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As marcas de empresa sdo indubitavelmente os principais simbo-
los ¢ instrumentos no mercado concorrencial, sendo o meio utilizado
pelos empresarios para prestigiarem os seus produtos ou servigos. B
inexpugndvel que na praxis empresarial estas desempenham um papel
de magnanime importancia, sendo inimaginavel a subsisténcia do mer-
cado actual sem estes signos.

A relevancia exponencial da utilidade da marca relaciona-se com
a sociedade de consumo massificada, caracterizada pela simultanea
coexisténcia de uma infinidade de bens, com caracteristicas homogé-
neas, susceptiveis de cercearem as mesmas necessidades subjectivas.
Desta circunstancia resulta, ndo apenas, que a marca € determinante
para a eleigdo do produto ou servigo desejado, bem como o facto de
as escolhas individuais serem, tendencialmente, menos determinadas
pelas caracteristicas dos produtos ou servigos de per si, isto €, de modo
objectivo, mas pela capacidade desenvolvida pelos seus produtores
em atrairem os consumidores por outras formas. Referimo-nos, espe-
cificamente, ao recurso a publicidade, com incidéncia a publicidade
sugestiva, susceptivel de atribuir aos produtos ou servigos um poder
de atrac¢do, ndo relacionado com as suas qualidades intrinsecas, an-
tes com o cfeito psicoldgico das marcas sobre os consumidores. Mas a
crescente importancia da marca enquanto factor de dinamizagdo con-
correncial nem sempre tem recebido ovagdes da doutrina. Nao faltam
economistas que censuram os elevados investimentos na promog¢io de
sinais distintivos, funcionando a marca como um sinal de manipulagio
do consumo. Neste sentido “a marca, em vez de satisfazer a necessida-
de de informagdo do consumidor, contribuindo para a transparéncia do
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mercado, promove escolhas irracionais, que pouco ou nada tém a ver
com a chamada concorréncia da prestacdo”.! Sustenta-se o facto de a
marca ser um “instrumento de estratégias econdmicas na organiza¢do
dos mercados e circuitos de distribui¢do; é uma arma que se convoca
na luta que opde invariavelmente as grandes superficies ¢ 0 comércio
de produtos de elite ao pequeno coméreio”,? permitindo ¢ perpetuando
uma verdadeira “non-price competition”.

Também o TICE tem mostrado atengéio ao actual estadio do Direito
das Marcas criticando, amitde, a crescente importincia destes sinais ¢
a sua relagdo com o pilar da livre concorréncia. Neste sentido afirma-se
que o exercicio do direito da marca contribui para repartir 0os mercados
e, assim, atenta contra a circulacdo de mercadorias entre os Estados
Membros, tanto mais que, ao contrario de outros direitos de proprieda-
de industrial, o direito de marca ndo esta sujeito a limita¢des temporais.

A marca ganha relevincia no quotidiano juridico no quadro da con-
corréncia empresarial, sendo esta a justificagio daquela. A acuidade da
marca desenvolveu-se quando a concorréncia passou a afirmar-se cm
parametros diversos da qualidade/prego, nomeadamente, num estadio
de homogeneizagdo dos factores de produgio e, consequentemente, do
seu resultado.

Ao atribuir ao titular da marca o direito de uso exclusivo para iden-
tificar os seus produtos (ou servicos) na actividade econdmica, diligen-
ciou-se para distinguir os diversos produtos apresentados no mercado
pelos diversos empresarios, bem como, permitir ao consumidor a iden-
tificacfo do produtor e a subsequente escotha do bem descjado.

E manifesto que na sua génese a marca desempenhava uma fingdo
distintiva que, como VANZETTI sublinha, pode ser concebida numa
dupla perspectiva: por um lado pela marca € possivel estabelecer a des-
tringa entre produtos e servigos, facilitando o processo de elei¢do de
compra pelo consumidor, nio raras vezes, sendo a marca o unico ele-
mento que permite esta diferenciag@o perante a ja aludida paridade ou
similitude entre produtos; por outro lado, fala-se nesta func¢io para dar

' ANTONIO FERRER CORREIA ¢ MANUEL NOGUEIRA SERENS, A composicdo

das marcas e o requisito do corpo do artigo 78.° ¢ do § unico do art.” 201.° do Codigo
de Propriedade Industrial, RDE, Anos XVI a XIX 1990 a 1993, Coimbra, p. 80.

* SCHIELB, Le consummateur face & la multinationalite des marques, Propriété
Industrielle, cit. 1978, [I, 75 apud. REMEDIO MARQULES, Dircito Comercial,

Coimbra, 1995, p. 601.
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¢nfase a susceptibilidade deste signo para identificar a origem dos bens,
pela referéncia a uma unidade produtiva, que, ao manter-s¢ imutavel,
garantiria uma constancia das caracteristicas fundamentais do produto
e, deste modo, orientar as escolhas futuras dos consumidores.

Mas, afirmou-se que sustentam alguns autores que a fungdo distin-
tiva € a Gnica juridicamente relevante! Deveremos aceitar como dogma
a posi¢do de que a marca indica a proveniéncia dos produtos e servigos?
Provavelmente ndo! Assim, esta posi¢io, ndo obstante dominante, ndo
¢ imune a criticas. Com efeito, a defesa da fun¢do distintiva da marca
mostra-s¢ impotente para justificar algumas particularidades plasmadas
na lei, as dificuldades em conciliar o tradicionalismo dogmatico da fun-
¢lo distintiva com as hodiernas técnicas de produgio industrial, a ideia
pioneira da fungdo distintiva com as marcas de grupo,’ ou seja, uma
marca que sendo propriedade de uma sociedade é usada por outras, a
este ligadas, mas juridicamente autdnomas.

Ainda mais premente, ¢ a dificuldade de articular a visdo tradicio-
nalista da marca com a possibilidade de transmissio isolada da marca,
hoje um dado adquirido na esmagadora maioria dos ordenamentos eu-
ropeus, que incorpora clara ¢ definitivamente a cisfo entre a marca ¢ a
empresa, cortando o “corddo umbilical” que a ligava a sua fonte pro-
dutiva, porquanto a marca passara a designar produtos provenientes de
uma diferente unidade empresarial. Por fim, também se erguem criticas
a fung¢do distintiva das marcas, resultantes da possibilidade de existén-
cia de licengas de marcas, que consequéncias para a teoria da {fun¢io da
marca que ndo se podem escamotear.

