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1 — Introdugio

O direito & marca é, em principio, liviemente transmissivel.

A transmissdo pode ter por objecto a propriedade do direito
Ou apenas o seu uso e fruicado.

No primeiro caso, fala-se de transmissdo do registo da marca;
no segundo, de licenga de exploragio ou de utilizagio de marca.

A transmissdo do registo da marca, bem como dos mais direi-
tos privativos de propriedade industrial, encontra-se prevista no
artigo 29.°, n.° 1 (!):

“Os direitos emergentes de patentes, modelos de utilidade,
registos de modelos e desenhos industriais e registos de marca

(') A referéncia a artigos sem indicagio de diploma entende-se feita ao‘Cédigo da
Propriedade Industrial aprovado pelo decreto-lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro, refepndo—me a0
anterior, aprovado pelo Decreto n.° 30 679, de 24 de Agosto de 1940, como Cédigo de 1940.
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podem ser transmitidos a titulo gratuito ou oneroso, total ou par-
cialmente, por todo o tempo da sua dura¢do ou por prazo inferior,
para serem utilizados em toda a parte ou em determinados
locais.”.

Acrescentam os nimeros um e dois do artigo 211.°:

“1 — O trespasse do estabelecimento faz presumir a
transmissdo do pedido de registo ou da propriedade da
marca, salvo estipulagdo em contrdrio.

2 — O pedido de registo ou a propriedade da marca
registada sdo transmissiveis, independentemente do estabele-
cimento, se isso ndo puder induzir o publico em erro quanto
a proveniéncia do produto ou servico ou aos caracteres
essenciais para a sua apreciacdo.”

O principio da livre transmissibilidade dos registos de marcas
encontra assim a restricio de a transmissdo nio poder induzir o
puiblico em erro quanto a proveniéncia do produto ou aos caracte-
res essenciais para a sua apreciagio.

S&o casos susceptiveis de induzir o piblico em erro aqueles
em que a marca estd, por circunstancias especiais, de tal modo vin-
culada a um produtor que ndo possa dele dissociar-se, como sucede
quando a prépria marca indique a respectiva proveniéncia, ou
reproduza o nome ou a firma do empresario a quem pertence, ou
contenha referéncia a distingdes honorificas conferidas ao seu ori-
gindrio titular.

O Cédigo de 1940, no caso das marcas e ao contrario do que
acontecia com as patentes (artigo 29.°), ndo previa transmissio tio
somente da utilizacdo tempordria de marca, ou seja, das chamadas
licengas de exploragdo ou de utilizagdo de marca.

Daf que fosse discutida a admissibilidade de semelhantes
licengas.

Considerava o Prof. José Gabriel Pinto Coelho (3) que o pro-
blema se integrava na questio mais geral do uso simultineo da
mesma marca por mais de uma pessoa, regulada no artigo 5.°-C da
Convengio da Unido de Paris, o qual apenas admite o uso simulta-

() J. G. PINTO COELHO, Rev. Leg. Jur., ano 94.° pigs. 289 e segs..
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neo da mesma marca sobre produtos idénticos ou similares por

mais de um estabelecimento comercial ou industrial, no caso de

vérios estabelecimento serem comproprietarios da marca.
Acrescentava ele:

“E no rigor dos principios bem se Justifica este ponto de vista.
Se a marca é o elemento de identificacio do produto, o sinal dis-
tintivo da mercadoria objecto da indiistria ou do comércio daquele
que a adopta, ndo se concebe que, mesmo com consentimento do
seu titular, a marca possa ser usada também por outro industrial
ou comerciante, para designar produtos congéneres da sua indiis-
tria ou do seu comércio.”

Com efeito, a existéncia, no mesmo espaco territorial, da
mesma marca a identificar produtos de diferentes origens empre-
sariais era susceptivel de provocar que o puiblico fosse induzido em
erro, pensando que adquiria produtos fabricados pelo titular da
marca, quando de facto adquiria os fabricados pelo licenciado.

No entanto, eram vdrias as situagdes para as quais a licenca de
utilizagdo de marca se revelava muito itil, sem que se verificasse
susceptibilidade de indugdo do ptiblico em erro.

Por isso, entendia-se que o critério constante da Convengio
era demasiado restritivo, tendo em atengdo a existéncia de espe-
ciais relagdes entre empresas, por um lado, e, por outro, a possibi-
lidade de assegurar ao piblico, quer pelo emprego dos mesmos
processos técnicos, quer pela fiscaliza¢io da utilizagdo da marca, a
equivaléncia dos produtos fabricados, sob a mesma marca, por
vérias empresas (°).

Era o caso da concessdo de licenga pela empresa-mée a uma
sua filial estrangeira, pessoa juridica distinta daquela, mas que, na
realidade e sob o aspecto econémico, € a sua continuagéo, sendo da
empresa-mae a maioria, se nio a totalidade, dos capitais nela
investidos.

Era o caso também de, existindo licenca para a exploragdo de
uma patente de invengdo, o titular desta desejar autorizar o licen-

() Cfr. ). G. PINTO COELHO, ob. ¢ loc. cits..
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ciado a apor nos produtos que fabricar no uso da licenca, a marca
para eles criada e registada pelo titular da patente.

Era ainda o caso dos proprietdrios das marcas que ndo sio eles
proprios fabricantes ou comerciantes, como é o caso das socieda-
des “holdings” — entre nés, sociedades gestoras de participagGes
sociais, proibidas de exercer directamente actividades comerciais
ou industriais pelo artigo 8.°, n.° 2, do decreto-lei n.° 495/88, de 30
de Dezembro, sob pena de dissolugdo.

Em todas essas situagdes, desde que se assegurasse o objec-
tivo principal de o publico néo ser induzido em erro, nada impedia
que se permitisse a atribui¢do do direito de exploragdo da marca a
outras pessoas além do titular desta.

De resto, a concessdo de licenga para as marcas comerciais e
industriais j4 entfo era correntemente praticada.

Durante a Conferéncia de Lisboa de revisio da Convengdo da
Unido de Paris (1958), a questdo da admissibilidade das licengas
de exploragdo de marcas foi estudada e discutida pela Comissio
1, constituindo o ponto IX do programa de trabalho.

Das discussées havidas, assentou-se nessa Comissdo 111 em
submeter 2 Comissdo Geral o seguinte texto para as alineas 3) e 4)
do artigo 5.°-C:

4

‘3 — Quando exista entre o titular de uma marca e
outras pessoas fisicas ou juridicas relagées ou acordos tais
que assegurem um controlo efectivo, pelo titular, da utilizacdo
da marca nos produtos das referidas pessoas, essa utilizagdo
autorizada pelo titular aproveitar-lhe-a.

4 — Os paises da Unido podem aplicar as disposicées
das suas leis nacionais, adequadas a evitar que a aplicacdo
da alinea 3) deste artigo prejudique o interesse piiblico ou
induza o piiblico em erro”.

Apresentado este texto 2 Comissdo Geral, e depois de lhe
terem sido introduzidas pequenas alteragdes, foi posto a votacdo
mas rejeitado pelo voto contririo dos Estados Unidos, tendo
votado a favor 33 paises e havido 5 abstencGes.

E assim, dado o principio da unanimidade vigente na Unido
de Paris, naufragou pela oposigio de um tnico pais, um preceito
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que correspondia a uma aspiracio geral, como desabafava o Prof.
Pinto Coelho (%).

Seja como for, o certo € que a pritica imp0s a admissibilidade
das licengas de exploragdo de marca, que a legislagdo subsequente
veio a acolher.

2 — O Actual Direito Positivo

Pelo decreto-lei n.° 27/84, de 18 de Janeiro. o problema da
admissibilidade das licengas de exploracdo de marca deixou de ter
razdo de ser, uma vez que o artigo 119.° do Cédigo de 1940, na
redac¢do dada por aquele diploma, passou a contemplé-las expres-
samente.

Hoje em dia, as licengas contratuais estio previstas, relativa-
mente a todos os direitos privativos da propriedade industrial, no
artigo 30.°, bem como no artigo 213.°, relativo as marcas.

Diz o mencionado artigo 30.°:

“l — Os direitos referidos no n.° 1 do artigo anterior
podem também ser objecto de licenca de exploragdo, total ou
parcial, em certa zona ou em todo o territério nacional, por
todo o tempo da sua duragdo ou por prazo inferior.

2 — O disposto no niimero anterior ¢ aplicdvel na pen-
déncia dos pedidos, mas a recusa do pedido implica a cadu-
cidade da licenca.

3 — O contrato de licenga estd sujeito a forma escrita.

4 — Salvo estipulagdo em contrdrio, a licenca implica
que o licenciado goze, para todos os efeitos legais, das facul-
dades conferidas ao licenciante, com ressalva do disposto nos
numeros seguintes.

5 — O direito obtido por meio de licenga de exploragdo
ndo pode ser alienado sem consentimento escrito do licen-
ciante.

6 — A concessdo de licenga de exploracdo nao obsta a
que o licenciante conserve o direito de explorar directamente
o direito licenciado.

—_—

() Aut, ob. e loc. cits., pag. 322.



92 CARLOS OLAVO

7 — A licenga presume-se ndo exclusiva.

8 — Entende-se por licenga exclusiva aquela em que o
titular renuncia ao direito de conceder outras licengas para
os direitos objecto de licenca, enquanto esta se mantiver em
vigor (°).”

