguel. Contratos de transmisso e de licenca de marca. In
ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONGCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia,
(orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p. 479-480.

% CARVALHO, Maria Miguel. Contratos de transmiss&o e de licenca de marca. In
ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia,
(orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p. 480.

% Atendendo a economia do presente trabalho e foco na tematica principal, ndo se
desenvolve um maior delineamento historico acerca da evolucdo legislativa destes
diferentes modelos.
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a respectiva proveniéncia, ou reproduza o nome ou firma do
empresario a quem pertence, ou contenha referéncias a distin-
¢oes honorificas conferidas ao seu originario titular.” ®

Este regime é inferido a partir da anlise dos art. 262, n°.
1, do CPI e art. 12° n° 2, al. b da Diretiva do Conselho N°
89/104/CEE, conhecida por Diretiva de Marcas, doravante
apenas DM, que condiciona a livre transmissibilidade a ndo
inducdo do publico em erro, bem como sanciona com caduci-
dade de registro a susceptibilidade superveniente desta mesma
ocorréncia, agindo-se assim em duplo grau de controle.®*

Igual previsdo é encontrada no art. 17°, n°. 1 e 4, do Re-
gulamento sobre marcas comunitarias (CE) N° 40/94, doravan-
te apenas RMC. A disposicdo inova frente a legislacdo nacio-
nal, porém, ao trazer presuncdo de que ha transmissdo da marca
quando cedida a empresa como um todo. (Art. 17°, n.° 2 da
RMC). Quanto aos logdtipos citados, também seguem a nog¢édo
de transmissibilidade hibrida, conforme art. 304°-P, do CPI.

Isto s6 é possivel, porém, conferindo-se nova roupagem a
funcdo distintiva da marca®®, que néo servira mais para definir
exatamente a mesma origem empresarial do produto, mas antes
significar que o novo titular assume o 6nus pelo seu uso néo
enganoso.

N&o vemos aqui qualquer problema na ampliacdo do
conceito, mas antes uma verdadeira solugdo em compasso com
a funcao teleologica do dispositivo legal.

O verdadeiro interesse néo reside em garantir que aquele

8 OLAVO, Carlos, Contrato de Licenca de Exploracdo de Marca. In Direito Indus-
trial, Vol. I, Faculdade de Direito de Lisboa, Associacdo Portuguesa de Direito
Intelectual (ADPI), p. 349 a 383, Almedina, Coimbra, 2001.p.350.

. CARVALHO, Maria Miguel. Contratos de transmiss&o e de licenca de marca. In
ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia,
(orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p.481.

®2 para Luis Couto Gongalves a nocéo cléassica esta mesmo ultrapassada. In A Fun-
¢do Distintiva da Marca, Almeida: Coimbra, 1999, p. 20.

%3 GONCALVES, Luis Couto. Direito de Marcas, Almedina: Coimbra, 2000, p.22.
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ou este bem sejam realmente provenientes de determinada esfe-
ra produtiva estanque, o que é absolutamente inaplicavel nos
modernos modelos empresariais, mas que seja mantido o con-
trole sobre a continuidade daquilo que antes representa, em
atendimento ao principio da verdade e novissimo principio de
direito marcario, constituido na “proibi¢do do uso enganoso da
marca”.%

Quando o assunto € licenca, ainda que ndo haja sua ex-
pressa mencao no art. 262°, n.1 do CPI (que versa apenas sobre
transmissdo), entendemos pela aplicacdo do mesmo preceito
legal de restricdo ao uso enganoso do sistema hibrido, por re-
presentar idéntico objetivo e atendimento ao principio da ver-
dade.

Assim, temos que o redimensionamento da figura classi-
ca da funcdo distintiva da marca também alcanga os licencia-
mentos, talvez até com maior relevancia, posto que comumente
a atividade empresarial necessita estender as proprias marcas a
seus demais bracos empresariais, que, ainda que compostos por
outras pessoas juridicas, ndo deixam de atuar e ser continua-
cOes da empresa-méae. %

O licenciamento de marcas implica, no entanto, — em de-
terminadas modalidades ndo exclusivas —, admitir a coexistén-
cia de mesmas marcas servindo a diferentes identificagdes, o
gue novamente agrediria 0 conceito classico.

Neste especial tocante, a doutrina divide-se e aponta al-
guns riscos em sua desenfreada aceitacdo nestes moldes, con-
forme melhor discorreremos, em item especifico sobre modali-
dades de contrato de licengas.

5. CONTRATOS DE LICENCAS

® GONCALVES, Luis Couto. Direito de Marcas, Almedina: Coimbra, 2000. p.21.
 OLAVO, Carlos, Contrato de Licenca de Exploracéo de Marca. In Direito Indus-
trial, Vol. I, Faculdade de Direito de Lisboa, Associacdo Portuguesa de Direito
Intelectual (ADPI), p. 349 a 383, Almedina, Coimbra, 2001.p.351.
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Contratos de licenca® séo, & partida, 0 meio de instru-
mentalizacdo de licencas voluntarias, pelas quais o titular (ou
requerente), em geral de forma onerosa e temporariamente,
coloca um terceiro em posicao de uso de todas ou algumas fa-
culdades exclusivas e inerentes ao bem industrial intelectual. ®’

Especificamente para as marcas, referem-se ao meio pelo
qual o titular “atribui a terceiro o direito de apor a marca nos
seus proprios produtos e de a utilizar na sua actividade
econdmica”.®®

Diferentemente daquilo que se vé no Direito de Autor,
estes contratos ndo apenas conferem uma posigdo relativa e
calcada meramente em eficacia obrigacional ao licenciado, mas
verdadeiramente 0 gozo de todas as faculdades juridicas do
titulo que Ihe forem permitidas.

Conforme se pode depreender do art. 32° n.° 4 do CPI, se
ndo for convencionado em contrario, o licenciado passard a
exercitar todas as faculdades que Ihe conferem o titulo.

Neste sentido fica o licenciado em condicdo de opd-lo a
todos que desrespeitarem o direito de propriedade intelectual,
na medida em que lhe é atribuido, incluido ai o proprio licenci-
ante.

E este fator que leva parte da doutrina a dizer que a li-
cenca é fonte de direitos absolutos’, em contraposicao as mui-

% Artigo 32 do CPI.

7 JOAO PAULO REMEDIO MARQUES, citado por Carlos Ferreira de Almeida.
In Contratos da Propriedade Intelectual. Uma Sintese. In ALMEIDA, Carlos Ferrei-
ra de, COUTO GONGALVES, Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.), Contratos de
Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2011, in ob.cit., p.17,
nota 71.

8 OLAVO, Carlos, Contrato de Licenca de Exploracéo de Marca. In Direito Indus-
trial, Vol. I, Faculdade de Direito de Lisboa, Associacdo Portuguesa de Direito
Intelectual (ADPI), p. 349 a 383, Almedina, Coimbra, 2001.p. 354.

% MARQUES, Jodo Paulo F. Remédio. Contrato de licenca de patente. In ALMEI-
DA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.),
Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p.406..

 MARQUES, Jodo Paulo F. Remédio, Licencas (Voluntarias e Obrigatérias) de
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tas vezes implicita ideia de carater meramente obrigacional’*,
ainda que estes direitos sejam dependentes do titulo e do aval
do licenciante, mesmo nos casos de n&o exclusividade. "

Para o Professor Doutor José de Oliveira Ascensdo, po-
rém, sdo as peculiaridades e magnitude do caso concreto que
véo definir este carater perante cada contrato. "

Se estivermos diante uma autorizagdo sem qualquer con-
teddo econdmico, ndo havera de se falar em caréater absoluto,
pois nada ali justifica tal conformacao.

De outra sorte, quando diante de um contrato que envol-
ve um bem de direito industrial, naturalmente valioso e rele-
vante, em si préprio dotado de oponibilidade erga omnes, ine-
vitavelmente se estard diante de contrato de cunho absoluto.
Visdo esta que compartilhamos com o referido autor.

No tocante a tipicidade destes contratos, fica uma vez
mais acentuada a diferenca para com o Direito de Autor. Isto
porque os bens de propriedade industrial ndo sdo transaciona-
veis e negociaveis, em grande parte, mediante figuras classicas
e tratamento legal expresso.

Como nos informa o Professor Doutor Carlos Ferreira de
Almeida, coletando referéncias em outros autores, existem al-
gumas figuras tidas por tipicas, como os contratos de Licenca
de Patente, Licenca de Modelo de Utilidade, Licenca de Marca
e Licenca de Bases de Dados.