As mais coerentes posigdes, no ensejo de defender que a fun¢io
indicadora de origem continua a scr a principal fun¢fo juridica da mar-
ca, fazem-se com apelo a um redimensionamento da fun¢io distintiva,
passando a ser entendida num contexto mais amplo. Defende-se que
a fungdo juridica da marca significa, além de que os produtos (ou ser-
vigos) provém sempre da mesma empresa, também “significa que os
produtos provém de uma empresa que mantém com a empresa origina-

3 Sobre os grupos vide em portugués, por todos, ENGRACIA ANTUNES, Os Grupos
de Sociedades, estrutura e organizagdo juridica da empresa plurissocietaria, 2.ed.,
Coimbra, Livraria Almedina, 2002, passim. Sobre a querela da marca de grupo vide
GIOVANNI MASSA, Funzione Attrattiva e autonomia del marchio, Jovene Ed., 1994,
pp. 61 ¢ ss.
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ria relagoes de natureza contratual ou econémica”.* Desta forma entra
no léxico do Direito das Marcas a nogio de procedéncia empresarial,
querendo significar a existéncia de identidade entre a produ¢io propria
do titular da marca e de terceiros a que este esteja contratualmente li-
gado. Na feliz pardbola de SOUSA E SILVA “sera como dizer-se que
uma marca aponta para o respectivo titular, ndo apenas numa relacio
de paternidade, como também de adop¢do”.® Decisivamente influen-
ciado pela mais tradicional doutrina italiana, COUTO GONCALVES,
aproxima-se de VANZETT]I, sustentado que a fungdo distintiva ja ndo
garante uma origem empresarial mas antes a “garantia de uma origem
pessoal (pessoa a quem se atribui o 6nus pelo uso ndo enganoso dos
produtos ou servicos marcados)” ¢

Nio obstante reconhecermos o mérito da posi¢io, sustentamos ser
incongruente, mesmo com o redimensionamento efectuado pela methor
doutrina, para oferecer uma explicagio plena e global para o Instituto
das Marcas, porquanto € inapta de explicar fendmenos como o bran-
ding, as marcas de prestigio, entre outros.

Sustentam os apologistas da defesa da fingdo de garantia que a
marca garante a origem ndo enganosa de dados produtos ou servigos: a
colocagio no mercado de um produto com determinada marca obriga-
ria o seu produtor a manter a qualidade do produto, sendo-the vedado
qualquer depreciacdo arbitraria da mesma, garantindo-se deste modo a
tutela da confianca do consumidor, porquanto, ndo restam duvidas que,
em regra, o consumidor supde terem a mesma qualidade, todos os pro-
dutos em que a mesma marca ¢ aposta. E de acordo com esta premissa
que usa afirmar-se que a marca proporciona ao consumidor informacio

* ANTONIO FERRER CORREIA ¢ MANUEL NOGUEIRA SERENS, 4 composicdo
das marcas ¢ o requisito do corpo do artigo 78.° ¢ do § tinico do art.® 201.° do Codi-
go de Propriedade Industrial, RDE, Anos XVI a X1X 1990 a 1993, Coimbra, p. 87,
que alicercam a sua posi¢do na doutrina alema, nomeadamente em BEIER/KRIEGER.
No mesmo sentido PEDRO SOUSA E SILVA fala em procedéncia empresarial como
“todos os produtos que hajam sido fabricados sob o controle comum de uma mesma
entidade, ainda que no &mbito de um grupo de empresas ou ao abrigo de contratos de
licenga™ (O principio da especialidade das marcas, a regra e a excepedo, ROA, Ano
58, Janeiro 1998, p. 383).

* PEDRO SOUSA ¢ SILVA, Direito Comunitdrio ¢ Propriedade Indusirial, O principio
do esgotamento dos direitos, BFDUC, Coimbra Editora, 1996, p. 71.

. COUTO GONCALVES, Fungdo distintiva da Marca, Livraria Almedina, Coimbra,
1999, p. 224.
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sobre a qualidade relativamente constante do produto. (ou servi¢o).

Sublinhe-se que a defesa da fungio de garantia da marca ndo implica
a considerag¢éo de que a marca garante, de forma absoluta, a imutabilidade
dos produtos ou servigos “o que até nfio seria desejavel atento o interesse
geral em toda a alteraciio que represente uma melhoria da qualidade”.”

A defesa da relevancia juridica da fungdo garantistica da marca,
que foi uma tentativa de resposta a algumas fragilidades da fungéo dis-
tintiva, deve-se fundamentalmente ao labor da jurisprudéncia e doutrina
norte americana, ao sustentar que a verdadeira fungdo da marca ¢ indi-
car a qualidade dos produtos ou servigos e, desta forma, tornar-se um
referencial para os consumidores.

Com o devido respeito, ¢ ndo descurando que, reflexamente, esta
protecgdo seja passivel de ser obtida através do regime juridico das
marcas, ¢ inadmissivel a eleicdo da garantia da qualidade como fung¢éo
primeira da marca, uma vez que tal considera¢do consubstanciava uma
abordagem erronea a problematica, por tentar apreender o fenomeno
da perspectiva do consumidor e nio, da perspectiva do empresario, que
indubitavelmente, representa a ratio essendi do regime juridico da mar-
ca. A marca nfo ¢ um direito que a lei reserva ao consumidor, mas uma
prorrogativa atribuida aos empresarios de assinalarem os seus produtos
e servigos. Uma outra critica € formulada por VANZETT]I, que recorda
que a pretensa fung¢éo de garantia de qualidade, sendo veridica, a sua as-
suncdo teria de traduzir-se na possibilidade de um terceiro que produza
produtos de idéntica qualidade aos de um dado empresario, poder usar
a marca deste na identificagio dos seus produtos.®

Mas o que fica escrito deve ser entendido cum grano salis, a aposi-
¢A0 de uma marca em dado produto ndo ¢ despicienda para a qualidade
dos produtos, devendo considerar-se que a marca garante a qualidade
de um produto, mas num plano socioldgico; com efeito, um empresario
a0 apor a sua marca, ao investir recursos econémicos na promogio de
uma marca tem redobrado interesse em incrementar a qualidade dos
seus produtos, conhecedor que a insatistagdo da clientela se vai reper-
cutir na valia da marca, uma vez que, ninguém questiona o facto de um
decréscimo de qualidade da marca vai promover uma perda de confian-

" COUTO GONCALVES, Direito das Marcas, 2* Edigéo, Livraria Almedina, 2003,
p. 25.
8 VANZETTI, Funzione e Natura Giuridica del Marchio, RDC, 1961, 1, p. 40.
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ca dos consumidores. E indubitavel que o publico almeja que todos os
produtos que apresentam a mesma marca tenham caracteristicas homo-
géneas, uma determinada qualidade, em suma, garantam iguais niveis
de satisfacgéo.