E acrescenta o artigo 213.°;

1 — O titular do registo de marca pode invocar os direi-
tos conferidos pelo registo contra o licenciado que infrinja
uma das cldusulas do contrato, em especial no que respeita ao
seu prazo de validade, a identidade da marca, & natureza dos
produtos ou servigos para os quais foi concedida a licenga, a
delimitagdo da zona ou territorio ou a qualidade dos produtos
fabricados ou dos servios prestados pelo licenciado (6).

2 — O contrato de licenca exclusiva pode prever a pos-
sibilidade de o licenciado conceder sublicengas”.

Em termos de direito europeu, o artigo 8.°, n.° 1, da Direc-
tiva 89/104/CEE, do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que
Harmoniza as Legislagdes dos Estados-membros em Matéria de
Marcas, expressamente prevé que uma marca pode ser objecto de
licengas para a totalidade ou parte dos produtos ou SErvigos para os
quais tenha sido registada e para a totalidade ou parte do territério
dum Estado-membro, podendo as licengas serem exclusivas ou nio
exclusivas.

Disposigdo de teor idéntico para a marca comunitaria consta
do artigo 12.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, do Conselho, de
20 de Dezembro de 1993.

(*) No texto inicial deste nimero fazia-se referéncia a “titular da patente”, o que
constitufa manifesta gratha, corrigida pela rectificagdo n.° 35-A/95.

(°) Estadisposigdo ndo ¢, por infelicidade de redacgio, totalmente coincidente com
o n.° 2 do artigo 8.° da Directiva 89/104/CEE, que visa transpor, mas cujo teor é o
seguinte: “O titular de uma marca pode invocar os direitos conferidos por essa marca em
oposicdo a um licenciado que infrinja uma das disposicées do contrato de licenca, em
especial no que respeita ao seu prazo de validade, a forma abrangida pelo registo sob que
a marca pode ser usada, & natureza dos produtos ou servicos para os quais foi concedida
a licenga, ao territdrio no qual a marca pode ser aposta ou a qualidade dos produtos
Jabricados ou dos servigos fornecidos pelo licenciado.”
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3 — Nogio de Contrato de Licenca

O contrato de licenga pode ser definido como o contrato atra-
vés do qual o titular de uma marca atribui a terceiro o direito de
apor a marca nos seus proprios produtos e de a utilizar na sua acti-
vidade econémica (7).

Visam tais contratos responder a diversos interesses praticos,
quer do licenciante, quer do licenciado.

Para o licenciante, permitem a uma empresa descentralizar a
sua produgdo e implantar-se em mercados cujo acesso directo lhe
seria impossivel ou muito oneroso.

Sendo a marca um elemento de atraccio de clientela, a sua
maior projecgdo aumenta a sua notoriedade e consequentemente
uma maior difusio dos produtos em que seja aposta.

Além disso, o contrato de licenga, ao possibilitar a exploragdo
da marca por terceiros, permite evitar a caducidade do registo da
marca por falta de uso sério durante cinco anos consecutivos, con-
signada no artigo 216.° n.° 1, alinea a).

Para o licenciado, permite beneficiar da projec¢io da marca e
da experiéncia adquirida por outrem.

4 — Forma do Contrato de Licenca

O contrato de licenca estd sujeito a forma escrita, nos termos
do artigo 30.°, n.° 3.

Além disso, estd sujeito a registo no Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial, s6 produzindo efeitos em relagdo a terceiros
depois de averbado de acordo com o artigo 31.°, n.° 1, e segundo
0s tramites previstos nos seus varios nimeros.

O averbamento € feito a requerimento de qualquer dos inte-
ressado (ou seja, licenciante ou licenciado), instruido com o
documento comprovativo da licenga e, quando requerido pelo
cedente, o cessiondrio devera também assinar 0 documento que o

—_—_—

() A. CHAVANNE ET J.J. BURST, Droit de la Propriété Industrielle, 3.2 ed.,
pag. 690.
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comprova ou fazer declaragdo expressa de que aceita a transmis-
sdo. Nao €, pois, necessirio registar o préprio contrato de licenga,
bastando escrito que o comprove — o chamado “escrito de
licenga”.

Feito o averbamento, dele é publicado aviso no Boletim da
Propriedade Industrial.

S — Natureza Juridica do Contrato de Licenca

O contrato de licenga, quando a titulo oneroso, aproxima-se do
contrato de locagio, isto é, do contrato pelo qual uma das partes se
obriga a proporcionar a outra o £0zo tempordrio de uma coisa,
mediante retribui¢io, na defini¢do constante do artigo 1022.° do
Codigo Civil.

Mas, ao passo que a locagio tem por objecto uma coisa, o
contrato de licenga tem por objecto, porém, o bem imaterial que é
a marca (%).

Ja foi discutido se o contrato de licenga teria natureza real ou
obrigacional.

Tal discussdo, porém, s6 tem sentido se se atribuir ao direito
a marca natureza real.

Para quem considere, como me parece a doutrina mais cor-
recta, que o direito & marca, como os mais direitos privativos de
propriedade industrial, tem a natureza de direito de exploracio
econdmica exclusiva (%), a mencionada distingio ndo tem razio de
ser.

Embora a lei ndo o refira expressamente, ao invés do que se
verifica quanto a transmissio do registo de marca, nada impede
que a licenga seja, ndo a titulo oneroso, mas a titulo gratuito.

De facto, o gozo temporério de um bem pode ser proporcio-
nado a titulo gratuito.

(*) H4 quem entenda que o conceito civilista da locagio nio excluj a possibilidade
de abranger coisas incorpéreas; cfr. LUIS M. COUTO GONCALVES, Funcio Distintiva
da Marca, Almedina, 1999, pig. 202 e em especial nota 392.

(®) Mais desenvolvidamente, cfr. 0 meu Propriedade Industrial, 1997, pags. 20
€ segs..
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Sendo permitida a transmissio do registo de marca a titulo
gratuito, por maioria de razio se deve entender ser possivel a con-
cessdo, a titulo gratuito, de simples licenga de exploragio.

Acresce que pode haver interesse legitimo em que o contrato
de licenga seja celebrado a titulo gratuito, como pode suceder
quando a licenga seja concedida pela empresa-mde a uma das suas
filiais, maxime sendo a empresa-mae uma sociedade holding.

A analogia far-se-a entdo, nio com o contrato de locagdo, mas
com o contrato de comodato, previsto no artigo 1129.° do Cédigo
Civil.

6 — Objecto do Contrato de Licenca

Objecto do contrato de licenga é o direito 4 marca tal como
emerge do respectivo registo.

O direito a marca, tal como emerge do respectivo registo, é
um direito sobre um bem imaterial — um sina] — que tem por con-
teido a exploragdo econémica exclusiva desse sinal, com vista a
distinguir a proveniéncia empresarial de determinado produto ou
servico.

Tal contetido concretiza-se, em primeira linha, na utilizagdo
do sinal registado para distinguir os produtos ou servigos forneci-
dos pelo seu titular ('°).

A faculdade de utilizar a marca traduz-se, antes de mais, na
possibilidade a apor nos produtos a que se destina (!!).

Traduz-se também na livre utilizagdo da marca, no ambito
genérico da actividade empresarial do respectivo titular, maxime
na comercializagdo dos produtos ou servigos identificados através
da marca.

—_—

(') A utilizagdio das marcas €, em principio, meramente facultativa, apenas sendo
obrigatdria em casos excepcionais, como sucede relativamente a produtos farmacéuticos.

(') Saber se a marca tinha ou ndo de ser aparente, isto €, se era legitimo apor mar-
€as em produtos de forma a que as mesmas nao fossem imediatamente reconhecidas, cons-
titwiu um problema que presentemente estd ultrapassado, ja que € mais ou menos pfxcfﬁco
poder a marca aparecer colocada de maneira a que s6 depois de exame cuidado seja des-
coberta.
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A faculdade de exploragio econémica exclusiva da marca
abrange ainda qualquer modalidade de aproveitamento do valor
econémico do sinal, nomeadamente como meio publicitdrio e
como elemento de atracgio de clientela, ou através de autorizagio
a terceiros para utiliz4-1a.

Sendo o direito 2 marca um direito de exclusivo, dai decorre
que o seu titular se poderd opor 2 sua utilizagdo por terceiros.

Em sintonia com este aspecto do caracter exclusivo do direito
a marca, um terceiro ndo poderd utilizar o sinal que constitua a
marca de outrem em termos de lesar o correspondente direito.

O direito & marca é assim um direito exclusivo, oponivel
“erga omnes”, que reserva ao seu titular a utiliza¢io econémica do
correspondente bem imaterial.

Este principio encontra vérias ordens de limites.

Em primeiro lugar, aqueles que decorrem do principio da
especialidade, isto €, da relagdo entre marca e produto ou Servigos
a que se destina; assim, a defesa do direito a marca cinge-se, em
principio, a produtos ou servigos que sejam idénticos ou afins
daqueles a que a marca respeita ('2).

Além desses, refiram-se, em especial, os limites que resultam
da circunstancia de o nicleo fundamental dos direitos privativos da
propriedade industrial ser a protec¢io da exploragdo econ6mica
exclusiva do bem imaterial sobre que incidem (13).

A lei claramente delimita o direito & marca através da explo-
ragdo econdmica, porquanto, nos termos do artigo 207.°, a proibi-
¢80 de terceiro utilizar sinal idéntico ou confundivel com marca
registada para produtos idénticos ou afins, reporta-se apenas ao uso
em actividade econémica.

Acresce que a exploragdo do objecto do direito privativo
representa a realizagdo do contetido desse mesmo direito, que fica
consequentemente esgotado com aquela exploragio.