No entanto, ha muitos outros que sdo apenas aceitos co-
mo tais, como a Licenca de Software, Licenca de Logétipo e de

Direitos de Propriedade Industrial. Almedina, Coimbra, 2008.p.26.

L ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Contratos da Propriedade Intelectual. Uma Sinte-
se. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO,
Claudia, (orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina,
Coimbra, 2011.p.18.

2 \Jeremos melhor essa questdo em item dedicado inteiramente & exclusividade.

8 ASCENSAO, José de Oliveira. 4 “licenga” do direito intelectual. In ALMEIDA,
Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.),
Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p.108.
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Tecnologia. ™

Outros, ainda, seriam apenas interpretados como coliga-
dos ou afins aos contratos de licenca, por apresentarem ao me-
nos parte de contetdo semelhante ou uma componente comum,
como o Merchandising e Franchising, para citar dois exem-
plos.

Por outro lado, deve-se a frequente criatividade empresa-
rial e de evolucdo tecnoldgica a cada vez maior ampliacdo do
rol de objetos passiveis de licenca, e que, dia apos dia passam a
ser aceitas, de modo atipico, nos negocios envolvendo estes
bens.

Enfim, como ja amplamente referido, inexiste conceitua-
cao legal técnica quanto a figura da licenca e suas modalidades
contratuais especificas’®, de modo a gerar em tudo grande im-
precisdo, ainda mais diante de ja complexa e controversa natu-
reza juridica dos proprios bens de propriedade intelectual em
Si.

Passemos agora a analise pormenorizada e detalhada de
todas as componentes, modalidades e variantes em que estes
contratos, sejam eles aparentemente tipicos ou ndo, podem ser
avencados.

5.1. OBJETO
Os bens de direito industrial que podem ser alvos de con-

tratos de licenga sdo 0os mesmos havidos e elencados para as
transmissdes, conforme leitura do art. 32° n.° 1 do CPI.

" ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Contratos da Propriedade Intelectual. Uma Sinte-
se. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO,
Claudia, (orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina,
Coimbra, 2011.p.17.

> ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Contratos I, Contetido, Contratos de Troca,
Almedina: Coimbra, 2007, p. 221.

" O legislador parece mesmo ter concentrado tudo apenas em um Unico artigo.
ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Contratos Il, Contetdo, Contratos de Troca, Alme-
dina: Coimbra, 2007, p. 219/220.
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Ainda no mesmo artigo, conclui-se que, independente-
mente do bem industrial em especifico a ser contratado, o obje-
to em questdo serd sempre 0 uso, gozo ou exploragdo de um
direito privativo industrial tal como emerge do respectivo re-
gistro.

Ou seja, trata-se da direta atribuicdo, em carater positivo,
do licenciante ao licenciado, de uma ou vérias faculdades tipi-
cas de propriedade industrial, que, conforme art. 32° n.° 2 do
CPI, pode ser levada a cabo ainda mesmo na pendéncia de re-
gistro. "’

E certo, porém, que esta licenca sera considerada mera-
mente condicional, na medida em que é uma expectativa de
direitos, e ndo direitos plenamente constituidos.

5.2. MODALIDADES

Da leitura atenta ao art. 32° do CPI, depreende-se tam-
bém a fixacdo das diversas modalidades em que os contratos de
licenga poderdo ser convencionados.

Naquilo que diz respeito as marcas especificamente, o
regime € alargado pela aplicagdo do art. 8%, n.° 1 da DM, e art.
22°,n.°1, da RMC.

5.2.1. TOTAL OU PARCIAL

Conforme referido no n°.1 do Art. 32 do CPI, a licenca
podera ser conferida ao interessado em sua totalidade ou ape-
nas em parte das faculdades inerentes ao bem industrial.

Ou seja, licenciante e licenciado tém total liberdade para
negociar e definir em que extensdo dar-se-& a autorizacéo, ca-
bendo as partes escolher as faculdades exclusivas que querem
ver licenciadas, ndo havendo impedimento algum ao seu fraci-

" Em mesma légica da conferéncia proviséria do direito de propriedade industrial,
tratado pelo art. 5° do CPI.
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onamento.

E assim que, por exemplo, podem ser firmadas licencas
para toda ou apenas algumas reivindicacfes, ou para todos ou
apenas alguns objetos de uma eventual invencdo patenteada,
modelos ou desenhos. "

Como para o caso das licencas ndo se esta diante de efe-
tiva transferéncia de titularidade, mas apenas do gozo e uso das
faculdades atribuidas ao bem industrial, &€ mais facil visualizar
a possibilidade desta autorizacdo dar-se na forma parcial, se-
quer havendo a complicacdo referida para as transmissoes.

Quanto as marcas, também sdo passiveis de serem licen-
ciadas no todo ou em parte, na mesma liberdade referida ao
regime geral insculpido pelo CPI, consoante disposto no art. 8°,
n°1 da DM e 22° n° 1 da RMC, para marcas comunitarias.

5.2.2. ATITULO GRATUITO OU ONEROSO

A licenca, que normalmente sera onerosa’, podera tam-
bém ser concedida a titulo gratuito, nada havendo de impediti-
VO neste sentido.

Assim, também quanto a esta caracteristica, ha total li-
berdade®® das partes em definir a existéncia, forma e método de
contraprestacdo, podendo ser feita de modo fracionado, ou ain-
da mesmo mediante pagamento Unico, sem gque com isso desca-
racterize-se a licenca.

[ CAMPINOS, Anténio, COUTO GONGALVES, Luis, ROBALO, André, ALBU-
QUERQUE, Carla, VIEIRA LOPES, Inés, MARCELINO, Jodo, RAMOS, Maria
Jodo, GUSMAO, Miguel, VILELA, Telmo, Cédigo da Propriedade Industrial
Anotado, Almedina, 2010.p.143.

® ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Contratos da Propriedade Intelectual. Uma Sinte-
se. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO,
Claudia, (orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina,
Coimbra, 2011.p.17.

8 CAMPINOS, Anténio, COUTO GONCALVES, Luis, ROBALO, André, ALBU-
QUERQUE, Carla, VIEIRA LOPES, Inés, MARCELINO, Jodo, RAMOS, Maria
Jodo, GUSMAO, Miguel, VILELA, Telmo, Cddigo da Propriedade Industrial
Anotado, Almedina, 2010.p 144.
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Este preco, — fixo ou variavel —, poderé ainda compreen-
der forma diversa de contraprestacdo, como aquisicdo de de-
terminados produtos, estar atrelado ao volume de negdcios® ou
lucro obtido com a atividade desenvolvida mediante sua apli-
cacao.

De longe a situacdo mais comum nos casos praticos
apontam para a mescla entre um pagamento fixo imediato, pos-
teriormente complementado por prestacdes periddicas, conven-
cionalmente conhecidas para bens de propriedade industrial
como royalties. %

Para o Professor Doutor Remédio Marques, a utilizacdo
deste expediente mostra-se como 0 mais adequado a prevenir
condutas desleais, obstando casos em que o licenciamento é
utilizado com vistas apenas a subsequente intencional inativi-
dade, visando-se a ocorréncia de licenciamento obrigatério e
consequente possibilidade de insercdo de seus proprios produ-
tos no mercado, desta feita estando-se desobrigado de qualquer
prestacdo pecunidria. &

5.2.3. DETERMINADAS ZONAS OU TODO O TERRITO-
R10O NACIONAL

Outro fator diz com a amplitude territorial da licenca, que
poderd ser feita apenas para uma localizacdo especifica, ou
conferida a totalidade do territorio nacional.

Assim, patentes ou modelos de utilidade, por exemplo,
podem ser licenciados apenas para uma regido de Portugal, sem
prejuizo do titular permanecer no controle das faculdades sobre

8 MARQUES, Jodo Paulo F. Remédio, Licencas (Voluntarias e Obrigatérias) de
Direitos de Propriedade Industrial. Almedina, Coimbra, 2008.p. 118.

8 ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Contratos da Propriedade Intelectual. Uma Sinte-
se. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO,
Claudia, (orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina,
Coimbra, 2011.p.20.

8 MARQUES, Jo&o Paulo F. Remédio, Licencas (Voluntarias e Obrigatérias) de
Direitos de Propriedade Industrial. Almedina, Coimbra, 2008.p.119.
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0 restante do pais, ainda que naquele especifico espago sejam
conferidos com exclusividade.

No caso das marcas, € também o que prevé o art. 8° n°.1
da DM, ao instruir as legislagdes nacionais de que uma marca
pode ser objecto de licengas para a totalidade ou parte do ter-
ritorio de um Estado-Membro.