A problematica da admissibilidade da fun¢do publicitaria

Iniciamos a nossa indagacao sobre a fungdo publicitaria da marca
com uma dclimitacdo negativa: como se supra releriu é incontestavel
que a marca ¢ um excelente meto para 0s empresarios lornarem cognos-
civeis os seus produtos e para procederem a sua promog¢io, sobretudo
num mundo dominado pelos meios de comunica¢io em massa, num
mundo cada vez mais global. Parece-nos incontestavel a impossibili-
dade de conceber um mundo sem marcas, tal a preméncia que exercem
na vida comercial, sendo, as mais das vezes, um referencial (nico do
consumidor para a determina¢o da sua op¢iio aquisitiva. Mas por fun-
¢do publicitaria ndo se entenda o facto de a marca ser usada na publici-
dade. Mais. Da conclusdo que a marca ¢ um instrumento publicitario,
de crucial importancia, ndo se pode, sem mais, concluir que esta é a
sua fun¢do juridica. Recordando o exemplo exposto por CONTI: do
facto de um livro poder ser utilizado para decorar uma sala, ndo ¢
licito inferir-se que essa ¢ a sua fungdo; do facto de as marcas se-
rem um veiculo de publicidade, ndo s¢ pode concluir que esta ¢ a sua
fungdo juridica.

Posto isto, podemos, numa primeira aproximagio, definir a fun¢io
publicitaria como a influéncia exercida pela marca na mente dos consu-
midores, de molde a que a escolha dos produtos ou servi¢os nio se faca
considerando as qualidades intrinsecas dos produtos (ou servigos) que a
marca identifica, mas, pelo poder de atracg¢do ou sugestio da marca cm
si mesma, ou seja, tendo em atengfo a influéneia da “imagem” da mar-
ca sobre os consumidores. Com a exploragio desta apeténcia, a marca
deixou de ser um mero signo distintivo de produtos ou servigos, para se
tornar um valor em si mesmo, dotado de um selling power, que extra-
vasa notoriamente a mera fung¢io identificadora de produtos e servigos.
Neste contexto a marca ndo ¢ mero sinal extrinseco ¢ identificador dos
produtos ou servigos, tornando-se numa verdadeira qualidade ou carac-
teristica do bem em que ¢é aposta, nfio raras vezes mais apetecivel que o
produto ou servigo de per si.

O reconhecimento de que a marca desempenha no actual estadio da
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economia uma incontestada fun¢@o publicitaria, ndo responde de forma
elucidativa as nossas inquietagdes! Aquilo que € uma evidéncia para os
cconomistas causou, ¢ ainda causa, constrangimentos e celeumas entre
os juristas mais tradicionalistas. O objecto deste trabalho ¢ questionar-
nos sobre se a relevincia econdmica da marca foi recebida pelo ordena-
mento juridico, de molde a podermos concluir se o Direito das Marcas
tutela esta fungio publicitarial

O reconhecimento de que a marca desempenha uma fun¢do pu-
blicitaria e que essa fun¢do goza de protecgdo legal pelo Direito das
Marcas €, na Europa, atribuida a ISAY, para quem existem trés fungdes
juridicas de igual dimensio e importancia. Alude o autor as: a) fung¢io
indicadora de proveniéncia; b) fun¢fo de garantia de qualidade; ¢) fun-
¢do publicitaria. Para justificar esta ultima fun¢do ISAY sustenta que a
marca ¢ um bem juridico independente, devendo por isso reconhecer-
se-Ihe um valor juridico auténomo.” Em sintonia com o pensamento do
citado autor, registe-se, no Direito Americano, o contributo de SCHE-
CHTER, ao sustentar ser a marca ndo apenas um simbolo do goodwill
de uma empresa mas, de per si, ¢ um mecanismo susceptivel de cons-
tituir e garantir o aviamento da empresa, sendo que o valor da marca
relaciona-se com a sua capacidade de venda.'

Mas no quc consiste o reconhecimento da fung¢do publicitaria da
marca? Pode afirmar-se que este se traduz na assungéio de que a marca
exerce, por si mesma ou devido a influéncia das téenicas de publicida-
de, uma ascendéncia no consumidor que o conduz a cleger os produtos
ou servigos mais em fun¢do de uma imagem subjectivamente criada do
baseando-se em critérios objectivos de apreciagio — ¢ a consequente
protecciio pela lei desta potencialidade da marca.

A tutela da fungio publicitdria da marca sustenta que o Direito In-
dustrial entende a marca de empresa, ndo como um mero sinal distin-
tivo do produto, mas uma qualidade do produto (ou servigo) que pode
ser mais valiosa que o bem no qual ¢ aposta. Cumulativamente, o re-
conhecimento da fung¢io publicitaria da marca devera ainda encerrar o
desiderato de permitir ao seu titular recuperar do investimento realizado
na difusdo da sua marca, ou seja, obter o retorno dos custos econdmicos

7 ISAY, apud. AREAN LALIN, En torno a la Funcion Publicitaria de la Marca, ADI,
1982, pp. 62/63.

" SCHECHTER, Rational Basis of Trademark Protection, Harvard Law Review, Vol.
XL, 1927, p. 831.
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com a publicitagdo do seu sinal distintivo, o que apenas sera possivel se
se lhe permitir a negociagdo autonoma do sinal distintivo.

Nao obstante a importancia das vozes que s¢ erguem contra a exis-
téncia de uma fung¢fo publicitaria da marca, entendemos que a medida em
que se desenvolveu a pertinéncia desta fun¢io no quadro econdémico-so-
cial, o legislador deu indicios claros de que se desenrolou uma crescente,
e irreversivel, tendéncia para entender a marca de uma forma diferente da
sua visdo tradicionalista, reconhecendo a sua potencialidade como valor
autonomo, dotado de uma faculdade publicitaria. Para indagar se no esta-
dio actual do Direito das Marca sc pode defender a existéncia de uma fun-
¢do publicitaria juridicamente protegida, urge dissecar o regime juridico
da marca de grande prestigio, o instituto da legitimidade para requerer o
registo da marca, o principio da livre cessio da marca, a licenga de explo-
racfio da marca, o contrato de franquia e o contrato de merchandising. S6
apoés a dissecacdo destas matérias — no que concerne a possibilidade de
potenciar a dimenséo publicitaria da marca - € possivel a adopgéo funda-
mentada de uma conclusio, pelo que reservamos a nossa posi¢ao para um
momento posterior deste estudo.

1. MARCAS DE PRESTIGIO

Sobre a marca de prestigio, ndo obstante ser uma figura hibrida
cuja determinagdo em concreto, apenas se pode fazer casuisticamente,
se pode qualificar como a marca que goza de grande notoriedade entre
os consumidores, nfdo apenas os especificos dos produtos ou servigos
nos quais a marca ¢ aposta, mas também o piblico em geral, acrescida
de uma enorme individualidade ¢ beneficiando de especial estima ou
prestigio entre os consumidores, o que se traduz numa especial apetén-
cia atractiva ou sugestiva.