Por isso, o titular do direito 3 marca nio se podera opor a
actos de terceiro subsequentes a exploragio por ele mesmo efec-

('*) Mais desenvolvidamente, cfr. o meu Propriedade Industrial, pags. 59 e segs..
(**) Mais desenvolvidamente, cfr. 0 meu Concorréncia Desleal e Direito Industrial,
in Concorréncia Desleal, Coimbra, 1997, pags. 77 ¢ segs..
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tuada, ou com o seu consentimento. E o chamado “esgotamento do
direito”, consagrado no artigo 208.° do seguinte teor ('):

“1 — Os direitos conferidos pelo registo da marca nao
permitem ao seu titular proibir o uso desta para produtos
comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular
ou com o seu consentimento.

2 — O disposto no niimero anterior nio é aplicdvel sem-
pre que existam motivos legitimos que Justifiguem que o titu-
lar se oponha a comercializagcdo posterior dos produtos,
nomeadamente sempre que o estado desses produtos seja
modificado ou alterado apés a sua colocagdo no mercado”.

Outro dos limites decorre do artigo 209.°, que consigna que o
direito conferido pelo registo da marca nio permite ao seu titular
impedir a terceiros o uso na sua actividade econémica, desde que
seja feito em conformidade com normas e usos honestos em maté-
ria industrial e comercial:

a) Do seu préprio nome e endereco;

b) De indicagdes relativas a espécie, 4 qualidade, a quanti-
dade, ao destino, ao valor, a proveniéncia geogréfica, a
época de produgdo do produto ou da prestagio do servigo
Ou a outras caracteristicas dos produtos ou servigos;

¢) Da marca, sempre que tal seja necessdrio para indicar o
destino de um produto ou servigo, nomeadamente, a titulo
acessOrio ou complementar.

O Cddigo actual veio acolher ainda a figura da preclusdo por
tolerancia, no artigo 215.°, cujo n.° 1 preceitua que o titular de uma
marca registada que, tendo conhecimento do facto, tiver tolerado o
uso de uma marca registada posterior durante um perfodo de cinco
anos consecutivos deixard de ter direito, com base na sua marca
anterior, a requerer a anulagdo do registo da marca posterior ou a
Opor-se ao seu uso em relagfo aos produtos ou servicos para os

—_—

(" A comercializagio de produtos fora da Unido Europeia niio d4 origem ao esgo-
tamento do direito, questio sobre a qual o Acordo TRIPS, no seu artigo 6.°, nio toma posi-
¢do.
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quais a marca posterior tenha sido usada, salvo se o registo da
marca posterior tiver sido efectuado de ma fé.

A protecgio do direito & marca est4 ainda intimamente asso-
ciada a respectiva explora¢do econémica.

Salvo justo motivo, se a marca ndo for objecto de uso sério
durante cinco anos consecutivos, o respectivo registo caduca,
como determina o artigo 216.°, n.° 1, alinea a).

Além disso, a marca que ndo for objecto de uso sério ndo é
fundamento de anulagfo de registo de marca posterior, de acordo
com o artigo 214.°, n.°4.

O direito & marca tem ainda limites territoriais e temporais.

Quanto aos limites territoriais, assim se distinguem as marcas
nacionais, que se circunscrevem, em termos de protec¢do, ao
espago portugués (artigo 5.°, n.° 5), e as internacionais, que sio
protegidas nos Estados pretendidos, se tal for possivel.

Quanto aos limites temporais, sdo, teoricamente, de 10 anos con-
tados da data da respectiva concessdo, de acordo com o artigo 205.°,
mas, por se tratar de prazo indefinidamente renovavel, o apontado
limite ndo tem, substancialmente, qualquer contetido pratico.

A actual lei prevé, no artigo 30.°, n.° 2, que a licenga seja con-
cedida na pendéncia dos pedidos de registo.

Relativamente as marcas, para as quais ndo existe a protec¢io
proviséria que o artigo 62.°, n.° 6, confere aos pedidos de patente,
os pedidos de registo ndo atribuem direitos, mas simples expecta-
tivas juridicas.

A licenga de exploragdo concedida na pendéncia do pedido de
registo €, pois, uma licenga condicional, sujeita 2 posterior conces-
sdo desse registo.

Por isso, a recusa do pedido implica a caducidade da licenca,
de acordo com esse artigo 30.°, n.° 2.

7 — Estrutura do Contrato de Licenca

A licenga de exploragdo de uma marca, tal como o respectivo
direito emerge do registo, implica a atribuigio, pelo titular da
marca ao licenciado, do gozo do correspondente direito & utiliza-
¢d0 econdmica da marca licenciada.
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Representa, pois, para o titular da marca, uma das modalida-
des do aproveitamento econémico do sinal, e para o licenciado, a
atribui¢d@o das faculdades de aposiciio da marca e da sua utilizagdo
no dmbito da respectiva actividade empresarial, ou seja, que possa
identificar através dessa marca os produtos ou servigos que fornece
e comercializar os produtos ou servicos assim marcados.

Para haver licenga de exploragio, é indispensavel que ambas
estas faculdades que integram o direito 2 marca sejam concedidas
ao licenciado.

Se o ndo forem, a situagdo configurar-se-a como contrato dis-
tinto do de licenga, porquanto nio existe efectiva concessio do
gozo do direito a marca.

Ja a concessdo, ao licenciado, da faculdade de oposicdo a uti-
lizagdo da marca por terceiro ndo constitui parte integrante neces-
sdria do contrato de licenga, uma vez que, se o licenciado nio tiver
essa faculdade, poderd sempre exigir ao licenciante que a garanta,
como adiante se desenvolvera.

Da consideragdo do direito 4 marca, tal como emerge do res-
pectivo registo, como objecto do contrato de licenca, decorrem
ainda duas outras ilagdes.

Uma, a de que nada impede que a marca seja registada com a
exclusiva finalidade de ser licenciada ('5). E o que se verifica
geralmente quando o registo da marca é requerido por uma socie-
dade holding.

Outra, a de que a licenga ndo pode conceder mais poderes do
que os detidos pelo titular da marca.

Deste modo, ndo pode abranger produtos que ndo sejam aque-
les a que a marca se destina ('°), nem sinais que néio sejam os que
constituam a marca registada.

Nao constituem, pois, licenga de exploracio de marca as auto-
rizagdes dadas pelo titular de uma marca que ndo constituam atri-
bui¢do das faculdades de explorar economicamente essa mesma
marca.

(%) Em sentido diferente, LUi}S M. COUTO GONCALVES, ob. c'?t., pag. 209.
(') Em sentido contrario, LUIS M. COUTO GONCALVES, ob. cit., pig. 209.
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O contrato de licenga é sempre susceptivel de originar que a
marca passe a identificar duas produgGes diferentes quanto 2 res-
pectivas origens empresariais.

A lei actual ndo prevé a restrigio constante do artigo 119.° do
Codigo de 1940, da licenga ndo poder induzir o publico em erro
quanto & proveniéncia do produto ou do servi¢o ou aos caracteres
essenciais para a sua apreciagio, que o actual artigo 211.°, n.° 2,
também consigna para a transmissdo do registo da marca.

No entanto, uma vez que essa restri¢io constitui aplicacdo do
principio da verdade das marcas, deve igualmente aplicar-se as
licengas de exploragdo de marca.

Desta sorte, poderd o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial recusar o averbamento de licenga que possa induzir o
piblico em erro quanto 2 proveniéncia do produto ou do servigo a
que a marca se destine ou aos caracteres essenciais para a aprecia-
¢d0o desse produto ou servigo.

Sustenta-se ainda, com base no artigo 216.°, n.° 2, alinea b),
segundo o qual o registo caduca se a marca se tornar susceptivel de
induzir o piblico em erro, nomeadamente acerca da natureza, qua-
lidade e origem geografica desses produtos ou Servigos, no segui-
mento do uso feito pelo titular ou por terceiro, com o seu consen-
timento, para os produtos ou servigos para que foi registada, que,
Caso esse uso enganoso seja da responsabilidade do licenciado, o
licenciante pode resolver o contrato (17).

8 — Modalidades do Contrato de Licenga

Ja atrds se referiu que o contrato de licenca pode ser a titulo
oneroso ou a titulo gratuito.

Pode ainda a licenga ser total ou parcial, para certa zona ou
para todo o territério nacional, por todo o tempo de duragio do
registo da marca ou por prazo inferior, e exclusiva ou ndo exclu-
siva, como o artigo 30.° expressamente prevé.

(") Cfr. LUIS M. COUTO GONCALVES, ob. cit., pag. 206.
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A licenga de exploragio total nio contém limitagdes ao direito
cuja utilizagdo se concede; abrange a totalidade do objecto do
direito a marca licenciado.

A circunstancia de a licenga ser total nio significa que seja
exclusiva.

Licenga exclusiva €, nos termos do artigo 30.°, n.° 8, aquela
em que o titular do direito renuncia ao direito de conceder outras
licengas para esse direito, enquanto a licenca se mantiver em rigor.

A exclusividade ndo se presume; tem de resultar de estipula-
¢@o contratual. No siléncio do contrato, a licenga presume-se nio-
exclusiva, como determina o artigo 30.%, n.° 7.

Na licenga parcial, existe uma limitagdo ao objecto do direito
a marca licenciado.

A lei expressamente prevé, como modalidades de licengas
parciais, que a licenca seja apenas para certa zona do territorio
nacional, ou por prazo inferior ao da dura¢io do registo.

O fraccionamento territorial da mesma marca utilizada por
mais de um empresario no mesmo territério nacional suscita
dificuldades, dada a confusio que é susceptivel de langar no mer-
cado, havendo quem propugna uma interpretagdo restritiva do
artigo 29.°, n.° 1, por forma a nio abranger o direito 2 marca ( 8.