E possivel, no entanto, que o titulo seja esteado em am-
plitudes territoriais maiores, como € o caso das Marcas Comu-
nitarias. Regidas pelo art. 21° n°. 1 da RMC, as licengas feitas
sob esta forma, que forem concedidas a todo o territorio, quere-
réo representar a totalidade do espaco comum europeu, poden-
do ser realizada também a apenas parte deste.

Assim, 0 que se percebe € que, tanto quanto o direito de
propriedade industrial em que o bem precipuamente se funda
tem um limite territorial, também a licenca terd um limite®,
que deve ser respeitado, sob pena de estar o licenciado ndo sé
extrapolando o contrato, mas atuando em mesma condicao que
um terceiro contrafator.

Novamente, tendo as marcas um regime diferenciado
frente a sua natureza distintiva, parcela da doutrina mostra-se
contraria a possibilidade de celebragdo de contratos de licenca
para apenas parte do territorio nacional, e/ou comunitario.

Neste sentido, o Professor Doutor Américo Silva Carva-
lho reflete que “é absolutamente desaconselhavel permitir li-
cenca em Portugal s6 para uma certa zona do pais, devido a
confusdo que tal situa¢do pode provocar no consumidor”®

Com a devida vénia, entendemos, na esteira do Professor
Doutor Carlos Olavo, que trata-se de risco “inerente ao proprio

8 CAMPINOS, Anténio, COUTO GONGCALVES, Luis, ROBALO, André, ALBU-
QUERQUE, Carla, VIEIRA LOPES, Inés, MARCELINO, Jodo, RAMOS, Maria
Jodo, GUSMAO, Miguel, VILELA, Telmo, Cddigo da Propriedade Industrial
Anotado, Almedina, 2010.p.144

8 CARVALHO, Américo da Silva. Direito de Marcas, Coimbra, Coimbra: 2004, p.
416.
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instituto da licenca de exploracdo™®® e, em linha j4 superada de
redefinicdo da funcgéo distintiva da marca, ndo representa maior
risco de engano do que aquele conferido as licengas ndo exclu-
sivas, ou exclusivas simples.

5.2.4. PERIODO INTEGRAL DE VIGENCIA OU INFERIOR

Com relacdo ao periodo de vigéncia do contrato de licen-
¢a, uma vez mais caberd ser fixado em total liberdade pelas
partes, podendo ser limitado ou compreender a mesma referén-
cia tida para o titulo.

Para o regime geral, ai compreendidos os direitos de pro-
priedade industrial, mas excluidas as marcas, o teto maximo de
periodo sera sempre o regularmente fixado para o direito, ndo
podendo o exceder, por razdes Obvias de que ja ndo mais com-
preendera exclusivos.

No mais, caso as partes silenciem quanto a este periodo,
acreditamos, assim como o Professor Doutor Remédio Mar-
ques que “talvez a vontade normativa das partes aponte para
uma duracdo coincidente com a duracdo do direito industrial
cujas faculdades juridicas foram autorizadas”.®’

Naquilo que respeita as marcas, diferentemente do dito
acima, ndo ha um referencial méximo claro, eis que, como se
sabe, as marcas podem ser renovadas de 10 em 10 anos, por
forca do art. 225° do CPI.

Entendemos que, diante da autonomia privada que
viemos afirmando reger amplamente as relac6es de disponibili-
zacdo de direitos de propriedade industrial, ndo ha impedimen-
tos a clausulas que firmem a auto renovacdo contratual, a cada
momento em que o direito for também ele renovado, estipulan-

8 OLAVO, Carlos, Contrato de Licenca de Exploracéo de Marca. In Direito Indus-
trial, Vol. I, Faculdade de Direito de Lishoa, Associacdo Portuguesa de Direito
Intelectual (ADPI), p. 349 a 383, Almedina, Coimbra, 2001.p.362-363.

8 MARQUES, Jo&o Paulo F. Remédio, Licencas (Voluntarias e Obrigatérias) de
Direitos de Propriedade Industrial. Almedina, Coimbra, 2008.p.88.
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do-se as regras concretas de atualizagdo da contraprestacéo e
demais questdes caso a caso.®

5.2.5. EXCLUSIVO OU NAO EXCLUSIVO

Segundo preleciona o art. 32°, n° 5 do CPI, as licencas
sdo presumivelmente ndo exclusivas. Desta forma, basta o si-
Iéncio do contrato para que o licenciante esteja sempre autori-
zado a prosseguir na concessao de outras licengcas a demais
interessados.

Os seguintes n°. 7 e 8, do mesmo art. 32° do CPI, por
sua vez, dao conta de informar as defini¢cdes legais de exclusi-
vidade e a sua forma de operacéo.

Chega-se assim, a conclusdo por trés moldes possiveis de
fixacdo do regime de exclusividade nos contratos de licenca,
dos quais diverge a doutrina apenas com relacdo a nomenclatu-
ra empregada.

Para o Professor Doutor Luis Couto Gongalves, sao elas:
Exclusiva, Unica e Simples®, enquanto que para o Professor
Doutor Remédio Marques, tratar-se-iam de licencas Exclusiva
Reforcada, Exclusiva Simples e N&o Exclusiva®.

Adotaremos a terminologia empregada pelo Professor
Doutor Remédio Marques por entenderemos que traduz com
maior clareza e precisédo o que cada forma realmente designa,
evitando-se 0 emprego de terminologias mais genéricas como
“finica” ou meramente “exclusiva”.

As licencgas exclusivas reforcadas sdo aquelas em que,
além de mais nenhum terceiro poder participar, o proprio licen-

8 Pparece-nos, em mesmo sentido In CARVALHO, Américo da Silva. Direito de
Marcas, Coimbra, Coimbra: 2004, p. 417.

8 GONCALVES, Luis Couto. A Func¢do Distintiva da Marca, Almeida, Coimbra:
1999, p. 197.

% MARQUES, Jodo Paulo F. Remédio. Contrato de licenca de patente. In ALMEI-
DA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.),
Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2011.p.
400.
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ciante concorda em se afastar da concorréncia, abstendo-se ele
mesmo de prosseguir na exploracdo do bem licenciado.

De modo um pouco mais temperado, mas ainda conferin-
do certo grau de exclusividade, as licencas exclusivas simples
obstam o seguinte oferecimento de outras licengas a terceiros
pelo licenciante, mas ndo o afastam da exploracdo do bem,
podendo ele, e somente ele, concorrer com o licenciado.

E por altimo, as licencas ndo exclusivas, como bem re-
presenta o termo empregado, informam que o licenciante pode-
ra prosseguir contratando novas licencas com demais interes-
sados.

Quanto as marcas, como ja amplamente referido, a ideia
de dois distintos sujeitos explorarem simultaneamente o0 mes-
mo bem, que partiram de duas origens fabris diversas, ndo nos
parece romper com os ditames da técnica juridica.

E que face a redefinicdo da funcdo distintiva da marca, ao
invés de determinar a exata e efetiva origem do bem produzido,
deve-se entendé-la como novo 6nus de uso ndo enganoso, que
além de ampliar o conceito, reafirma sua verdadeira vocacao,
esteada no principio da verdade.

5.3. FORMA E REQUISITO DE EFICACIA

Quanto a forma exigida, os contratos de licenca estdo su-
jeitos apenas a representacdo escrita, conforme art. 32°, n° 3,
que traduz o espirito da regra geral insculpida no art. 220 do
Cadigo Civil.

Dai que se entende que a forma deste tipo de contrato é
condicdo ad substantiam e ndo meramente ad probationem,
como havido para os contratos de transmisso. °*

Ainda que ndo seja efetivamente obrigatoria a sua aver-
bacdo no INPI, isto € condi¢do de oponibilidade destes contra-

%1 MARQUES, Jo&o Paulo F. Remédio, Licencas (Voluntarias e Obrigatérias) de
Direitos de Propriedade Industrial. Almedina, Coimbra, 2008.p.81.
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tos*?, como bem disposto no art. 30°, n.°1,al. b,en.2. e n.% 3.

Para o caso das marcas comunitarias, vale a mesma 16gi-
ca, consoante regramento da RMC, constante dos arts. 22° n. 5
e 23°.

Enfim, para que o licenciado possa fazer valer o titulo
negocial contra terceiros ou eventualmente em face do proprio
titular do direito — assim afirmando as faculdades exclusivas de
que agora dispbe —, € necessaria sua devida averbacao.