A estatui¢hio legal da marca de prestigio propugna o reconhecimen-
to de que a marca ¢ um valor em si, livremente passivel de negociacdo
autonoma, dependendo a sua valora¢do da apeténcia sugestiva que en-
cerra, ou seja, da sua capacidade apelativa no mercado, permitindo ao
titular da marca beneficiar do sucesso comercial da sua marca e, cumu-
lativamente, impedir que terceiros usufruam ilegitimamente das suas
potencialidades econdmicas.

A consagra¢io de uma tutela especifica para a marca de prestigio
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obriga a uma cuidada analise, sendo susceptivel de ser catalogada como
um ponto decisivo no ordenamento, por operar uma verdadeira cisdo,
com o entendimento tradicional deste instituto. Com efeito, a recusa em
admitir a existéncia de uma fungdo publicitaria juridicamente protegida
no Direito das Marcas, torna-se mais complexa, apds o advento e con-
sagracdo legal da nog¢do de marca de prestigio, porquanto, como bem
sublinha FERRER CORREIA/NOGUEIRA SERENS: para estas mar-
cas “ja ndo basta uma tutela orientada pela fungéo distintiva; postulam,
acima de tudo, uma defesa das suas capacidades atractiva e sugestiva™.!!

Fundamentalmente, o contetido da proteccio alargada da marca de
grande prestigio visa, no que concerne ao titular, proteger a sua dimen-
sdo publicitaria ou sugestiva contra o perigo de dilui¢io e, cumulati-
vamente, o reconhecimento de que o titular da marca tem o legitimo
interesse em ficar com o monopdlio da exploragido comercial do signo,
beneficiando exclusivamente das suas prerrogativas.

2. LEGITIMIDADE PARA O REGISTO

Sobre o registo da marca, impde-se a analise da legitimidade para
proceder ao registo da marca, ou seja, as condi¢des subjectivas para
requerer o registo de uma marca.

O que, neste contexto, mais problemas inspira ao intérprete € a fa-
culdade de se registar uma marca com o desiderato unico de ceder a pro-
priedade ou conceder licengas de exploragdo de marca; a admissibilidade
desta conduta ¢ decisiva para que a marca seja entendida “ndo como um
sinal distintivo em acto, mas como um valor distintivo em poténcia”.'

A solu¢do defendida para esta problematica ¢ preponderante para
a solugdo a encontrar para a fungio juridica protegida da marca, nome-
adamente, detcrminar se a fungdo publicitaria da marca foi recebida
pelo ordenamento juridico e, consequentemente, protegida. Do que fica
escrito intui-se que o conceito de legitimidade é controvertido.

Do exame ao texto legal emerge a existéncia de uma clausula ge-
ral (0 conceito de legitimo interesse ¢ uma enumeragdo exemplificati-

" ANTONIO FERRER CORREIA e MANUEL NOGUEIRA SERENS, 4 composicado
das marcas ¢ o requisito do corpo do artigo 78.7 ¢ do § tinico do art.® 201.° do Cédigo
de Propriedade Industrial, RDE, Anos XVI1a X1X 1990 a 1993, Coimbra, p. 90. p. 458,
1 COUTO GONCALVES, Fungdo Distintiva da Marca, cit. p. 121,
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va (designadamente) de situagdes em que se presume a existéncia de
legitimo interesse. Assim, ¢ incontroverso que os industriais, 0s comer-
ciantes, os agricultores, os artesdos” ¢ prestadores de servigo preen-
chem o requisito subjectivo para o registo de uma marca. Deste cotejo
resulta a preocupagio do legislador em abarcar a plenitude das acti-
vidades econdmicas, expondo de forma cxaustiva os diferentes tipos
de acluagdes empresariais; assim, importa compreender a pertinéncia
da enumerag¢do ndo ser taxativa. Fundamentalmente, o que nos ocu-
pa, ¢ a possibilidade de ndo empresarios terem acesso ao registo das
marcas e, sendo este licito, o que a justifica € que conclusdes retirar
dessa possibilidade.

Do facto de esta enumeragdo ser exemplificativa deve depreender-
se que sdo admissiveis registos de marcas em diferentes situagdes das
referidas, sendo desta premissa exemplo, incontestado, a possibilidade
do pedido de uma marca para ser usada no futuro, desde que, o dife-
rimento ndo exceda os cinco anos, apds o registo, de acordo com o
estatuido no artigo 216, n.° 1 alinea a). Nem se admitiria uma solucio
diferente: seria abusivo ¢ irracional onerar o empresario com a obriga-
toriedade de colocar os seus bens no mercado para, apenas posterior-
mente, requerer o registo da marca.

Pelo exposto, no que concerne ao conceito de legitimo interesse
para requerer o registo de uma marca, devem subsumir-se a categoria
das pessoas com legitimidade, as entidades, individuais ou colectivas
que, ndo obstante ainda ndo realizarem uma actividade econdmica, es-
tejam a realizar preparativos sérios para iniciar uma organizacio em-
presarial ¢ a marca requerida a esta se destine.

Mas serd susceptivel de ser alargado a outras situagdes a noc¢ao
de legitimo interesse? Restritivamente pronuncia-se COUTO GON-
GCALVES, sustentando que “o contetdo de legitimo interesse, por
referéncia a ligagdo imediata ou mediata da marca a uma actividade
do titular, implica [...] que ndo tem legitimo interesse todo aquele
que ndo exerga, nem demonstre vir a exercer, qualquer actividade
cconomica ¢ apenas tenha a intenglio de se servir do registo com

" Aexpressa consagragdo da marca de artificie, faz ruir o argumento da necessidade de
o requerente exercer a sua actividade de forma empresarial. Sobre o tema vide COUTI-
NHO DE ABREU, Da Empresarialidade. As Empresas no Direito, Livraria Almedina,
Coimbra, 1996, pp. 303 ¢ s5. ¢ PINTO COELHO, Li¢des de Direito Comercial, cit. pp.
343 e ss.
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finalidade exclusivamente especulativa”.

A posigdo supra referida no encontra o consenso da melhor dou-
trina. Com efeito, COUTINHO de ABREU sustenta que “nada impede
que, por exemplo, os inventores ndo empresarios adoptem marcas para
assinalar os produtos das suas patentes (a fim de depois as transmitirem
ou cederem em licenga) as holdings puras (que ndo exploram empresas)
tenham marcas, as estrelas de cinema ou da moda constituirem marcas
com 0s seus nomes para as transmitirem ou cederem em licenga™."” To-
mando por boa esta posi¢do, parecc-nos a desmistifica¢ao da necessida-
de de o requerente da marca ser, sempre, um empresario, alargando-se
desta forma a no¢do de legitimo interesse.