Esse risco, porém, € inerente ao préprio instituto da licenga de
exploragdo. Mesmo a licenga exclusiva ¢ passivel de originar que
a mesma marca identifique produgdes diferentes — a do licen-
ciante e a do licenciado — no mesmo espaco territorial.

Além disso, pode haver casos em que ao fraccionamento ter-
ritorial da mesma marca ndo corresponda confusdo no mercado,
como se verifica em relagdo as Regides Auténomas dos Agores e
da Madeira.

A prevengao do risco de confusdo, e sua punic¢do, caso ocorra,
devem ser encontradas na aplicagdo analégica, aos contratos de
licenga, da restricdo constante do artigo 211.°, n.° 2, bem como no
artigo 216.°, n.° 2, alinea b) (1°).

('®) Cfr. LUIS M. COUTO GONCALVES, ob. cit., pag. 192.
(') Cfr. supra, n.° 3.
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Destes artigos decorre que, caso o contrato de licenga seja
susceptivel de induzir o piblico em erro sobre a proveniéncia ou
qualidades do produto ou servigo, serd nulo. Se o caracter enga-
noso provier da utilizagdo que for dada 2 marca, o respectivo
registo caduca, podendo ainda o contrato ser resolvido.

Mas hé outras modalidades de licengas parciais.

Uma das mais frequentes consiste em a licenga abranger ape-
nas algum ou alguns dos produtos a que a marca se destina.

Nada impede que a licenca seja quantitativamente limitada,
por o titular da marca especificar que o licenciado s6 poderd pro-
duzir sob a marca uma determinada quantidade de mercadorias.

E duvidoso se a licenga concedida por todo o tempo de dura-
¢do do registo da marca deve ser qualificada como contrato a
termo, ou, ao invés, como contrato de duragdo indeterminada.

Tratando-se de licenga de exploragio de patente, esta tem uma
duragdo determinada — 20 anos contados da data do respectivo
pedido, nos termos do artigo 94.° — , finda a qual a patente
caduca, e a correspondente invengio cai no dominio publico.

Desta sorte, a licenga de exploragio de patente concedida por
todo o tempo de durago desta tem uma duragio bem determinada.

A situagdo ¢ diferente no caso das marcas, cujo registo, ainda
que tenha a duragdo de 10 anos contados da data da respectiva con-
cessdo, ¢ indefinidamente renovével por periodos iguais, como
determina o artigo 205.°. A licenga de exploracdo de marca conce-
dida por todo o tempo do respectivo registo € assim, em termos
efectivos, de duragdo indeterminada, uma vez que este € indefini-
damente renovével.

Dai a questdo de saber se devem consequentemente ser-lhe
aplicadas as correspondentes regras, nomeadamente quanto a pos-
sibilidade de resolug@o unilateral do contrato, havendo quem
entenda que ele pode ser resolvido a todo o tempo (2°).

A meu ver, sendo a licenga a titulo oneroso, devera aplicar-se,
por analogia, o artigo 1025.° do Cédigo Civil, relativo 2 locagio,
que considera reduzida a 30 anos a duracdo dos contratos celebra-
dos por tempo superior ou como contratos perpétuos.

(* Cfr. A. CHAVANNE ET J.J. BURST, ob. cit., pég. 691.
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Se for a titulo gratuito, aplica-se, por analogia, o artigo 1137.°,
n.° 2, do Cédigo Civil, relativo ao comodato, podendo o contrato
ser resolvido a todo o tempo pelo licenciante.

9 — Conteiido do Contrato de Licenca

Salvo estipulagdo em contrério, a licenca implica que o licen-
ciado goze, para todos os efeitos legais, das faculdades conferidas
ao licenciante, de acordo com o n.° 4 do artigo 30.° € com as res-
salvas constantes dos niimeros seguintes.

Ha que ter presente que a licenga de exploragio, desde
que registada junto do LN.P.I, é oponivel a terceiros (artigo 31.°,
n.° 1).

Como o licenciado goza, em principio, das faculdades confe-
ridas ao licenciante, e o direito de que este ¢ titular é oponivel
“erga omnes”, o direito do licenciado também é oponivel “erga
omnes”.

O direito do licenciado é, tal como o do licenciante, um
direito absoluto.

Entre as ressalvas estabelecidas na lei, consigna-se no n.° 5 do
artigo 30.° que o direito obtido através da licenga ndo pode ser alie-
nado sem consentimento escrito do licenciante. A lei portuguesa
resolve assim muitos das diividas surgidas na jurisprudéncia e na
doutrina estrangeiras sobre “o intuitu personae” do contrato de
licenga.

Esse “intuitu personae” revela-se tanto mais justificado
quanto a utilizagdo da marca feita pelo licenciado é juridicamente
atribuivel ao licenciante.

Exemplo dessa relevancia é o chamado “esgotamento” do
direito, pelo qual, nos termos do artigo 208.°, o titular da marca
ndo pode proibir o uso desta para produtos comercializados sob
essa marca na Unido Europeia, pelo titular ou com o seu consenti-
mento, abrangendo assim a comercializagio que o licenciado possa
efectuar.

Outra das ressalvas consiste na circunstincia de a concessdo
de licenga de exploragio ndo obstar a que o licenciante conserve o
direito de explorar directamente o direito licenciado, como deter-
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mina o n.” 6 do mesmo artigo 30.°, o que significa que, se o licen-
ciado goza, de modo pleno, do uso e fruigio do direito a marca,
nunca o goza de forma exclusiva.

Mas, além destes efeitos, cabe analisar os outros efeitos que
do contrato de licenga resultam para as partes e que caracterizam a
posi¢do do licenciante e do licenciado um perante o outro.

Tais efeitos sao diferentes consoante a licenca seja a titulo
Oneroso ou gratuito.

No caso de licenga a titulo oneroso, os efeitos tipicos do con-
trato repercutem-se de igual modo no licenciante e no licenciado.

No caso de licenga a titulo gratuito, os efeitos tipicos do con-
trato repercutem-se essencialmente no licenciante, ainda que o
caracter gratuito ndo afecte as mais obrigacdes a que o licenciado
estd vinculado.

10 — A Posicio do Licenciador

No caso de licenga a titulo oneroso, a posicdo do licenciante
reconduz-se, antes de mais, a obrigacio de assegurar ao licenciado
0 gozo do direito & marca concedida.

A autorizag@o para o licenciado utilizar a marca nio se confi-
gura como uma simples faculdade, mas integra uma obrigacdo por
parte do licenciante, a de proporcionar o gozo (tempordrio) do
direito 4 marca.

Se esse gozo vem a ser afectado pelo proprio licenciante, nio
se suscitam dividas de que existe incumprimento do contrato por
parte deste,

No caso do gozo do direito ser afectado por facto de terceiro,
quer por o registo da marca ser invalidado ou caducar, quer por
este terceiro invocar, com sucesso, uma situagdo de contrafacgio
ou usurpagdo de marca, com a consequente proibi¢io do licenciado
utilizar a marca, j4 € discutivel se havers também incumprimento
ou impossibilidade de cumprimento.

A relevéncia pritica da distingdo é esbatida pelo artigo 801.°,
n.° 1, do Cédigo Civil, que determina que, tornando-se impossivel
a prestagdo por causa imputdvel ao devedor, é este responsavel
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como se falta-se culposamente ao cumprimento da obrigagio,
aproximando assim os efeitos praticos desses dois institutos.

Ha4, no entanto, situagdes em que pode haver afectacdo do
gozo do direito 2 marca sem que exista causa imputével, pelo
menos directamente, ao licenciante (2').

A este respeito, tem-se considerado que o licenciante deve
assegurar o gozo do direito 4 marca, pelo que, se esse gozo, durante
a vigéncia do contrato, for afectado, sem que o licenciado conhega
ou contribua para o vicio, hd incumprimento por parte do licen-
ciante.

Aplicam-se assim ao contrato de licenga, por analogia, as dis-
posigdes dos artigos 1032.°, 1033.° ¢ 1034.° do Cddigo Civil rela-
tivos a locacio.

Sao frequentes as clausulas de contratos de licenga pelas quais
o licenciante ndo se responsabiliza pelas vicissitudes que possam
afectar o direito a marca licenciada.

Semelhantes cldusulas, que julgo serem vilidas, podem
excluir a existéncia de incumprimento por parte do licenciante,
mas ndo excluem a possibilidade do licenciado ficar desobrigado
da contraprestagio e de exigir a restituicio do que ja houver pres-
tado, nos termos prescritos para o enriquecimento sem causa, ao
abrigo do artigo 795.° do Cédigo Civil.

No caso de licenga a titulo gratuito, os efeitos tipicos do con-
trato repercutem-se essencialmente no licenciante, que se deve
abster de actos que impegam ou restrinjam o uso do bem pelo
licenciado, mas ndo é obrigado a assegurar-lhe esse uso, excepto se
diferentemente tiver sido convencionado, como decorre da apli-
Cacao analdgica ao contrato de licenga gratuita dos artigos 1133.°
e 1134.° do Cédigo Civil, relativo ao contrato de comodato.

Tendo sido discutido se, no siléncio do contrato, faz parte
do conteddo do contrato o controlo, por parte do licenciante, da
qualidade dos produtos ou servigos a que a marca licenciada se
destina (%2).

(') E o caso de o registo da marca caducar por esta se ter transformado na desig-
nagdo usual no comércio do produto ou servigo para que foi registada (artigo 216.°, n.° 2,
alinea a)).