Disto se conclui que o legislador deixou para as partes a
decisdo pela conveniéncia ou ndo do afastamento desta esfera
de oponibilidade®® e consequentemente a fixacdo do carater
meramente obrigacional ou absoluto dos contratos de licenca,
na linha do pensamento do Professor Doutor José de Oliveira
Ascensao, para quem “s6 sera absoluto se tiver reduzido a es-
crito. No caso de se tratar de um direito industrial, serd ainda
necessario que tenha sido averbado.**

5.4. DIREITOS E DEVERES DAS PARTES

Vimos que, para além da conceituacdo, delimitacdo do
objeto e modalidades comuns, 0 mddico tratamento legislativo
dedicado as licencas deixa lacunas, e entre elas estd também a
posicdo das partes frente a contratacao.

Assim, a principio, ndo ha qualquer remissdo direta a
responsabilidades, direitos ou faculdades a que os contraentes
estejam obrigatoriamente vinculados quando da assinatura de

%2 MARQUES, Jodo Paulo F. Remédio, Licencas (Voluntarias e Obrigatérias) de
Direitos de Propriedade Industrial. Almedina, Coimbra, 2008.p. 31.

% MARQUES, Jo#o Paulo F. Remédio. Contrato de licenca de patente. In ALMEI-
DA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.),
Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2011.p.
411.

% ASCENSAO, José de Oliveira. 4 “licenga” do direito intelectual. In ALMEIDA,
Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.),
Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p.108.
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contratos de licenca de bens de direito industrial.

A primeira conclus@o que se pode chegar diante deste
contundente siléncio, é a de que é conferida ampla liberdade as
partes para estipular e vincularem-se a normas e regras que
acharem mais adequadas ao caso concreto, em sintonia com a
regra geral de autonomia privada e liberdade contratual estabe-
lecida no art. 405 do Codigo Civil.

Isto seria possivel, uma vez mais, dado o carater subsidi-
ario que a legislagdo civil ganha frente ao regime especial esta-
belecido para os bens de propriedade industrial em cddigo pro-
prio, de acordo com o jé citado art. 1.303 do Cadigo Civil.

Acreditamos que esta analise esteja correta, mas apenas
em certa medida. E licito dizer que as partes dispdem de ampla
liberdade contratual quando de sua vinculagdo, mas disso nao
decorre logicamente que inexista um regime proprio ao quais
tais contratos sujeitam-se e que vinculam as partes interessadas
em sua celebragéo.

Assim, ainda que ndo seja aparente, da analise do objeto
em si e de suas estruturais caracteristicas, poder-se-a chegar a
definicdo do correto seguimento normativo, seja ele tipico ou
néo.

E de sua identificacdo e aplicacdo que dependem as res-
ponsabilidades e direitos tidos por inafastaveis dos contratos de
licenca.

5.4.1. POSICAO DO LICENCIANTE

Quando se esta diante de um contrato de licenga, o dever
mais basilar e elementar que se afigura ao licenciante consiste
na disponibilizacdo do bem intangivel contratado ao licenciado,
de modo que se possa dele efetivamente fruir. *°

Ou seja, ndo basta apenas ao licenciante entregar o bem,

% MARQUES, Jo&o Paulo F. Remédio, Licencas (Voluntarias e Obrigatérias) de
Direitos de Propriedade Industrial. Almedina, Coimbra, 2008.p.89.
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mas antes fazé-lo em toda a medida que permita ao licenciado
poder economicamente dele explorar, regular e desimpedida-
mente.

E este nuclear aspecto que faz com que parcela significa-
tiva da doutrina entenda pela aplicacdo do regime havido para
0s contratos de locacdo, uma vez que esta responsabilidade
seria idéntica aquela insculpida para estes contratos no art.
1031° do Cddigo Civil.

Nestes casos, também deve o locador entregar a coisa lo-
cada ao locatario e assegurar-lhe o efetivo gozo para o fim a
que se destina, abstendo-se de qualquer impedimento ou invia-
bilizacdo neste sentido.

Sabe-se, porém, como ja referido no inicio do trabalho,
que a imaterialidade do bem de direito industrial imp6e uma
série de restricdes a aceitacdo pura e simples de sua natureza
como sendo das de locacgdo, bastando referir a impossibilidade
de efetiva apropriacdo da coisa e a possibilidade de se conferir
mais de uma licenca para 0 mesmo bem.

Isso ndo nos impede de aceitar, por outro lado, a aplica-
cdo por analogia® dos conceitos havidos para a locagdo, na
medida e condicdo préprias aos bens intelectuais, em tudo
aquilo que forem semelhantes.

Assim, admite-se que pende sobre o licenciante a mesma
responsabilidade havida para o locador, a de garantir que o
objeto do contrato seja proprio para as utilizaces que se pro-
poe.

Decorre também desta anélise que o licenciante seja dili-
gente e pratique “todos os atos necessarios ou convenientes a
manutencdo da validade e da eficicia do direito industrial ob-
jecto de licenca™’, bem como atue no pagamento de taxas ne-
cessarias, entrega dos documentos indispensaveis ao seu enten-

% MARQUES, Jo&o Paulo F. Remédio, Licencas (Voluntarias e Obrigatérias) de
Direitos de Propriedade Industrial. Almedina, Coimbra, 2008.p.90.
9 MARQUES, Jo&o Paulo F. Remédio, Licencas (Voluntérias e Obrigatérias) de
Direitos de Propriedade Industrial. Almedina, Coimbra, 2008.p.90.
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dimento e boa aplicacdo, e também se insurja contra terceiros
infratores na falta de poderes para o licenciado assim agir.

Outros deveres sao apontados pela doutrina como inti-
mamente atrelados as relacdes de contratacdo de licencas, ain-
da que de cunho acessorio, havendo a necessidade das partes 0s
fazerem constar expressamente, quando de seu interesse.

E o0 caso da necessidade de comunicagdo de know-how e
eventuais aperfeicoamentos técnicos que venham a ser desen-
volvidos ao longo da relacdo, assim como de prestacdo de as-
sisténcia técnica.

Quanto a comunicacdo de aperfeicoamentos técnicos, es-
pecificamente, hd quem propugne visao restritiva quando de
sua falta expressa, entendendo caber ao licenciante comunicar
apenas as situacdes em que a melhoria seja suscetivel de prote-
céo dependente do objeto de licenca. *®

Outra, de cunho mais abrangente, afirma que, na falta de
estipulacdo, somente poderiam ser alvo de comunicacdo 0s
aperfeicoamentos necessarios a adequada exploracdo do bem
em questéo.

No que respeita as marcas, fazendo-se jus as distin¢bes
préprias que acarreta, discute-se se haveria também um direito
de controle de qualidade dos produtos por parte do licenciante,
em face da possibilidade de caducidade quando do seu uso en-
ganoso conforme previsto no art. 269, n.° 2, al. b do CPI.

Se por um lado nem a DM (art. 8°) nem a RMC (art. 22° e
seguintes) preocuparam-se em estabelecer expressamente a
obrigacdo do licenciante em controlar a qualidade dos produtos
licenciados, por outro é certo que a sua auséncia pode acarretar
sérios riscos ao licenciante e seu exercicio &, portanto, algo de
seu total interesse.

Assim, tal vinculacéo é antes do mais um poder-dever®,

% MARQUES, Jo&o Paulo F. Remédio, Licencas (Voluntarias e Obrigatérias) de
Direitos de Propriedade Industrial. Almedina, Coimbra, 2008.p.94.

% CARVALHO, Américo da Silva. Direito de Marcas, Coimbra, Coimbra: 2004.p.
415.
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que, em nossa Visdo devera operar-se independentemente de
constar expressamente do contrato, na esteira de posicionamen-
to mais amplo, adotado e sugerido pela Recomendagdo Con-
junta relativa as licencas de marcas adotadas pela Assembleia
da Uniéo de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial e
pela Assembleia Geral da Organizacdo Mundial da Propriedade
Industrial, na 35% série de reunides dos Estados-Membros. *®°

Dado o risco de operar-se a caducidade da marca pela
méa qualidade e consequente determinacdo de uso enganoso,
adotamos a mesma linha de raciocinio do Professor Doutor
Luis Couto Gongalves:

O poder-dever de controle deve ser encarado da mesma
forma como o estipulado para os contratos de locacdo em art.
1038, als. b e d, situacdo em que o locatario deve facultar o
acesso e exame da coisa locada. *™*

A legislacdo brasileira, por seu turno, ndo sofre com a
mesma indeterminagdo. Em art. 139 do CPI brasileiro, se refere
mesmo expressamente que “o titular do registro ou o deposi-
tante do pedido de registro podera celebrar contrato de licenca
para uso da marca, sem prejuizo de seu direito de exercer con-
trole efetivo sobre as especificagOes, natureza e qualidade dos
respectivos produtos ou servigos”.