Importa-nos particularmente, no ambito deste estudo, aflorar a hi-
potese referido na parte final, porque determinante para aquilatar das
valiag da marca, uma vez que, naquele caso a marca persegue uma fi-
nalidade sugestiva ou publicitaria e encontra-se ao servigo indirecto da
actividade economica.

Sustenta COUTO GONCALVES que o CPI parece querer excluir
essa possibilidade de utilizacdo indirecta, nomeadamente, pela letra da
lei, em rela¢do a qual se deve inferir que o requerente deverd, ele pro-
prio, exercer uma actividade econémica.' Com data venia a solugdo
ndo ¢ simplista.

Desde logo urge questionar! Qual o efeito Util da utilizagdo de uma
enumeragdo exemplificativa? Depois, que mecanismos a lei prescreve
para obstar ao registo de uma marca com o intuito Unico de ceder a sua
licenga? Por fim, que interesses se visam proteger pela proibi¢io desta
conduta?

Sobre a primeira questdo, ja antes ficou escrito que no cotejo le-
gal se abarcam as actividades econdmicas que justificam a utilizagio
directa ¢ imediata da marca, pelo que devera o intérprete concluir da
existéneia de legitimidade para o registo fora do quadro do exercicio de
uma actividade empresarial.

" Fungéo Distintiva da Marca..., cit. p. 160. Continua o A. afirmando que ndo “pode
configurar uma situagio de legitimo interesse quem, ndo tendo outra legitimidade, ape-
nas possa invocar o interesse em vender (ou traficar) a marca a terceiro”, (ibidem).

S Curso de Direito Comercial, cit. p. 316. Em sentido aproximado CARLOS OLAVO,
Contrato de licenga de exploragdo de marca, Dircito Industrial, Volume 1, Coimbra,
Livraria Almedina, 2001, p. 361.

' Funcdo Distintiva da Marca..., cit. pp. 159-160.
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No que concerne a segunda questio, apenas se vislumbra um meio
de impedir o registo de uma marca que ndo vai ser usada, directa ou
indirectamente: a sua caducidade quando inexista uso sério durante cin-
co anos.'” Com efeito, inexiste no actual Direito das Marcas qualquer
mecanismo de controlo da efectiva utiliza¢io da marca, com a excepgdo
supra referida, bem como quaisquer instrumentos de prévia fiscalizagio
do mobil dos pedidos de registo. Daqui pode coligir-se que, durante
este periodo, nada obsta a que a marca permaneca inutilizada, ndo se
conjecturando qualquer outro meio de inquinar a validade do registo.

E que dizer dos interesses a tutelar? Podera argumentar-se que a
proibi¢do do registo visa impedir a apropria¢io exclusiva de sinais por
pessoas que os ndo pretendem utilizar e, por esse motivo, que permiti-
ria uma injustificada situa¢@o de monopolio ¢ a consequente limitagio
geral da escolha de sinais distintivos. Mas sera esta uma causa bastante?
Pensemos no exemplo antes exposto, do registo como marca de 0 nome
de um artista ou desportista. Neste caso, a argumenta¢io anteriormente
aduzida ¢ incongruente, pelo facto de estes signos exigirem o consen-
timento do titular para o seu registo, pelo que a efectuagio do registo
por aqueles ¢ perfeitamente inocua, no que respeita a disponibilidade
dos signos.

E o que dizer da possibilidade de um empresario titular de uma
marca pedir o registo desta, para outra actividade merceologica, com o
desiderato exclusivo de ceder o seu uso? Até a mais tradicionalista dou-
trina ndo lhe negard legitimidade para o pedido, porquanto, ndo apenas
preenche os requisitos expressos do conceito de legitimidade (esta a
exercer uma das actividades previstas no art. art. 225.° do CPI como a
licitude do contrato de licenga de explora¢do de marca tendo por objec-
to o pedido de registo de uma marca esta expressamente consagrada na
let actual. (n.° 2 do art. 31.° do CPI). Pelo exposto, a inadmissibilidade
do registo de marca com a finalidade de ceder o seu uso, podera ser in-
terpretado como um convite formal a fraude & lei. Passamos a explicar.
Existindo interesse na transmissdo, o interessado podera sempre reali-
zar o registo, sob o falso argumento de pretender iniciar uma actividade
economica, para posteriormente cede-lo.

Um outro argumento que pode aduzir-se na sustentagio da licitude

"7 Contra, COUTO GONCALVES, sustenta a possibilidade de invalidar o registo por
ma 1¢&, por viola¢do do art. 6 do Cédigo de Procedimento Administrativo. (Fungdo dis-
tintiva da Marca, Livraria Almedina, Coimbra, 1999, pp. 157/158). Nio sufragamos!
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de um ndo empresario registar uma marca ¢ a inexisténcia de mecanis-
mos de fiscaliza¢@o prévia, nomeadamente a necessidade de enviar um
espécime dos produtos para os quais se pretende o uso da marca, o que
permite conseguir o direito & marca sem necessidade de exercer uma
actividade economica.'®

Exposta a querela ¢ identificadas as teses em confronto, impde-se
a adopgdo de uma posi¢io. Defendemos que o conceito de legitimidade
¢, no actual Direito das Marcas, uma concepgdo ampla, suficiente para
abarcar, ndo apenas todos os que exercem actividades economicas, € 0s
que pretendem exerce-las no futuro, bem como qualquer outra pessoa
individual ou colectiva que pretenda utilizar uma marca directa ou indi-
rectamente. A nocdo de utilizago indirecta subsumem-se as situagdes
em que alguém regista a marca com o objectivo de ceder a sua titulari-
dade ou o seu uso.

3. DIREITOS CONFERIDOS PELAS MARCAS

Uma cuidada analise aos dos direitos atribuidos ao titular de uma
marca registada, permite concluir que o direito de uso exclusivo da mar-
ca ndo se limita ao monopolio da sua aposi¢ao nos produtos ou servigos
do titular; reconhecendo-se ainda ao titular o direito de impedir que
outros empresarios utilizem marca igual ou confundivel para identificar
produtos iguais ou afins ou, como no caso das marcas de grande pres-
tigio, em quaisquer outros produtos (ou servi¢os). Mas ndo ficam aqui
as prorrogativas do titular da marca. E-lhe ainda licito vedar a qualquer
outra pessoa a exploragiio econdmica da marca,' ainda que utilizada ao
abrigo de uma outra fungéo, como serd o exemplo de, a impossibilidade
de registar uma marca enquanto nome de estabelecimento, firma, logo-
tipo ou nome de dominio.

'® No mesmo sentido NOGUEIRA SERENS, A wulgarizag¢do da marca na directiva
89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, Separata do nimero especial do BFDC - Es-
tudos em Homenagem ao Prof. Doutor Ferrer Correia, Coimbra, 1995, p. 61.