(*® Cfr. LUIS M. COUTO GONCALVES, ob. cit., pag. 196.
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Esse controlo de qualidade pode estruturar-se enquanto poder
ou enquanto dever (poder-dever, dizem alguns).

Apesar da inexisténcia de cldusula contratual nesse sentido, o
licenciante tem sempre o poder de controlar a qualidade dos
produtos ou servigos a que a marca licenciada se destina, a
semelhanga do que se verifica quanto ao locador, por forca do
artigo 1038.°, alinea b), do Cédigo Civil.

Alids, caso o licenciado utilize a marca em termos de ela
poder induzir o piblico em erro sobre a qualidade dos produtos ou
servigos, é possivel que o registo da marca seja declarado caduco,
com o correspondente prejuizo do licenciante (artigo 216.%, n.° 2,
alinea b)).

Acresce que o licenciante conserva o direito de explorar
directamente o direito licenciado (artigo 30.°, n.° 6), mantendo
consequentemente, de modo pleno, ainda que néio exclusivo, o res-
pectivo uso e fruigdo.

Ora, esse uso e frui¢do € susceptivel de ser lesado, em termos
econémicos, pela utilizagdo da marca em produtos ou servigos de
inferior qualidade, mesmo sem revestir caracter enganoso.

O poder de controlar a qualidade dos produtos ou servicos a
que a marca licenciada se destina decorre assim também da garan-
tia da propriedade em geral consignada no artigo 1305.° do Cadigo
Civil, aplicdvel a propriedade industrial por forca do artigo 1303.°,
n.° 2, desse Cédigo, bem como do artigo 257.°.

Enquanto dever, e sem embargo das vantagens préticas de
cléusula contratual que o preveja, nio me parece, em face nomea-
damente do artigo 213.°,n.° 1, e apesar do disposto no artigo 216.°,
n.° 2, alinea b), que, na falta de tal cldusula contratual, o licen-
ciante esteja adstrito ao dever de controlar a qualidade dos produ-
tos ou servigos a que a marca licenciada se destina, comercializa-
dos pelo licenciado (3).

(®) Diferentemente, em face do direito espanhol, C. FERNANDEZ — Novoa,
Fundamento de Derecho de Marcas, 1984, pags. 347 ¢ segs..
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11 — A Posicéo do Licenciado

No caso de licenga a titulo oneroso, a posi¢ao do licenciado
reconduz-se, antes de mais, 3 obrigacio de pagar a remuneragio
estipulada.

Discute-se também se, por forga do contrato, ¢ na auséncia
de estipulagdo expressa, o licenciado fica obrigado a explorar a
marca (24).

A resposta deve ser, em principio, afirmativa.

A causa da concessao pelo titular da marca reside na explora-
¢do economica do sinal, tanto mais que a exploragio condiciona o
valor patrimonial da marca e até a manutengio do respectivo
registo, sujeito a caducidade no caso de nio-uso (2%).

Esta perspectiva € particularmente evidente se a retribuigio a
pagar pelo licenciado for directamente proporcional aos resultados
da exploragio.

A questdo ¢é, entanto, mais duvidosa quando a retribuigdo for
independente dos resultados da exploragio ou tratando-se de licen-
¢as ndo-exclusivas.

Em Franga, jd se considerou que a obrigagdo de explorar
decorreria da analogia com o contrato de locagdo que, segundo a
lei francesa, prevé que o locatério use a coisa locada em conformi-
dade com o fim a que se destina.

Em face do direito positivo portugués, hd que ter em atengio
que o artigo 1038.° do Cédigo Civil proibe, nas alineas b) e c), que
o locatdrio aplique a coisa locada a fim diverso daquele a que ela
se destina e faga dela uma utilizagdo imprudente, mas nio obriga o
locatdrio a utilizar o bem locado.

A meu ver, a obrigacio de explorar a marca concedida resulta
do artigo 1043.° do Cédigo Civil, que impde ao locatdrio o dever
de manter e restituir a coisa locada no estado em que a recebeu.

A falta de uso sério da marca durante 5 anos consecutivos
determina a caducidade do respectivo registo (artigo 216.%, n.° 1,
alinea a)).

(*) Cfr. PAUL MATHELY, Droit Francais des Signes Distinctifs, pig. 369,
(¥) Cfr. supran.°6.
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A falta de exploragdo da marca inviabiliza a restituicio do
bem licenciado, pelo que deve considerar-se ilicita, mesmo na falta
de estipulagdo contratual nesse sentido.

A obrigagdo do licenciado explorar a marca resulta ainda do
artigo 334.° do Cédigo Civil, relativo ao abuso de direito.

O fim econémico do direito 2 marca consiste precisamente na
exploragio econémica do corresponde sinal. Se o licenciado nio
explora a marca, sem Ter motivo justificativo para tanto, estd a
exceder manifestamente os limites impostos pelo fim econémico
desse direito, pelo que tal actuagio € ilegitima.

Nestas circunstancias, verificar-se-a incumprimento do con-
trato de licenga por parte do licenciado, que permite ao licenciante
obter a respectiva resolug¢do, bem como a indemnizagdo pelos
danos sofridos.

A infracgdo pelo licenciado de uma das cl4usulas do contrato
de licenga é equiparada 2 violagdo do direito & marca nos termos
do artigo 213.%, n.° 1, sendo consequentemente passivel de subsu-
mir o crime de uso ilegal da marca previsto e punido na alinea )
do n.° | do artigo 264.°.

Aquele artigo 213.°, n.° 1, indica uma enumeragio exemplifi-
cativa, a semelthanga do artigo 8.°, n.° 2, da Directiva 89/ 104/CEE,
e a0 invés do artigo 22.°, n.° 2, do Regulamento, n.° 40/94, que
contem uma enumeragio taxativa.

Entende Pedro Sousa e Silva que nem todas as violagdes do
contrato de licenga permitiriam ao licenciante invocar o seu direito
a marca (%),

Se o licenciado violar uma cldusula referente ao prazo de vali-
dade do contrato, ou se a cldusula violada respeitar a identidade da
marca a utilizar ou a natureza dos produtos a assinalar, o licenciado
encontra-se em posi¢do semelhante 2 de um qualquer terceiro
infractor, pelo que se justifica inteiramente permitir que o titular da
marca actue, ao abrigo do seu direito exclusivo, contra o licen-
ciado, como se este fosse terceiro.

(3) Cfr. aut. cit., Direito Comunitdrio e Propriedade Industrial, Coimbra Editora,
1996, pédgs. 240 e segs.
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Ja assim ndo sucederia quanto a violagdo das cliusulas relati-
vas a delimitagdo da zona ou territ6rio ou a qualidade dos produ-
tos fabricados ou dos servigos prestados.

Quanto as clausulas relativas i qualidade dos produtos ou ser-
vigos, invoca o referido Autor dois argumentos:

a) Uma vez que o titular da marca tem a possibilidade de,
através de adequados mecanismos contratuais, controlar a
qualidade dos produtos ou servigos, se o ndo fizer, nio serd
Justo facultar-lhe uma tutela reservada para as situagdes
mais graves de contrafacg¢io;

b) Dado que a lei das marcas ndo protege especifica e direc-
tamente a fung¢@o de garantia de qualidade, nada impede,
legalmente, que o titular faga variar a qualidade dos pro-
dutos que ele préprio coloca no mercado, sob uma tinica
marca, pelo que mal se compreenderia que essa garantia
fosse oponivel ao licenciado, contratualmente submetido
ao titular.

Nao acompanho totalmente este raciocinio.

O primeiro dos indicados argumentos ndo me parece proce-
dente. O artigo 213.°, n.° 1, prevé precisamente que a qualidade
dos produtos fabricados ou dos servigos prestados pelo licenciado
constitua infrac¢do de cldusula contratual. Pressupde assim que o
contrato contenha prescri¢des qualitativas que o licenciado desres-
peita.

O segundo dos indicados argumentos nio tem em conta que,
ainda que a lei ndo proteja a fun¢do de garantia de qualidade, ndo
se alheia dela. Daf a proibigio de marcas enganosas quanto a qua-
lidade do produto ou servigo (artigo 189.°, n.° 1,alinea 1)), a proi-
bi¢do de transmissdo da marca independentemente do estabeleci-
mento se isso poder induzir o publico em erro quanto aos
caracteres essenciais para a sua apreciacdo (artigo 211.°,n.° 2),e a
caducidade do registo se, apds este haver sido efectuado, a marca
se tornar susceptivel de induzir o piiblico em erro acerca da quali-
dade dos produtos ou servigos (artigo 216.°, n.° 2, alinea b)).

Deste modo, é possivel que, caso o licenciado utilize a marca
em termos de ela poder induzir o piblico em erro sobre a qualidade
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dos produtos ou servigos, o registo da marca seja declarado
caduco, com o correspondente prejuizo do licenciante.

Ora, pelo menos nesses casos, o licenciante deve poder inter-
Vir para evitar a comercializagio de produtos ou servigos em que a
sua marca € utilizada, em termos de induzir o piiblico em erro
sobre a respectiva qualidade.

A tutela concedida pelo artigo 213.°, n.° 1, corresponde
assim, justificadamente, 2 reac¢do da lei perante a deficiéncia dos
mecanismos contratualmente estabelecidos, tendo em vista preser-
var, ndo s6 o interesse do licenciante, mas também o interesse
piblico que determina a proibi¢io de marcas enganosas.