Do lado de seus direitos, encontra-se o licenciante na po-
sicdo de obter o pagamento dos valores nas condigOes acerta-
das, no caso de estar-se diante de um contrato a titulo oneroso.

Para as situacdes de licenciamentos gratuitos, ndo estara
o0 licenciando na condicéo de receber valores, mas lhe é deso-
nerada a obrigagdo de assegurar o uso do bem, novamente na
esteira de analogia com a lei civil, desta feita com a figura do

100 CARVALHO, Maria Miguel. Contratos de transmisséo e de licenga de marca. In
ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia,
(orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p. 499.

101 COUTO GONGALVES, Lufs. Funcgo Distintiva da Marca. Almedina, Coimbra,
1999.p. 205 e seguintes.
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comodato.
5.4.2. POSICAO DO LICENCIADO

Sempre que o contrato for de natureza onerosa, a inicial e
fundamental obrigacdo que pende sobre o licenciado é a de
pagar, nas condicOes e formas estabelecidas, o pre¢o convenci-
onado pela licenca.

Deste fundamental dever de pagar os valores ajustados
decorrem outras obrigacdes, acessérias e de conduta, informa-
das pelos institutos da boa-fé ou ajustadas em contrato, como o
de disponibilizar dados sobre operacfes e transagdes realizadas
e de permitir acesso as suas contas'® e dados de vendagem.

Uma vez na condicdo de licenciado, desta feita indepen-
dentemente de se tratar de relacdo onerosa ou gratuita, surge
um dever basilar compreendido na obrigacdo de efetivamente
se explorar e utilizar o bem industrial contratado'®, especial-
mente se for o caso de licencas exclusiva ou qualificada.

Deduz-se este dever em duas frentes, uma quanto aos
bens de propriedade industrial em geral e outra para as marcas
e logotipos.

Quanto ao primeiro cenario, a obrigacdo é informada pela
possibilidade do bem em questdo ser alvo de emissdes e con-
cessOes de licencgas obrigatorias, em face da falta de exploracdo
e indicacdo de desinteresse de protecdo, na esteira do que é
estabelecido pelo art. 107, alinea a, do CPI.

Assim, por ser situacdo evidente e excessivamente pre-
judicial ao licenciante, surge, sob os primados da boa-fé objeti-

102 CARVALHO, Maria Miguel. Contratos de transmisséo e de licenga de marca. In
ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia,
(orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p. 503.

103 Semelhantemente ao que ocorre com os contratos de edicdes literarias, onde a
efetiva edicdo dos exemplares nos nimeros e condigdes pactuadas reveste-se de
carater obrigacional muito claro ao licenciado.
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va, 0 presente dever de exploragéo.

Fica também assegurada a protecdo contra a adocdo de
desleal conduta de proposital abstencdo de exploragédo do bem
por parte do licenciado, que poderia querer ver derrubada sua
protecdo para poder inserir, de forma livre, 0s seus proprios
desenvolvimentos no mercado.

Quanto as marcas, a interpretacdo pela obrigatoriedade
de exploracdo do bem emana dos préprios requisitos de cadu-
cidade tracados em lei. Como ja expusemos em anteriores oca-
sides, 0 uso diligente e constante da marca é responsavel por
evitar sua caducidade, nos termos do art. 269, I, do CPI.

Assim, mais do que um direito, o licenciado tem também
o0 dever de explorar a marca, ainda que tal ndo conste expres-
samente dos instrumentos, por parece-nos também derivativa
do dever acessorio de boa-fe.

Vale por ultimo referir que, justamente por forca desta
interpretacdo, que contratos de licenca sdo usados como habeis
e eficazes instrumentos para que o titular de uma marca néo
perca sua protecdo, ainda que nao tencione explora-la pessoal-
mente de forma imediata.

Hé& ainda outros deveres informados pela doutrina, como
o dever de obtencdo de consentimento para cedéncia da sua
posica0 a terceiros e atribuicéo de sub-licencas'®, a obrigacéo
de comunicacdo de aperfeicoamentos técnicos, o dever de ndo
contestar a validade da protecdo conferida ao bem'®, o aviso
de usurpacdo do bem por terceiros e o de tolerar determinadas
regras de controle inspetivo e de qualidade por parte do licen-
ciante'®, na linha do poder-dever j4 dito com relacdo ao outro

104 Que, por terem os bens de direito industrial natureza intuito personae s6 podera

ser afastado mediante clausula expressa.

105 Hoje em dia considerada ilegal diante da aplicacéo do art. 5, n° 1, alinea ¢ do
Regulamento (CE) n°® 772/2004, sobre a aplicacdo do agora n° 3 do art. 101° do
Tratado Sobre o Funcionamento da Unido Européia, referentes aos Acordos de
Transferéncia de Tecnologias.

106 Este controle, uma vez mais fazendo-se valer da analogia encontrada na figura da
locacdo, estabelecida em art. 1038, alinea b do Cédigo Civil.



RIDB, Ano 2 (2013), n° 11 | 12651

polo.

Deve-se estar sempre atento, porém, dada a sensibilidade
com que tocam elementos de limitagGes a livre iniciativa, que
tais clausulas ndo infrinjam as regras concorrenciais.

No campo dos direitos, estard o licenciado em posicdo e
condicdo de explorar e usufruir do bem contratado em todas as
faculdades juridicas conferidas pelo titulo ao licenciante, exce-
to se for convencionado em contrério.

No caso dos contratos de licenga a titulo gratuito, refira-
se a desnecessidade do licenciado pagar qualquer sorte de re-
muneracao, mas nunca se eximira de ter que permitir o controle
do objeto pelo licenciante, em analogia realizada com o contra-
to de comodato, insculpido no art. 1129° e seguintes do Cédigo
Civil.

5.5. INFRACOES AO CONTRATO DE LICENCA

Uma vez mais, “sdo poucas as normas legais especificas”
197 que nos auxiliam na compreensdo e informacéo sobre infra-
cOes aos termos e clausulas dos contratos de licenca.

A depender da interpretacdo dada, podemos afiliar-nos as
regras estabelecidas para os contratos de loca¢do ou comodato,
— se assim entendermos pela natureza juridica destes bens ou
ao menos a possibilidade de sua aplicagdo analdgica —, como
podemos também adotar a regra geral de incumprimento de
responsabilidade civil contratual, case rechagada a ultima apli-
cacao.

De todo modo, qualquer que seja o caminho perfilado,
dada a especialidade do bem industrial, haveremos sempre de
saber em que medida se esta diante de uma falta apenas contra-
tual ou de desrespeito ao proprio bem industrial em si.

07 ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Contratos da Propriedade Intelectual. Uma
Sintese. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRA-
BUCO, Claudia, (orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial,
Almedina, Coimbra, 2011.p.20.
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Ainda que esta problematica ndo se apresente de forma
linear'® e na pratica a distingdo possa parecer dificil de ser
feita,'* & certo que temos duas figuras distintas.

De um lado esta 0 mero descumprimento de clausulas es-
tipuladas e convencionadas pelas partes, ou de deveres acesso-
rios e de conduta'’®, que geram efeitos apenas inter partes e
séo solucionadas mediante a resolugdo do contrato e eventuais
aplicacGes de multas ou indenizacdo por perdas e danos, con-
forme o caso concreto.

Mas existem ainda casos em que ha extrapolacdo dos di-
reitos conferidos pelo licenciante, em que o licenciado passa a
atuar como verdadeiro terceiro contrafator, como sucede quan-
do, por exemplo, desrespeita os limites pactuados, sejam eles
territoriais ou de forma de exploracdo do bem industrial.***

Nestes casos ndo € forgoso reconhecer que existe verda-
deira violacdo do préprio estatuto do direito de propriedade
industrial, oponivel erga omnes pelo titular, por sua prépria
natureza absoluta.

Ainda que tal néo seja referido no CPI para a regra geral,
inferimos a possibilidade de o licenciante perseguir o licencia-
do que atua de forma excedente ao contrato de licenga, na es-

108 CARVALHO, Maria Miguel. Contratos de transmisso e de licenga de marca. In
ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia,
(orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p.506.

108 CARVALHO, Maria Miguel. Contratos de transmissao e de licenga de marca. In
ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONGCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia,
(orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p.506.

110 como o atraso no pagamento dos royalties estipulados ou desrespeito as condi-
¢Oes de contraprestacdo convencionadas, a falta de informacéo a que se comprome-
teu prestar, a venda acima ou abaixo do preco minimo ou maximo determinado,
entre outras tantas passiveis de afigurarem-se diante da autonomia da vontade das
partes.