' No mesmo sentido sustentla-se que “ a faculdade de exploragdo economica exclusiva
da marca abrange ainda qualquer modalidade de aproveitamento do valor econdémico
do sinal, nomeadamente como meio publicitario ¢ como elemento de atracgdo da clien-
tela, ou através de autorizagfo de terceiros a utilizd-la” (CARLOS OLAVO, Contrato
de licenca de exploragdo de marca, cit., p. 357).



160 Em defesa da fimgdo publicitaria da marca

De crucial importancia é o reconhecimento ao titular da possibi-
lidade de cstabelecer a filosofia empresarial da marca, ou seja, gerir a
publicidade realizada em torno da marca de molde a poder construir
“imagem” que, na sua opinidio, mais se adequa aos interesses que visa
preconizar. Termine-se por sublinhar que do clenco dos direitos atribui-
dos ao titular da marca, emerge a possibilidade de a transmitir ou ceder
a sua utilizacio.

4. TRANSMISSAO DA MARCA

Desde togo importa questionar o que subjaz a transmissdo isolada
da marca; as motivagdes para a transmiss@o da marca com o estabeleci-
mento eram ¢bvias; adquirido o estabelecimento, importava ao empre-
sdrio manter a marca de modo a “garantir” a uniformidade da produgao,
permitindo-The manter a clicntela, que entendia a manutengdo da marca
como um simbolo de continnidade empresarial €, consequentemente,
da constancia dos produtos ¢ servicos; neste circunstancialismo o que
era adquirido era o estabelecimento comercial, sendo a transmissio da
marca uma consequéncia logica e necessaria da aquisi¢io do estabele-
cimento. Sem davida, como ficou escrito, a marca funcionava como um
indicador de origem dos produtos.

Mais complexa serd a apreensdo da justifica¢@o para a transmissao
isolada de uma marca. Neste contexto, a marca € negociada como um
valor em s mesmo, pelas suas capacidades intrinsecas, directamente con-
sideradas. A marca vai ser transaccionada como um simbolo apto a ser
aposto em determinado produto ou servigo, conferindo-the uma mais va-
lia; a marca ao ser transmitida enquanto valor em si, esta a ser transferida
por transportar consigo uma apeténcia sugestiva ou atractiva propria.®

Ainda mais premente para a economia deste estudo ¢ observar a
querela sobre a licitude de transmissdo de uma marca registada e nao
usada. No que a esta concerne, nflo se questiona que “o objecto da ne-

2 No mesmo sentido ORLANDO de CARVALHO referia que a transmissfo autonoma
da marca Ihe conferia o caracter de colector de clientela “uma verdadeira incorporagio
objectiva que permile que a marca, lransilando sem a empresa, arraste consigo uma
margem de acreditamento transferivel para nova organizagio em que cla se introduza”™.
(Critério ¢ Estrutura do Estabelecimento Comercial, O problema da Empresa como
objecto de negocios, Coimbra, 1967. Atlantica Editora, p. 711).
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gociagdo ¢ o sinal distintivo em si mesmo naquilo que, na 6ptica do
comprador, representa a convicgdo de vir a ser uma boa marca”.?! Pelo
exposto, esta transmissdo ndo se coaduna com a fungio distintiva;* a
marca vai ser aqui transaccionada apenas como um valor em si, como
um sinal que apenas ¢ putativamente distintivo, valendo pela sua ca-
pacidade de sugestdo ou atrac¢do. Reforce-se que in casu a marca
apresenta-se imaculada, ndo tendo jamais sido usada para identificar e
distinguir quaisquer produtos {ou servi¢os), pelo que, sera inadmissivel,
invocar, que ainda aqui, a marca cumpre uma fungio eminentemente
distintiva.

Poderd o intérprete, menos atento para esta problematica, questio-
nar-se sobre a motivacdo do empresario para a aquisi¢do de uma marca
registada, ndo usada; configuram-sc vdrias hipoteses em que a obtengio
desta pode representar uma mais-valia empresarial; assim, pensemos
na aquisicdo de uma marca, utilizada para um diferente sector mer-
ceologico com comprovado sucesso o que, indiscutivelmente facilita-
ria a penetragdo de novos produtos no mercado ou no recurso a uma
qualquer denominagao que goze de um cardcter emblematico junto dos
consumidores; por fim, ¢ ainda pensavel a transmissdo de uma marca
que foi publicitada mas que, por uma qualquer motivagdo, nio chegou
a ser, de facto, utilizada.

Exposta de forma suscita a querela, exige-se a procura de uma res-
posta sobre a licitude de transmitir uma marca ndo usada, pelo confron-
to com o ordenamento legislativo lusitano. Sustenta alguma doutrina,?
numa posi¢do da qual fazemos eco, que este, por ser omisso sobre a
questdo, ndo nos oferece uma resposta inequivoca para a problematica;
ainda assim, um argumento favordvel a licitude da pratica serd a absten-
¢a0 da lei, ou seja, da inexisténcia de quaisquer proibigdes legais, pode
inferir-se a sua admissibilidade de acordo com o principio da liberdade
de iniciativa economica e o primado da autonomia privada.

Um outro considerando que pode ser aduzido, relaciona-se com a

1 COUTO GONCALVES, Fungdo Distintiva da Marca, cit. p. 183.

2 S#o taxativas as palavras de COUTO GONCALVES ao enfrentar a problematica: “se
0 sistema proteger autonomamente a fungdio publicitaria, a resposta ha-de ser positiva,
mas, s¢ a fun¢iio autonomamente protegida for a fungéo distintiva, a soluglo sO sera
{favordvel se for compativel com o modo como ¢ juridicamente entendida essa fung@o”
(Fungdo Distintiva da Marca, cit. p. 187).

2 Assim, COUTO GONCALVES, Funcdo Pistintiva da Marca, cit. p. 184.
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possibilidade de transmitir os direitos emergentes do pedido de registo
de uma marca. Estamos na presenga de um cenario em que a marca ¢
negociada antes de o ser ¢, por maioria de razdo, nunca foi utilizada;
sublinhe-se que esta aquisi¢do serd realizada com o beneplacito da lei
que, ndo apenas a admite, como expressamente a estatui. /n casu, de
forma inequivoca, o legislador assume uma posic¢éo favoravel a trans-
missibilidade da marca ndo usada. E se esta é admitida antes do registo
a maiori ad minus, nada deve obstar a que seja transmitida a marca
registada, mas ndo usada.

Argumenta-se ainda que, no nosso sistema legal, o registo da marca
tem efeito constitutivo; confrontado com a possibilidade de optar entre
um regime em que o direito da marca depende do uso™ ou um sistema
que o direito resulta do registo, o legislador optou pelo primeiro. Esta
sua ¢leigio ndo podera ser destituida de consequéncias, sendo, uma de-
las, o facto de a marca, a partir do registo definitivo ¢ sem necessidade
de quaisquer outros requisitos, ser um signo apto para exercer todas as
fungdes tipificadas na lei, nada justificando um regime excepcional para
a sua transmissibilidade.