Essa tutela €, por isso, reservada as infracgdes a cldusulas
contratuais sobre a qualidade dos produtos ou servigos que sejam
mais gravosas, nio abrangendo pequenas disparidades qualitativas,
e servindo como critério diferenciador entre umas e outras o da nio
indugdo do piblico em erro.

Quanto 2 violagdo de cldusula contratual relativa 4 zona ou
territério dos produtos fabricados ou dos servigos prestados, con-
cordo que o artigo 213.°, n.° 1, deve ser interpretado no sentido que
apenas abranger situages em que a infracgfio tenha a ver com a
zona ou territério no qual a marca pode ser aposta, como resulta do
artigo 8.°, n.° 2, da Directiva 89/104/CEE, seu antecedente legis-
lativo.

De facto, ao apor a marca no exterior do territ6rio concedido,
o licenciado actua como um contrafactor, se ai também estiver
registada essa marca, mas, ao vender para o exterior do seu terri-
tério produtos marcados no interior, niio ocorre contrafac¢io, mas,
quando muito, incumprimento contratual (¥').

A aposi¢@o da marca e a comercializagio dos produtos ou ser-
vigos estdo sujeitas a principios distintos; a primeira, ao da territo-
rialidade, a segunda, ao da liberdade de circulagdo.

Daf que, se a infrac¢o ao principio da territorialidade pode
envolver contrafac¢do ou usurpagio de marca, a infracc¢do aos
limites, ainda que licitos, ao principio da liberdade de circulacio de
bens e servigos, ndo deva envolver semelhante sangao.

(*) PEDRO SOUSA E SILVA, ob. cit., pag. 243
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12 — Outros Efeitos do Contrato de Licenca

Conjuntamente com o contrato de licenga, sdo por vezes esta-
belecidas relagdes juridicas mais complexas.

A lei expressamente prevé que possa haver cldusula contra-
tual relativa a qualidade dos produtos fabricados ou dos servigos
prestados pelo licenciado, cldusula cuja infracgdo é equiparada a
violagdo dos direitos conferidos pelo registo, como decorre do
artigo 213.°, n.° 1.

A lei prevé também, no n.° 2 deste artigo 213.°, que possa
haver clausula contratual a permitir que o licenciado conceda
sublicencas.

Além disso, podem as partes fixar, no 4mbito da autonomia da
vontade, uma multiplicidade de outros efeitos juridicos.

A titulo exemplificativo, cite-se a transmissdo, do licenciante
para o licenciado, de know how, e a assungdo da obrigagio, por
parte deste, de evitar a depreciagio da marca.

Mas a autonomia da vontade das partes encontra os limites
decorrentes da defesa da concorréncia, uma vez que os contratos
de licenga néio podem ter por objecto nem como efeito impedir, fal-
sear ou restringir a concorréncia.

E o0 que decorre, ndo s6 do artigo 2.° do decreto-lei n.° 371/93,
de 29 de Outubro, mas também os actuais artigos 81.° e 82.° do
Tratado de Roma (*).

Também o artigo 40.° do TRIPS permite que os Estados
Membros adoptem as medidas adequadas para impedir ou contro-
lar as préticas ou condi¢es de concessdo de licengas referentes aos
direitos de propriedade industrial que, restringindo a concorréncia,
possam ter efeitos adversos sobre o comercio e entravar a transfe-
réncia e difusdo de tecnologia.

Nao pode, pois, o licenciante subordinar a celebragdo do con-
trato & aceitag@o, pelo licenciado, de obrigagdes suplementares
que, pela sua natureza ou segundo os usos comerciais, nao tenham
ligagio com o objecto do contrato (*°).

) Artigos 85.° e 86.° na numeragdo anterior ao Tratado de Amsterdio.
(¥) Decreto-Lei n.° 371/93, artigo 2.%, n.° 1, alinea g).
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Em termos de direito comunitario, ndo existe, relativamente
aos contratos de licenga de exploracido de marcas, as regras, cha-
madas de isengdo em bloco, elaboradas ao abrigo do n.° 3 do
artigo 81.° do Tratado de Roma, relativamente a certas categorias
de acordos de franquia (Regulamento n.° 4087/88, da Comissio,
de 30 de Novembro de 1988), de acordo de licenca de patente
(Regulamento n.° 2349/84, da Comisséo, de 23 de Julho de 1984 (*Y))
e de acordos de distribui¢do exclusiva (Regulamento n.° 1983/83,
da Comissdo, de 22 de Junho de 1983 (3!)).

No entanto, nada impede a aplicagio analégica dos mencio-
nados Regulamentos, sempre que a situagdo o justifique (*?).

A este respeito, tem especial relevancia o n.° 1 do artigo 3.° do
Regulamento n.° 4087/88, que expressamente prevé que, na medida
em que sejam necessdrias para proteger os direitos de propriedade
industrial do franqueador (neste caso, do licenciante), sdo admissi-
veis ndo se considerando contrdrias 2 liberdade de concorréncia, um
conjunto de obrigagdes que, de outro modo, o seriam (**).

(*)  Alterado pelos Regulamentos n.° 151/93, de 23/12/92, n.° 70/95, de 17/01/95,
e n.° 2131/95, de 07/09/95, todos da Comissio.

(*'y Alterado pelo Regulamento n.° 1582/97, de 30/07/97, da Comissio.

(%) Neste sentido, LUIS M. COUTO GONCALVES, ob. cit., pag. 197, nota 381.

(*Y) A saber: @) Vender ou utilizar durante a prestagio de servigos exclusivamente
produtos que satisfagam especificacdes de qualidade objectivas minimas estabelecidas
pelo licenciante; b) Vender ou utilizar durante a prestagio de servigos produtos fabricados
exclusivamente pelo licenciante ou por terceiros por ele designados, quando nio for vid-
vel, devido & natureza dos produtos objecto da licenga, aplicar especificagtes de gualidade
objectiva; ¢} Ndo exercer, directa ou indirectamente, qualquer actividade comercial seme-
lhante num territrio em que entre em concorréncia com um membro da rede licenciada,
incluindo o licenciante; esta obrigagio pode continuar a recair sobre o licenciado apés a
cessagdo do acordo, durante um perfodo razoavel que ndo pode exceder um ano, no terri-
tério em que explorou a licenga; d) Nio adquirir interesses financeiros no capital
de empresas concorrentes € que permitiriam ao licenciado influenciar o comportamento
econdmico de tais empresas; e} Vender os produtos objecto da licenga apenas a utilizado-
res finais ou a outros licenciados ¢ a revendedores, de outros canais de distribuigio que sdo
abastecidos pelo fabricante desses artigos ou com o consentimento dele; f) Usar da sua
melhor diligéncia na venda dos produtos ou na prestagio dos servigos objecto da licenca;
oferecer para venda uma gama minima de produtos, realizar um volume de negocios
minimo, planificar antecipadamente as encomendas, manter um nivel minimo de existén-
cias e prestar servigos de garantia e de assisténcia aos clientes; g) Pagar ao licenciante,
para publicidade, uma determinada percentagem das suas receitas e efectuar ele préprio,
publicidade em condi¢bes aprovadas pelo licenciante.
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Relativamente a licenca de exploracio de marcas, ha ainda
que ter presente a decisdo da Comissdo das Comunidades Euro-
peias, de 23 de Dezembro de 1977, no caso Bitter Campari y Cor-
dial Campari (3%).

Esta decisdo considerou que nio constitufam restri¢des a con-
corréncia as clausulas que permitiam ao licenciante controlar a
qualidade dos produtos do licenciado, que impunham aos licencia-
dos realizar dentro da sua zona uma adequada publicidade e pro-
mogdo dos produtos, e que proibiam a cessdo das posi¢des contra-
tuais a terceiro.

J4 constituiam restri¢des a concorréncia as cldusulas que proi-
biam os licenciados de distribuir produtos competitivos, que impu-
nham ao licenciado a obrigacio de adquirir ao licenciante o pro-
duto a fornecer a determinadas entidades (v.g. Corpo Diplomatico),
e que proibiam cada licenciado de desenvolver uma politica activa
de vendas ou actividades publicitarias fora da zona licenciada.

13 — Contratos Afins do Contrato de Licenca

O direito a marca pode estar envolvido numa pluralidade de
contratos.

Em especial, interessa referir aqueles que, tendo semelhangas
com o contrato de licenga, dele se distinguem porém.

Como vimos, para haver contrato de licenga é indispensdvel
que o contrato contenha a autorizagio, pelo titular da marca, a que
outrem aponha a marca nos produtos que fabrica e comercialize os
produtos assim marcados (*%).

Se ambas essas faculdades nao forem atribuidas ao licen-
ciado, a situagdo configurar-se-2 como contrato distinto do de
licenga.

(**) Entendeu a Comissdo que as cldusulas do conjunto de licengas da marca
“Campari” beneficiavam da isengdo prevista no n.° 3, do artigo 85.° do Tratado de Roma
(hoje artigo 81.°), sendo consequentemente validas, tendo em atengdo a descentralizagio
da produgio e a racionalizagdo do sistema de distribuicdo que dos mesmos contratos
decorriam; cfr. JOCE n.° L-70, de 13/3/78, pags. 69 e segs..

() Cfr. supran.® 7.
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E o caso do titular da marca contratar com terceiro para que
este aponha a marca nos produtos que fabrica, mas vedando-lhe a
subsequente comercializa¢do, caso em que o contrato serd de
empreitada, mas ndo de licenga.

Se, ao invés, o titular da marca apenas permite a comerciali-
zagdo de bens em que a marca ji vem previamente aposta, 0 con-
trato configurar-se-2 como um contrato de distribui¢do, ndo de
licenga.