11 MARQUES, Jodo Paulo F. Remédio. Contrato de licenca de patente. In AL-
MEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia,
(orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p.424.
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teira do que é expressamente havido para as marcas.

O art. 264° do CPI é bastante claro e explicito ao afirmar
que cabera ao titular da marca “invocar seus direitos, conferi-
dos pelo registro, contra o licenciado que infringir determina-
dos tipos de clausulas™'?, 0 que parece-nos autorizar o enten-
dimento pela perseguicdo do licenciado, nestes casos, como se
contrafator fosse.

Semelhante posicdo é extraida dos art. 8° n. 2° da DM e
art. 229, n. 2° da RMC, donde se elencam situacdes™*, — taxati-
vas e elencativas, respectivamente — que afirmam a possibili-
dade de insurgéncia do licenciante contra o licenciado que vio-
lar o0 seu direito de marca.

Para alguns autores, como o Professor Doutor Pedro Sou-
sa e Silva, as situacdes elencadas para as marcas seriam causa
de oponibilidade do direito por parte do licenciante, porquanto
estara o licenciado atuando sem titulo que o legitime para tan-
to, com excecdo daquelas relativas ao carater territorial*** e
referente a qualidade do produto.

Quanto a esta ultima condi¢do, deduz que, uma vez que 0
licenciante dispGe de mecanismos de controle, verificados no ja
discorrido poder-dever de fiscalizagdo da qualidade do produto
licenciado, a queda na qualidade ndo pode ser vista como con-
trafacdo, a uma porque é medida desproporcional e a duas por-
que a lei ndo preveria qualquer funcdo ou garantia de qualidade
do produto licenciado.

12 Artigo 264 do CPI: “O titular do registo de marca pode invocar os direitos con-
feridos pelo registro contra o licenciado que infrinja qualquer clausula, ou disposi-
¢do, do contrato de licenga, em especial no que respeita ao seu prazo de validade, a
identidade da marca, a natureza dos produtos ou servigos para os quais foi conce-
dida a licenga, a delimitacdo da zona ou territorio ou a qualidade dos produtos
fabricados ou dos servigos prestados pelo licenciante”.

113 prazo de Validade, forma abrangida pelo registro, natureza dos produtos ou
servigos, territério no qual a marca pode ser aposta ou qualidade dos produtos ou
Servicos.

114 Que somente seria verdadeira quando proveniente de aposicdo de marca fora dos
limites territoriais previstos, mas nunca quando de venda do produto ja marcado,
para fora do &mbito autorizado.
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Na contramao deste argumento encontram-se duras criti-
cas propostas pelo Professor Doutor Carlos Olavo. Em especial
refira-se seu argumento de que, ainda que a lei ndo exponha
expressamente a necessidade de garantia de qualidade do bem
marcado, o faz indiretamente ao ameacé-lo de caducidade
quando seu uso tornar-se enganoso.

E com esse mesmo argumento que entendemos que o po-
der-dever de fiscalizacdo do licenciante ndo é impeditivo de
perseguir um licenciado que, propositalmente ou ndo, exponha
produtos no mercado de tal forma enganosos e defeituosos, que
possam mesmo ser tidos por contrafeitos.

Por ultimo, ainda que inexista paralelo legal no CPI para
0s outros bens industriais, acreditamos que o tracado para as
marcas pode ser aplicado também a ordem geral, por estar de
acordo com o carater absoluto e de oponibilidade erga omnes
que também ¢ atribuido a estes.

6. CONTRATOS RELACIONADOS COM LICENCAS

Diante do exposto, ¢ licito afirmar que as licencas com-
pde-se, em sua grande maiora, de contratos atipicos, frutos
mais da préatica de contratacdo usual'’®, do que orientacdo ou
preocupacao de politica legislativa direcionada.

Assim, sem um modelo regulatdrio tipico, vemos na pra-
tica surgirem contratos que utilizam elementos emprestados de
outras realidades, ora sobrepondo-se, ora rivalizando-se.

E o caso de contratos como o Franchising e o Merchan-
dising, que guardam relevante relagdo com os contratos de li-
cenca, possuindo algumas de suas particulas mais elementares,
ainda que se distanciem de outras.

Como forma de destacar e desvendar o que ha ou néo de
licengas dentro destas duas figuras, passaremos a analisa-las

115 \/ASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos Atipicos. Dissertacdo de Doutora-
mento, Almedina, Coimbra, 1995.p. 21.
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individualmente na sequéncia.
6.1. FRANCHISING

Sendo considerado a priori e concretamente como um
contrato de distribuicdo, a relevancia do Franchising para o
presente trabalho poderia ser considerada, desde o principio,
questionavel.

Como se sabe, os contratos de distribuicdo sdo aqueles
mediante os quais as partes convencionam formas e modelos
de aquisicédo e escoamento de produtos de uma parte por outra,
na medida de seu interesse econémico.

Ocorre que esta modalidade de cooperagdo comercial
versa e destina-se exclusivamente a bens com caracteristicas
materiais, mais situados no campo do comércio do que do uso e
fruicdo. Some-se a isto o fato de que inexiste, como se sabe,
distribuicdo de bens intangiveis.

Isto, por si sO, serviria para afastar esse modelo das li-
cencas. Ainda que guardem algumas questdes em comum, ndo
sdo passiveis de coexisténcia sem romper com a dogmatica
base.

N&o obstante, mesmo que haja certo consenso na doutri-
na quanto ao contrato de Franchising integrar-se aos de distri-
buicdo, fala-se mesmo que “a franquia «ja ndo € um sistema de
distribuicdo», para chegar-se a conclusédo de que se tornou «um
sistema muito mais universaly”. 1

Ou seja, na esteira desta ampliacdo e interpretacdo do
contrato de Franchising, entendemo-lo ndo como um modelo
de distribuicdo comercial classico, mas antes como uma opera-
cao de difusdo de servigos adaptaveis a uma finalidade suple-

mentar concertada®’.

118 THIERRY DE HALLER, citado por Maria de Fatima Ribeiro. In O Contrato de
Franquia. Franchising, Nocdo, Natureza Juridica e Aspectos Fundamentais de Regi-
me, Almedina, Coimbra: 2001, in ob.cit.,p. 45.

117 MOUSSERON, BURST, CHOLLET, LAVABRE, LELOUP e SEUBE, citados
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E, pois, uma excedente imaterial dos contratos de distri-
buicdo, que “constitui, antes de tudo, para o franqueador, um
meio de exploracdo de uma ideia, uma exploracdo de uma for-
mula bem sucedida, e para o franqueado, um meio de benefici-
ar de um patrimonio de conhecimentos e dos ingredientes do
sucesso comercial obtido por outrem, sem ter de investir para o
efeito, capitais proprios.” '8

Ou seja, trata-se de um também atipico contrato consis-
tente “essencialmente em licencas de direitos de propriedade
industrial ou intelectual relativos a marcas ou insignias e saber-
fazer, que podem ser acompanhadas de restricdes ao forneci-
mento ou a compra de produtos”.119

Desta forma, composto de um conjunto de bens intangi-
veis, em especial quanto a aposi¢es de marcas, insignias e
etc., temos que as licencgas integram e sdo uma de suas substan-
tivas partes e componentes.

Isso, no entanto, ndo faz com que essas duas distintas fi-
guras sejam totalmente equiparaveis e/ou passiveis de serem
confundidas, ainda que parte da doutrina e jurisprudéncia en-
tenda tratar-se de uma espécie de autorizacdo e, portanto, sub-
sumivel a figura da licenca. '%°

Ocorre que nos contratos de franquia, “se ha senalado
que, mientras que el licenciante ejerce un control «passivo»
sobre el licenciatario, el control del franquiciante sobre el fran-

por Maria de Fatima Ribeiro. In O Contrato de Franquia. Franchising, Nogao, Natu-
reza Juridica e Aspectos Fundamentais de Regime, Almedina, Coimbra: 2001, in
ob.cit.,p. 45.

18 MONTEIRO, Anténio Pinto, Contratos de Distribuigdo, Direito Comercial, 22
Reimpressdo da Edi¢do de Dezembro/2001, Almedina, Coimbra: 2004, p.118.

119 ABREU, Jorge Manuel Coutinho de (coord). Da Franquia de Empresa. Relatério
elaborado para a Cadeira de Direito de Empresas do Curso de Mestrado em Ciéncias
Juridico-Empresariais, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coim-
bra, Vol. LXXIII, Coimbra, 1997.p.252.