Na sustentagdo de uma resposta afirmativa, acrescentem-se os ar-
gumentos esbogados no que concernc a legitimidade para o registo.

Por fim, impde-se uma derradeira questio: que interesses se¢ visam
proteger alegando a inadmissibilidade da conduta? Nao se vislumbra
como a liberdade de concorréncia possa sair beliscada com uma respos-
ta afirmativa para o problema! No que concerne aos consumidores, em
abstracto, ndo se configura como a utilizacdo da marca registada e nao
usada possa provocar erro no piblico consumidor; se, num determinado
caso concreto tal for possivel, entdo, aplicam a regra geral de impedir
a transmissdo da marca quando susceptivel de indugdo em erro. O que
se prescreve parece a mais razoavel das solucdes: a regra sera a da li-
vre (ransmissdo da marca, com base na inexisténcia (em abstracto) de
erro; se casuisticamente se entender que a alienagdo de uma marca em
concreto podera induzir ao engano do consumidor, excepcionalmente,
proibe-se essa transmissdo, apelando a proibi¢do genérica contida no
n.” 1 do art. 262.° do CPL

Em tom de conclusfio sublinhe-se que a livre transmisséo da marca
¢ a acessoriedade da marca face ao estabelecimento, permite a criagio

A situacio tipica do Direito Anglo-Saxonico.
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de um mercado de marcas. Com efeito, da conjuga¢io da desnecessida-
de do exercicio da actividade empresarial para requerer o registo, com
a possibilidade de transmisséo da marca — com ou sem estabelecimento,
usada ou ndo — abre-se a porta para o surgimento de empresas de publi-
cidade que registem signos com o desiderato de os disponibilizarem aos
seus clientes ou para a proliferagdo do merchandising.

Para a economia deste estudo, importa sublinhar que a possibilida-
de de transmitir uma marca desacoplada do estabelecimento ¢ de uma
marca nao usada, incorpora o entendimento da marca como valor em
si, susceptivel de ela propria “encantar” o consumidor pelas suas qua-
lidades intrinsecas. No que concerne ao seu titular do direito 4 marca a
possibilidade da sua transmissdo encerra um meio de beneficiar econo-
micamente da capacidade sugestiva do signo.

5. CONTRATO DE LICENCA DE EXPLORACAO DE
MARCA

A problematica do contrato de licenga de exploragdo de marca en-
quadra-se na licitude de transmissdo da marca, expressamente admitida
face a legislagdo vigente, nomeadamente a possibilidade de ceder o seu
uso e frui¢do. Nao obstante as similitudes, o contrato de transmissio de
direito de propriedade industrial distingue-se claramente do contrato de
licenga, porquanto, no primeiro, mesmo quando tenha um caracter ape-
nas temporario, implica, necessariamente, que o transmitente se demita
da propria titularidade do direito e, por conseguinte, da possibilidade
de explorar o respectivo objecto; de forma divergente, no contrato de
licenga, o licenciador conserva a titularidade do direito de propriedade
industrial ¢ pode manter a faculdade de o explorar, e, nas mais das ve-
zes, de conceder novas licencgas.

Podemos definir o contrato de licenga, como o faz PAUL ROU-
BIER, como aquele em que o titular de um monopélio de exploragio
concede a uma pessoa, no todo ou em parte, o gozo do seu direito de
exploragiio.”®

Naéo obstante ser um contrato tipificado, o legislador foi extrema-
mente permissivo — quase pueril — na estatuigdo do regime legal deste

# Le droit de la propriété industriclle, Paris, 1952, Tomo 11, pp. 260/261.
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contrato, pelo que a estipulagio do seu contetido reside, em larga medi-
da, na autonomia privada.

O objecto deste contrato coincide com os direitos concedidos ao
titular da marca com vista a distinguir e identificar os seus produtos,
bem como a exploragio econdmica deste sinal distintivo. Em concreto,
pelo contrato, o licenciador permite ao licenciado a aposi¢io da marca
nos seus produtos, consente na exploragio das potencialidades ofereci-
das pela marca, objecto deste contrato, na sua actividade empresarial.
Sublinhe-se¢ que se autoriza aqui uma conduta que, sem este contrato,
seria um acto de usurpac¢do de marca, previsto ¢ punido, civel ¢ crimi-
nalmente. Nao se depreenda, pelo que fica escrito, que estamos perante
uma mera autoriza¢do para a utilizagdo da marca por outrem; efectiva-
mente, a regra, consiste em o contrato de licenca ser sinalagmatico: ao
licenciante exige-se ndo apenas a permissdo para a utilizagdo da marca
pelo licenciado, sendo-lhe exigido ndo apenas permitir a frui¢do como
ainda a manutengio da marca, impedindo a extingdo do direito; nos ca-
s0s em quc o contrato for oneroso (a esmagadora maioria, sublinhe-se)
incumbe-The ainda a obrigagio de manter imaculadas as especificidades
da marca, nomeadamente as suas qualidades e caracteristicas. Especial
relevo merece a potencialidade de um terceiro, por qualquer meio, im-
pedir a livre frui¢do ¢ pleno aproveitamento do direito do licenciado,
exigindo-se ao licenciante que impeca a produgdo do resultado, sob
pena de o cumprimento do contrato se tornar impossivel, com todas as
cominagoes legais.

[ncumbe ainda ao licenciador demandar judicialmente qualquer
terceiro que viole os direitos sobre a marca registada, quando esta ac-
tuagdo seja passivel de lesar os legitimos direitos ou expectativas do
licenciado.

Por seu turno, o licenciado fica obrigado ao escrupuloso cumpri-
mento do contrato, conforme estatui o art. 264.° do CPI. Sublinhe-s¢
que para o licenciante este contrato consiste num meio para o aprovei-
tamento economico da marca enquanto sinal, sendo a marca utilizada
como elemento de atrac¢do de clientela, sendo o seu magnetismo o mo-
bil da sua cobiga pelo licenciado.