Também ndo existe licenga de exploragdo de marca no caso
dos chamados contratos de engarrafamento, através dos quais o
engarrafador se limita a apor a marca e comercializar produtos
fabricados, no todo ou em parte, pelo titular da marca.

Em qualquer das referidas situa¢des, ndo existe, por parte do
titular, a concessdo das faculdades de utilizagdo da marca que
caracterizam o correspondente direito e consequentemente a res-
pectiva licenga de exploragao.

Noutros casos, 0s contratos tém por objecto principal regular
a utilizag@o de marcas, mas representam simples autorizagdes, que
também ndo implicam a atribuig&o, pelo titular a outrem, da facul-
dade de explorar economicamente o direito a marca, pelo que nio
se confundem com as licengas de exploragido de marca (*%).

J4 se referiu que ndo constitui licenga de exploragdo de marca
a autoriza¢@o dada, pelo titular, para que terceiro utilize o sinal em
produtos apenas similares aqueles a que a marca se destina.

Também ndo constitui contrato de licenga a autorizagdo dada
pelo titular de uma marca, a que terceiro utilize um sinal seme-
lhante ao que constitui a marca.

Nesta perspectiva, tampouco constitui licenga de exploragio a
autorizagdo para utilizagdo de parte da marca, mesmo que seja a
parte caracteristica, e, por isso, susceptivel de protecgio (*7).

(**) Cfr. supran.®7.

(*) O registo de uma marca complexa protege nio apenas a marca tomada no seu
conjunto, mas também um ou virios elementos isolados da marca, desde que preencham
cumulativamente as seguintes condigdes: a) Que o elemento isolado esteja materialmente
separado ou seja separdvel do conjunto da marca; b) Que o elemento isolado seja suscep-
tivel de protecgiio em si mesmo, isto €, tenha o cardcter distintivo exigido por lei; ¢) Que
o elemento isolado tenha um cardcter essencial, isto €, seja capaz de exercer, por si s6, no
todo ou em parte, a fung¢do distintiva da marca (Cfr. P. MATHELY, ob. cit., pég. 298).
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O mesmo sucede nas situagdes em que o titular da marca
autoriza terceiro a utilizar o sinal integrado noutro tipo de direito
privativo (v.g., como firma ou nome ou insignia de estabeleci-
mento).

De entre estes contratos cujo objecto principal consiste em
regular a utilizag@o de marcas, t€m especial relevancia os chama-
dos acordos de ndo oposicdo e os acordos de coexisténcia.

Os acordos de ndo oposi¢do tém contetido meramente nega-
tivo, pois representam a renincia, remunerada ou ndo, pelo titular
da marca, do exercicio do exclusivo contido no respectivo direito
a marca.

Os acordos de coexisténcia definem as condi¢des em que cada
uma das partes pode utilizar a sua marca, haja ou néo estipulagio
de compensagdes pecunidrias (*%).

Quando marcas pertencentes a diferentes titulares sejam
muito préximas, quer por serem compostas por sinais parecidos,
quer porque, sendo os sinais idénticos, € discutivel a afinidade dos
produtos a que se destinam, hd geralmente vantagem em definir,
por acordo, as divergéncias existentes.

Tais acordos podem ter contetidos muito variados.

Os mais frequentes consistem ou em reconhecer que ndo
existe entre as marcas em causa conflito juridicamente fundado,
quer por ndo haver risco de confusdo entre os sinais, quer por os
produtos a que se destinam nao serem idénticos nem afins, ou em
estabelecer uma demarcagfo entre os respectivos direitos, nomea-
damente utilizando as marcas s6 para certos produtos ou sob deter-
minada forma.

Os acordos de coexisténcia tém assim em vista prevenir ou
terminar litigios, pelo que representam transacgdo (*°), devendo
consequentemente constar de documento escrito, nos termos do
artigo 1250.° do Cédigo Civil.

Em face da lei portuguesa, ndo hé lugar a registo dos acordos
de coexisténcia. No entanto, a autoriza¢o do titular de uma marca
registada para a concessdo, a outrem do registo de marca com ela

(*®) Neste sentido, PAUL MATHI?LY, ob. cit., pag. 377.
(*) Neste sentido, PAUL MATHELY, ob. cit., pag. 377.
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confundivel, mas que ndo induza o piblico em erro sobre a quali-
dade do produto ou do servigo (*), deve ser escrita e instruir, junto
do LLN.P.L, o pedido de registo da marca posterior, de acordo com
os artigos 182.°, n.° 1, alinea h), e 189.°, n.° 2.

Os acordos de ndo oposi¢do e os acordos de coexisténcia dis-
tinguem-se dos contratos de licenga de exploragdo de marca, por-
que, ao invés deste, que tem um contetido positivo — a atribuigéo
da faculdade de explorar economicamente a marca do titular —,
neles ndo existe qualquer atribui¢do do gozo de um bem que seja
oponivel “erga omnes”. Ndo constituem assim qualquer valor
patrimonial auténomo (*').

14 — O Contrato de Franchising

Outro contrato afim do contrato de licenga de exploragdo de
marca € o contrato de franchising.

O contrato de franchising, ou de franquia, como alguns prefe-
rem dizer, é o acordo pelo qual uma pessoa (o franchisor ou fran-
queador) concede 2 outra (o franchisee ou franqueado), mediante
uma contrapartida financeira, a exploragao de um conjunto de
direitos de propriedade industrial ou intelectual, para efeitos de
comercializagio de determinado tipo de produtos ou servigos (*2).

Trata-se assim de um acordo de cooperagdo ou integracdo
empresarial, ou, na feliz expressdo da Comissdo das Comunidades
Europeias, de um contrato de solidariedade comercial.

(*) Se induzir o publico em erro, o registo deve ser recusado, com base no
artigo 189.°, n.° 1, alinea /).

(*') Por isso, os acordos de ndo oposigdo e os acordos de coexisténcia nio podem
integrar entradas em espécie para a realizagdo do capital de uma sociedade; sobre a entrada
para uma sociedade com contrato de licenga, cfr. Y. REINHARD, L’ apport en Société
de Droits de Propriété Industrielle, in Mélanges offerts 8 ALBERT CHAVANNE, 1990,
pdg. 305 e segs..

(*?) Cfr. mais desenvolvidamente, o meu O Contrato de Franchising, in Novas
Perspectivas do Direito Comercial, Almedina, 1988, pigs. 161 e segs., mas que, por ser
anterior ao Regulamento n.° 4087/88, nao o toma ainda em consideracéo.
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Consoante o respectivo objecto, pode distinguir-se fran-
chising industrial, franchising de distribuigao e franchising de ser-
vigos.

No franchising industrial, o franqueado fabrica, segundo as
indicagdes do franqueador, no todo ou em parte, os produtos que
vende sob o sinal distintivo deste.

No franchising de distribui¢do, os produtos que o franqueado
vende ou sdo fabricados ou seleccionados pelo franqueador, ou sio
fabricados por terceiros e seleccionados pelo franqueado, segundo
as instrugdes do franqueador.

No franchising de servigos, o franqueado oferece um servigo,
sob o sinal distintivo do franqueador, conformando-se com as
directrizes deste.

Juridicamente, o acordo de franchising reconduz-se essencial-
mente a quatro elementos:

— O uso da mesma “imagem de marca” — designacio,
marca, ou insignia comuns, ou apresentagao uniforme das
instalagdes e/ou dos meios de transporte;

— A existéncia de um know-how por parte do franqueador
que é cedido ao franqueado;

— A prestagio de assisténcia técnica ou comercial pelo fran-
queador ao franqueado;

— O pagamento pelo franqueado ao franqueador de uma
retribuicdo, a qual pode revestir a forma de “royalties”, de
um direito de entrada ou outro.

O franqueador deve ser titular de uma ideia empresarial, a
qual se consubstancia num sinal distintivo do comércio e em deter-
minados conhecimentos técnicos.

As mais das vezes, o sinal distintivo é uma marca, mas pode
ser um nome de estabelecimento, uma insignia, uma simples forma
de decoragdo das lojas, cujo uso é cedido, através do acordo de
franquia, pelo franqueador ao franqueado.

No caso de o sinal distintivo ndo ser uma marca, o contrato de
franchising diferencia-se claramente da licenga de exploragéo de
marca.

O franchising de distribui¢do, pelo qual o franqueador fornece
ao franqueado os produtos em que a marca ja vem aposta, nao con-
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cedendo a este autorizagdo para apor essa marca, nio integra, pelas
razdes acima expostas (**), licenga de exploragio de marca.

No caso de o franqueador autorizar o franqueado a apor a
marca de que € titular nos produtos ou servigos que o franqueado
fornece, o contrato de franchising pode integrar uma licenca de
exploragdo de marca, mas ndo se esgota nela. Com efeito, ndo
basta a cedéncia do uso do um sinal distintivo; é também necessé-
rio que o franqueador, sendo titular de determinado know-how, o
ponha a disposi¢do do franqueado, garantindo-lhe ainda a necessé-
ria assisténcia comercial ou técnica.

15 — Merchandising

Outro contrato afim do contrato de licenga de exploracgdo de
marca é o contrato de merchandising.

Em sentido amplo, a expressdo merchandising significa o
conjunto de principios de comercializacdo destinados a valorizar
um produto.

No sector publicitdrio, utiliza-se essa expressao relativamente
as acgOes destinadas a valorizar o produto no seu local de venda —
¢ a projecgdo do marketing no ponto de venda (*4).