120 CARAVACA, Alfonso L. Calvo e GANDARA, Luis Fernandez de La. Contratos
Internacionales. LIMONES, Pilar Blanco-Morales (Coord), Madrid, Tecnos,
1997.p.1529.
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quiciado es un control «activo»™*?!, 0 que afasta a possibilidade
de guardarem o mesmo significado e operacéo.

Ainda, tal modalidade utiliza-se das licencas de proprie-
dade industrial como forma de obter um resultado maior e mais
global, donde constam também a Prestagéo de assisténcia téc-
nica e transferéncia de know-how'?, o que certamente nio se
exige nos contratos de licenca.

Assim, por ser mais um pacote que oferta, de forma inte-
gra, a gestdo completa de uma empresa’?®, dotada de inimeras
facetas que superam a particula referente a aposicdo da marca,
associamo-nos a parcela da doutrina que afastam esses contra-
tos dos de licenca, ainda que sejam intrinsecamente relaciona-
dos.

6.2. MERCHANDISING

Certo tratar-se de expressdo ndo limitada apenas a esfera
do conhecimento juridico é notavel a dificuldade em se afirmar
com conviccdao uma Unica e inquestionavel definicdo a seu res-

H 124
peito.

No entanto, usualmente tem-se denominado de merchan-
dising os contratos pelos quais, “uma pessoa proporciona a
outra, mediante remuneracdo, o uso de um direito da proprie-

121 CARAVACA, Alfonso L. Calvo e GANDARA, Luis Fernandez de La. Contratos
Internacionales. LIMONES, Pilar Blanco-Morales (Coord), Madrid, Tecnos,
1997.p.1530.

122 Contratos de Know-how guardam alguma relacéo com as licenca, na medida em
que ambos tratam de negocia¢@es envolvendo bens intangiveis. No entanto, o sim-
ples fato do know-how ndo ser passivel de registro, mas apenas de segredo, coloca-o
fora das licencas de propriedade industrial, o que também o exclui de ser tratado
como afim aos contratos de licenga.

123 CARAVACA, Alfonso L. Calvo e GANDARA, Luis Fernandez de La. Contratos
Internacionales. LIMONES, Pilar Blanco-Morales (Coord), Madrid, Tecnos,
1997.p.1530.

124 para maiores informagdes sobre os embates doutrinarios acerca desta questdo, ver
MOURA, Sofia. Marcas e personagens: motivacdes, Implementacéo e avaliacdo na
perspectiva do licenciado. Almedina, Coimbra, 2006.p. 26.
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dade intelectual ou de um direito e personalidade com finalida-
de promocional diversa da finalidade originéria do direito”. %

Tais direitos podem contemplar desde personagens ou
temas cobertos por direito de autor, passando por direitos de
personalidade envolvendo pessoas fisicas, especialmente aque-
las dotadas de prestigio e fama, a marcas, também referéncias
de prestigio quanto a algum produto ou servigo'®.

S&0o assim casos em que se negocia a transferéncia do re-
levo e valor que o bem intangivel em si representa, como forma
de promocédo a outro produto, absolutamente distinto do origi-
nal.

Deste modo, de uma forma ou outra, guardam estreita re-
lacdo com os contratos de licenga, em especial para com as
marcas, bens de propriedade industrial diretamente atrelados a
este tipo de contratagéo.

Para alguns autores, como o Professor Doutor Carlos Fer-
reira de Almeida'?’ e Professor Doutor Luis Couto Gongal-
ves*?® o merchandising seria assim uma espécie de contrato de
licenga. De igual forma Raugust e Keller, em referéncia reali-
zada por Sofia Moura. **°

Masson e Whellhoff, por sua vez, ainda valendo-se de re-
feréncia de Sofia Moura, advogam em contrario, defendendo
que o merchandising ndo pode ser confundindo com licencia-
mento, posto que possui significado completamente distinto
deste.

125 ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Contratos 11, Contetido, Contratos de Troca,
Almedina, Coimbra, 2007, p. 236.

126 Conhecidos, também, pelos anglicanismos Charachter Merchandising, Persona-
lity Merchandising e Corporate Merchandising.

127 ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Contratos I, Contetido, Contratos de Troca,
Almedina, Coimbra, 2007.p.236.

128 COUTO GONGALVES, Luis. Contrato de Merchandising. In ALMEIDA, Car-
los Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.), Contra-
tos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2011.p.543-544.
129 MOURA, Sofia. Marcas e personagens: motivacdes, Implementacéo e avaliacéo
na perspectiva do licenciado. Almedina, Coimbra, 2006.p.26.
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Dentro daquilo que cabe para o presente estudo, levando-
se em consideracdo os especificos direitos de propriedade in-
dustrial e com a devida vénia a corrente opositora, temos que
ndo podemos equiparar o merchandising as licencas.

E que o merchandising nunca seré apto a autorizar a apo-
sicdo de marca ou insignia sobre bem que represente mesma
categoria, 0 que impossibilita o exercicio pleno dos aspectos
positivos das faculdades, tipicos da figura da licenca.

Frise-se também o objetivo diverso entre essas duas figu-
ras. Enquanto uma destina-se a efetivamente explorar o bem
em si, a outra (merchandising) é realizavel apenas a titulo de
promocdo, fomento e estruturacdo de um bem escolhido para
esta finalidade.

7. NATUREZA JURIDICA DOS CONTRATOS DE LICENCA

Como ja amplamente referido, a natureza juridica do con-
trato de licenca ndo é pacifica e é fonte de inimeras discussdes
na doutrina que se debruca sobre o tema.

Ainda que se conheca a existéncia de outras correntes,
“as principais teses em confronto sdo, por um lado, a dos auto-
res que defendem que a licenca corresponde ao contrato de
locacéo, e por outro, a de quem sustenta tratar-se de um contra-
to atipico.” **

O motivo de tanta heterogeneidade de conclusbes néo é
desconhecido: Em parte deriva do reduzido texto legal, em
outra medida da especialidade do bem incorporeo envolvido e,
por ultimo, “pelo facto de o contrato de licenga admitir uma
grande variedade de conteudos, em que as partes dispdem de
um grande poder de conformagdo.”**

1% CARVALHO, Maria Miguel. Contratos de transmissdo e de licenca de marca. In
ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia,
(orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p.507.

181 KRUGER, Maria Antonieta Galvez. Contratos de transmissdo e de licenca de
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Assim, no primeiro extremo das propostas encontram-se
autores como Maria Miguel Carvalho®*, Alexandre Dias Perei-
ra'*® e, no Brasil, Denis Borges Barbosa,™** para quem os con-
tratos de licenca se afiguram tipicamente aos de locagédo, quan-
do a titulo oneroso, e de comodato, nas situagdes de gratuidade.

Entre aqueles que sustentam tratar-se de figura atipica,
como Claudia Trabuco™® e Luis Couto Gongalves™*® defende-
se a aplicacdo de uma categoria autbnoma, tida por contratos
de licenca de uso de um bem incorpéreo, que seria regida pela
especial caracteristica imaterial do objeto e demais clausulas de
ordem geral.

Por dltimo, ha uma posicdo temperada, realizada princi-
palmente na figura de Remédio Marques*®’, mas também de
Maria Antonieta Galvez Kriiger™® e ainda em alguma escala

modelos de utilidade. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES,
Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito In-
dustrial, Almedina, Coimbra, 2011.p.469.

%2 CARVALHO, Maria Miguel. Contratos de transmisséo e de licenga de marca. In
ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia,
(orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p.510.

138 PEREIRA, Alexander Libério Dias. Contratos de Licenca de software e base de
dados. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONGCALVES, Luis, TRA-
BUCO, Claudia, (orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial,
Almedina, Coimbra, 2011.p. 353- 358.

1% BARBOSA, Denis Borges. Licencas e Cessdes na Propriedade Intelectual. 22
ed., Lumes Juris, 2003.p.4.

1% TRABUCO, Claudia. Contrato de Edicdo. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de,
COUTO GONGCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.), Contratos de Direito
de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2011.p. 295.

1% COUTO GONCALVES, Luis. Contrato de Merchandising. In ALMEIDA, Car-
los Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.), Contra-
tos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2011.p.543.

¥ MARQUES, Jodo Paulo F. Remédio. Contrato de licenca de patente. In AL-
MEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABUCO, Claudia,
(orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p.414, 423 e seguintes.

1% KRUGER, Maria Antonieta Galvez. Contratos de transmissdo e de licenca de
modelos de utilidade. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES,
Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito In-
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por Carlos Olavo™.