A expressio tem, porém, sido utilizada relativamente as pra-
ticas de comercializagio que visam valorizar um produto pela uti-
lizacdo de nomes ou imagens de personagens ou pessoas, reais ou
ficticias, de acontecimentos, de grupos ou entidades varidveis, de
obras literdrias ou artisticas, respectivos titulos ou outros elemen-
tos distintivos, tais como marcas de grande prestigio.

E neste segundo sentido que o merchandising tem ocupado os
juristas.

Importincia primordial reveste o merchandising que utiliza
personagens ou pessoas, o chamado “character merchandising”,
que podemos traduzir por merchandising de reputagio.

**) Cfr.supran.°7.
(#) Cfr. ALAIN WELLHOFF et JEAN-EMILE MASSON, Le Merchandising,
1996, pags. 20 e segs..
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O “character merchandising” pode ser definido como a adap-
tagdo ou exploragdo secunddria das caracteristicas préprias essen-
ciais de uma personagem relativamente a bens e/ou servigos com
vista a criar em potenciais consumidores a apeténcia para adquirir
tais bens e/ou servigos devido a afinidades entre o consumidor e tal
personagem (*).

Sao muiltiplos os exemplos que se podem dar, desde brinque-
dos com a forma do Rato Mickey ou das personagens da Guerra
das Estrelas, passando por T-shirts com as Tartarugas Ninja, a per-
fume sob a marca “Elisabeth Taylor” e imagem de Elton John a
beber Coca-Cola.

De entre as vdrias modalidades de “character merchandising”,
pode-se distinguir consoante o merchandising utilize personagens
de ficg¢do (*®) (fictional character merchandising), personagens
reais (personality merchandising) ou personagens reais em papeis
ficticios (image merchandising).

O merchandising é assim a explorag@o secunddria da capaci-
dade atractiva adquirida por um bem (pessoa, coisa ou bem imate-
rial) em outro sector de actividade (+).

O bem cuja exploragio estd em causa pode estar protegido,
em termos de exclusivo, no seu sector origindrio de actividade.

(*) Relatério da OMPI sobre Character Merchandising.

(*) Por exemplo, o Rato Mickey.

(*y O merchandising distingue-se do sponsorship, ou contrato de patrocinio, pre-
visto no artigo 24.° do Cédigo da Publicidade. Em termos préticos, porém, nem sempre
essa distingdio ¢ facil. Diz-se que, a0 passo que no merchandising” o bem € utilizado como
marca ou como elemento de apresentagdo do produto ou continente, no sponsorship esse
mesmo bem ¢ utilizado como suporte publicitario da marca ou outro sinal distintivo do
sponsor (Cfr. RUIJSENAARS, The WIPO Report on Character Merchandising, 1IC,
n.° 4/1994, pag. 537, e LUIS M. COUTO GONCALVES, ob. cit., pig. 234, nota 433).
A afirmagdo € exacta, mas ndo resolve a dificuldade, uma vez que o elemento de apresen-
tagio do produto ou continente pode servir de suporte publicitdrio. A distingdo radica-se,
a meu ver, na natureza das actividades em causa. O sponsorship consiste, antes de mais,
no financiamento de uma actividade alheia, com fins de publicidade prépria. Diferente-
mente, no merchandising existe o aproveitamento de caracterfsticas alheias fora da activi-
dade que lhe é propria. Financiar um evento desportivo em que intervenha um conhecido
desportista, ¢ sponsorship; utilizar a imagem desse conhecido desportista para promover
bebidas, é merchandising. Desta sorte, se a actividade desenvolvida pelo bem utilizado é
a sua actividade prpria, trata-se de sponsorship; se ndo &, trata-se de merchandising.
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A utilizagdo primdria do bem, que € a sua utilizagdao no seu
sector origindrio de actividade, pode encontrar protec¢do em diver-
sos institutos, e até ser cumulativamente protegido por varios ins-
titutos em termos de exclusivo de exploracdo econdémica (v. g.,
direito de autor e desenho industrial, direito de autor e marca).

Os desenhos industriais e as marcas (que podem ser constitui-
das por slogans publicitdrios (**)) sdo protegidos nos termos das
correspondentes disposi¢des do Codigo da Propriedade Industrial.

As criag¢des intelectuais do dominio literdrio, cientifico e
artistico, de algum modo exteriorizadas, sdo protegidas, enquanto
obra, pelo direito de autor, nos termos do respectivo Codigo.

Os direitos a0 nome, ao pseudénimo e a imagem sio protegi-
dos, enquanto direitos de personalidade, nos artigos 70.° e seguin-
tes do Caodigo Civil.

Outras realidades sdo insusceptiveis de protec¢do exclusiva,
como sucede em regra com 0s eventos, a menos que se trate de
acontecimentos artisticos ou de espectaculos (*°).

No merchandising, estd em causa a protec¢do do bem em ter-
mos de utilizacdo secunddria.

Se a utilizagdo primdria do bem estd protegida pelo direito de
autor, nada obsta a que a utilizacdo da obra por terceiro, mesmo
que em termos secunddrios, seja autorizada pelo seu titular, de
acordo com o artigo 40.° do Cédigo do Direito de Autor e dos
Direitos Conexos.

Também o bem protegido em termos de desenho industrial
pode ser objecto de licenca de exploragdo, de acordo com o
artigo 30.°, e assim utilizado em termos secundarios.

Se o bem estiver protegido em termos de direito a marca, ja
surgem dificuldades em termos de utilizagdo secunddria, dado o
principio de especialidade a que as marcas estdo sujeitas (*°).

Com efeito, 0 “merchandising”, ou utilizagdo secundaria do
bem, pressupde que o sinal que constitui a marca seja utilizado em

*%) Artigo 165.°, n.° 2.

{*’) A este respeito veja-se o estudo do Prof. OLIVEIRA ASCENSAQ, O Direito
ao Espectéculo, in Estudos em Memoéria do Professor PAULO CUNHA, Lisboa, 1989.

(*% Mais desenvolvidamente, cfr. o meu Propriedade Industrial, pigs. 59 e segs..
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produtos ou servigos que nio sejam idénticos nem afins daqueles a
que o registo dessa marca se destina.

A este respeito, e estando em causa principalmente marcas de
grande notoriedade, a lei portuguesa ndo permite que sejam utili-
zadas, para efeitos de ‘merchandising”, a nao ser pelo respectivo
titular ou com autorizagdo deste. E o que decorre do artigo 191.°,
bem como da alinea b) do n.° 1 do artigo 264.°.

De facto, o merchandising pela utilizagio de uma marca pro-
cura sempre, € por pressuposto, tirar partido do prestigio da marca,
alcangando um beneficio, que serd indevido e ilegitimo quando
feito por quem ndo seja titular da marca ou sem o consentimento
deste titular.

O consentimento do titular da marca equipara-se assim aos
acordos de ndo oposigao ja atrds referidos.

Especiais dificuldades surgem quando estejam em causa pes-
soas reais, cuja protecgdo se situa no ambito dos direitos de perso-
nalidade.

A nossa lei ndo reconhece um direito ao valor publicitério de
nome e imagem, nem, de qualquer modo, configura um direito de
personalidade a obtengdo de ganhos.

Reconhece, € certo, alguma protec¢do em termos de exclusivo
de exploragdo econdmica sobre determinados aspectos da persona-
lidade.

E possivel que a marca seja constituida por nomes individuais
ou pelo retrato de uma pessoa, nos termos do artigo 189.°, n.° 1,
alinea g).

Tal protecc¢do, porém, ndo abraca a totalidade dos aspectos da
personalidade da pessoa.

A lei permite, no artigo 81.° do Cédigo Civil, limita¢do nego-
cionalmente consentida aos direitos de personalidade, possibili-
tando a terceiro a utilizagdo, em geral, do nome e imagem de deter-
minada pessoa.

Para obviar aos inconvenientes decorrentes da inoponibili-
dade de tal autorizagdo a terceiros, a prdtica tem originado a cria-
¢do de uma nova espécie de contrato de licenga.

Através de semelhante contrato, determinada pessoa concede
a outrem licenga para registar o bem como direito privativo proprio
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(v.g., marca), em termos de este poder utilizd-lo ao abrigo de inter-
vengdes de terceiros (3').

Neste tipo de situagdes, a que alude o artigo 189.°, n.° 1, ali-
nea g), o direito ndo € preexistente em relagdo ao contrato, apenas
surgindo posteriormente e originariamente em nome do licenciado.

Semelhante contrato distancia-se ja, em termos juridicos,
muito claramente, do contrato de licenca de exploragio de marca.

Distancia-se também em termos econémicos.

De facto, o contrato de “merchandising”, mesmo quando rela-
tivo a marcas, tem por objecto o valor publicitdrio que estas pos-
sam representar, ndo jd a respectiva fungéo distintiva.

Trata-se, porém, do reconhecimento de que a marca, enquanto
conjunto de referéncias, constitui um elemento de atracgdo de
clientela, que representa um valor auténomo, pela redugdo dos cus-
tos de identificacdo que permite (°2).

A desmaterializa¢do do objecto contratual leva a que se atri-
bua valor econémico ao que sdo simples qualidades — o poder de
atracgdo do sinal.

O bem vai-se desligando da sua fung&o prépria, em termos de
ganhar uma autonomia econémica cuja protec¢do juridica se ten-
dera a impor, tanto mais justificadamente quanto € certo que se
trata de regulamentar um mercado aberto e concorrencial, baseado
na optimizagio da relagdo qualidade/preco.

(®') Situagio semelhante encontra-se prevista no artigo 169.° quanto & marca regis-
tada em nome de agente ou representante.
(5?) Cfr. o meu Propriedade Industrial, pdgs. 77 e segs..