Os autores situados nesta Gltima posi¢cdo entendem que é
possivel a aplicacdo por analogia dos contratos de loca¢fes aos
de licencas, dada sua enorme semelhanca em inumeros fatores,
ainda que disso ndo implique chama-los e efetivamente té-los
por verdadeiros contratos de locagéo.

H& quem diga que esta tese em verdade é uma falta de
“explicita tomada de posi¢do”'*°, mas, ao nosso ver, parece ser
a mais sensata e aplicavel das teorias.

Isto porque se alinha com a natureza juridica que também
julgamos correta para o0s proprios bens de direito industrial em
si, a de um Direito de Propriedade Sui Generis.

Para a teoria acima referida, ndo se trata de afirmar que a
propriedade sobre um bem industrial é tal qual idéntica a de um
bem corpdreo, como previsto no direito romano, mas antes
identificar e afirmar sua similitude e proceder nas adequac6es
necessarias através de um regime especial, fixado e firmado
pelo legislador com esta finalidade propria.

Em mesma medida, ndo associamos o contrato de licen-
cas ao de locacdo como uma coisa una, idéntica. Os primeiros
permanecem sendo atipicos, ou sui generis, mas por teleologi-
camente versarem sobre quase mesmos objetos, e em termos
gerais dizerem 0 mesmo respeito e significado, aqueles podem
ser amplamente informados por estes.

A nosso ver é a funcdo comum partilhada'**

, verificada

dustrial, Almedina, Coimbra, 2011.p.470.

1% OLAVO, Carlos, Contrato de Licenca de Exploracdo de Marca. In Direito In-
dustrial, Vol. I, Faculdade de Direito de Lishoa, Associa¢do Portuguesa de Direito
Intelectual (ADPI), p. 349 a 383, Almedina, Coimbra, 2001.p. 356.

10 ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Contratos da Propriedade Intelectual. Uma
Sintese. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES, Luis, TRABU-
CO, Claudia, (orgs.),

Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra,
2011.p.18.

4 KRUGER, Maria Antonieta Galvez. Contratos de transmissdo e de licenca de
modelos de utilidade. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONCALVES,
Luis, TRABUCO, Claudia, (orgs.), Contratos de Direito de Autor e de Direito In-
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na figura do uso de um bem, que faz surgir condicdo para a
aplicacdo, ainda que apenas por analogia e com algumas adap-
tacOes necessarias, dos contratos de locacao.

Acreditamos que essa releitura feita ndo cinge com os ba-
silares principios de direito e ndo mostra-se como uma fuga ao
verdadeiro descobrimento do regime normativo das licencgas.

Defendemos esta posicdo pois entendemos que ndo € o
fato de “tocar” ou “ndo tocar” que deve definir a condicao ele-
mentar desses bens, mas antes a sua condi¢do de existéncia
como conteddo economicamente valorado no mundo normati-
VO.

Neste especial ponto é extremamente relevante a ad-
verténcia feita por L. Ray Patterson, para quem "we should not
make the mistake of emphazing the term property over intellec-
tual. Equating the different properties is logical error in the
forme of one-word-one-meaning fallacy, the assumption being
that all property is entitled the same rights"*?

Carregado o bem industrial de conteddo econémico, ha-
vendo poderes de exclusao e sendo o0 mesmo verificavel em um
verdadeiro ativo, ainda que intangivel, sua aproximacao com a
figura da propriedade mostra-se inevitavel, sendo necesséario
apenas o seu aperfeicoamento, o que é devidamente feito pelo
regime especial que lhe é tratado em lei especifica.

Se o0 regime especial ndo traz as normas de regulacdo do
contrato de modo explicito, e a legislacéo civil deve ser utiliza-
da subsidiariamente a lei especial na medida em que se harmo-
nizar com a natureza do bem, a aplicacdo da figura mais seme-
Ihante e ndo conflituosa (no caso a locacéo) parece-nos o cami-
nho correto a ser seguido.

CONCLUSAO

dustrial, Almedina, Coimbra, 2011.p. 470.

142 1., RAY PATTERSON, citado por The Allen Consulting Group. In “Economic
Perspectives on Copyright Law”. Centre for Copyright Studies Ltd, Sidney, 2003,
p.26, nota 88.
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Chega-se ao delicado momento de tecer-se algumas con-
sideracdes finais acerca do tema que foi aprofundado, nas me-
didas e condicgdes ofertadas pela natureza do presente relatério.

Em primeiro lugar, temos que os contratos de licenga séo
um importante instrumento juridico a confirmar o carater posi-
tivo dos bens de direito industrial, e seu uso € atualmente mais
do que consagrado.

O interesse em contratar licencas ganha inimeras fei¢oes
que podem ir, por parte do licenciante, desde logica pretensao
em retorno financeiro, conducdo do bem a efetivo uso visando
protecdo a concessdo de licencas obrigatdrias ou caducidade da
marca por falta de uso sério, a até mesmo ampliacéo de alcance
e potencial do bem protegido, especialmente no tocante as
marcas.

De parte do licenciado ndo had menor vontade em celebra-
los, sendo-lhe possibilitado produzir e explorar, enfim, envol-
ver-se com um bem que no mais das vezes sO foi possivel de
ser alcancado mediante o aporte de significativa quantia de
capital, tempo e dedicacdo por outrem.

As marcas, notavelmente destacadas com suas especifi-
cidades, nos mostraram que ja ndo mais estdo atreladas a fun-
cao cléssica de distin¢do, que busca assegurar idéntica proveni-
éncia dos produtos, mas a ordem muito mais abrangente e ade-
quada as atuais necessidades dos mercados competitivos, que
vé antes no principio da verdade a real funcdo teleoldgica da
distintividade.

Descobrimos assim a possibilidade de seu licenciamento
na medida em que a funcgéo distintiva foi reconduzida a garan-
tia do uso ndo enganoso, consolidando-se ai 0s preceitos em
que originalmente se funda.

Vimos também que, ainda que o Franchising e o Mer-
chadising guardem estreita semelhanca com os contratos de
licenca, por representarem outras finalidades e abarcarem mais



12664 | RIDB, Ano 2 (2013), n° 11

elementos, ndo ha como tratd-los como sindnimos destes.

N&o obstante a sua constatada relevancia econdmica, fi-
cou patente que a legislacdo dos bens de propriedade industrial
ndo nos fornecem uma série de elementos que tornariam a
compreensdo geral da figura da licenca mais fécil e assertiva.

Comece-se referindo a inexisténcia de conceituacdo geral
ou delimitacdo de figuras tipicas especialmente tracadas para
cada bem de propriedade industrial de modo particular.

Some-se a isso o fato de que inexiste um quadro norma-
tivo que va além de mero rol de bens passiveis de serem licen-
ciados, do regramento de modalidades genéricas de licencas e
requisitos de eficcia de oponibilidade erga omnes.

Alie-se a estes fatores a constatacdo de que o préprio
bem destinatario de contratos de licenca é alvo de intensos e
ndo pacificos debates na doutrina sobre a sua propria natureza
juridica.

Tudo isto torna consideravelmente desafiadora a defini-
cdo da natureza juridica dos contratos de licenca, estando as
regras aplicavel a estes contratos intimamente dependentes
desta afericdo, que sera depois responsavel por reger as demais
condicdes silenciadas pela lei e que extravasam a autonomia
privada das partes, como responsabilidades, direitos ou infra-
¢Oes aos contratos de licenca.

N&o obstante as dificuldades, concluimos com seguranca
que os contratos de licenca, ainda que ndo possam dizer-se efe-
tivos contratos de locagdo, a0 menos se identificam em um
grau de afinidade suficientemente robusto a ponto de realizar-
se a aplicacdo analdgica desta figura aquela.

Esta resolucdo mostra-se inclusive adequada a natureza
juridica que julgamos ser a dos bens de propriedade intelectual
em si, qual seja, de Propriedade Sui Generis, que comporta esta
fluidez e recepcdo de conteudo externo.

Neste sentido, como a Propriedade Sui Generis obtém na
tradicional legislacdo civil a fonte subsidiaria de informacéo,
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parece-nos perfeitamente adequado a importacdo de figuras
que Ihe sdo harmdnicas, quando silente a regra especial.

Assim, defendemos ao fim deste trabalho que o contrato
de licenca € um instrumento atipico que envolve bens de Pro-
priedade Sui Generis, mas que se preenche tipicamente com o
conteudo dos contratos de locacdo e comodato, por aproxima-
cao de funcoes e objetos, ainda que ndo se possa dizer que uma
coisa seja efetivamente a outra.

W
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