Refira-se ainda que, decorrente deste contrato ¢ como correlativo
do direito de gozo a marca de outrem, incumbe ao licenciado a assun¢o
de um conjunto de obrigagdes, das quais se destacam, a necessidade de
ressarcir o licenciador, através do pagamento da remuneragio acordada



Hugo Langa 165

(no caso do contrato ser oneroso, o que indubitavelmente é a regra; sem
davida que o caso tipico em que este contrato é gratuito, serd resultante
da circunstincia de se realizar entre entidades inseridas numa unidade
juridica ou economica). Além desta, saliente-se a obrigagio de explorar
a marca, que no caso de licenga exclusiva deverd ser incontestada. Mais
uma vez, a inexisténcia de preceito legal gera perplexidades na doutri-
na; perfilhamos a posicdo de que subjacente ao contrato de licenga de
exploraco da marca existe a motivagdo do licenciante na divulgacio
¢ expansdo da sua marca; a ndo exploragdo da marca, ndo apenas pode
fazer perigar a vigéncia do registo, pela possibilidade de caducidade da
marca por nao uso como colide com a finalidade econdmica do contra-
to. A celebragdo deste contrato sem a posterior exploracio econdmica
da marca configura uma situagdo de culpa in contrahendo, pelo que
devera ser punida com as legais consequéncias. Importa sublinhar que
a finalidade do contrato funda-se na conereta exploragdo econdmica da
marca: “se o licenciado ndo explora a marca, sem molivo justificado
para tanto, esta a exceder manifestamente os limites impostos pelo fim
economico desse direito, pelo que tal actuagiio é ilegitima”.2

6. CONTRATO DE FRANCHISING

Analisado o contetido econémico do contrato de franquia, importa
compreender as implementacdes juridicas deste contrato, em concreto,
no que concerne ao Direito das Marcas.

Nio obstante este contrato ter origem medieval,?’ conheceu uma
maior expansio apos a década de 30, primeiro nos EUA, aquando da
popularizagdio dos automoveis, tendo na sua génese o papel relevantis-
simo desempenhado pela publicidade na promogio das marcas. Como
se referiu, este contrato apresenta a susceptibilidade de permitir ao pro-

* CARLOS OLAVOQ, Contratos de licenga de exploracdo de marca, AAVY, Direilo
Industrial, Livraria Almedina, Coimbra, Vol. 1, p. 369.

2 ANTONIO MENEZES CORDEIRO, Do contrato de franquia (franchising), ROA,
Ano 48, Abril 1988, Lisboa, p. 68. Sobre as origens historicas deste instituto vide na
doutrina portuguesa ANA PAULA RIBEIRO, O contrato de franquia (franchising),
Tempus Editores, p. 18 e ss. ¢ MARIA de FATIMA RIBEIRO, O confrato de franquia,
Franchising, no¢do, natureza juridica ¢ aspectos fundamentais de regime, Livraria Al-
medina, 2001, pp. 11 e ss.
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dutor, sem recorrer a um investimento directo, controlar a venda dos
seus produtos até ao consumidor final, sem prejuizo para a sua imagem,
garantindo desta forma a homogeneizagdo dos produtos (ou servigos),
condi¢des de venda e concepgio estética.

E unénime a melhor doutrina em sublinhar a complexidade na de-
fini¢ao do contrato de franquia, dificuldade derivada da elasticidade do
tipo contratual, susceptivel de abarcar fendmenos heterogéneos. Portan-
to, com reservas, plagiamos MENEZES CORDEIRO afirmando ser o
contrato de franquia “aquele em que uma pessoa — o franquiador — con-
cede a outra — o franquiado — a utilizagdo dentro de certa area, cumula-
tivamente ou ndo, de marcas, nomes, insignias comerciais, processos de
fabrico e téenicas empresarias e comerciais, mediante contrapartidas™.*

Este contrato, ndo obstante estar omisso no cotejo legal, deve ser
considerado como socialmente tipico, uma vez que faz parte da “pratica
dos negocios” estando arraigado na pratica do coméreio juridico, des-
pertando crescente interesse na doutrina e jurisprudéncia. Menciona-se
que ¢ incontestada a admissibilidade legal deste contrato, assente em
dois pilares fundamentais: na licitude de conceder licengas de explora-
¢do de marcas e pelo primado da autonomia privada.

Ja ficou escrito que por este contrato o titular da marca, mediante
retribui¢do, vai permitir a outros a utiliza¢do da sua marca, na sua acti-
vidade comercial. Também se disse que, no que concerne ao franquia-
do este podera usufruir da notoriedade de uma marca. Da conjugagio
destes elementos conclui-se que a base deste contrato ¢ a negociagio da
marca, ndo enquanto simples sinal distintivo, mas pela apeténcia que
sugere aos consumidores. Para o empresario titular da marca o contrato
de franquia funciona como um meio para de beneficiar patrimonial-
mente da capacidade publicitaria da marca, de forma mais proficua que
no simples contrato de licenga, porquanto neste contrato ¢ muito mais
relevante a interacgdo entre as partes.

Para a economia deste estudo importa realgar que estamos na pre-
senga de mais um mecanismo que permite ao titular da marca benefi-
ciar da sua capacidade atractiva, realizando negocios juridicos sobre a
marca. O que se refere parece evidente na franquia de distribui¢do: o
mobil do tranquiado ao aderir ao sistema baseia-se na possibilidade de

% ANTONIO MENEZES CORDEIRO, Do contrato de franquia (franchising), ROA,
Ano 48, Abril 1988, Lisboa, p. 67.
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usufruir da notoriedade de uma marca, poder utiliza-la no seu comércio
¢ beneficiar de toda a sua dimensdo publicitaria; € axiomatico que, fun-
damentalmente, o objecto do contrato de franquia é a marca, enquanto
signo iman de clientela.

7. CONTRATO DE MERCHANDISING

Estamos perante “um contrato atipico que tem por objecto uma
licenga de uso da marca”,”” sendo susceptivel de ser definido como
um contrato que permite desfrutar economicamente do valor sugestivo
adquirido por um direito de propriedade intelectual, resultante da sua
utilizagdo no ambito de uma determinada actividade, que, subsidiaria-
mente, vai ser canalizado para promover a venda de produtos ou servi-
¢os numa actividade diferente da que foi originalmente usada. No caso
especifico do merchandising de marcas “o titular de uma marca repu-
tada num determinado dmbito merceoldgico procede a sua valorizacio
em campos muito diversos da sua utilizagdo primaria, celebrando uma
pluralidade de contratos em que concede a outros empresérios o direito
de usar a marca”.*

Estamos, assim, perante uma licenga colateral da marca, uma vez
que, a sua utilizagdo serd centrada em produtos dissemelhantes, face
aqueles que tornaram reputada a marca; neste sentido a utilizagio pri-
maria da marca far-se-a4 nos produtos que conferiram & marca a sua
capacidade atractiva e a sua utilizagdo secundaria coincide com a que se
realizard nos novos produtos (ou servigos) em que a mesma sera aposa.

Do que fica escrito, sobressai a consideragdo que no contrato de
merchandising a marca € valorada de forma diferente e peculiar em

? DI AMATO, Impresa e Nuovi Contratti, Materiali per un moderno Diritto Commer-
ciale, Edizioni Scientifiche llaliane, Napoli, 1991, p. 180. [Tradugéio nossa] Tal como
na licenga o titular do direito cede a lerceiro autlorizagio para a utilizacdo do sinal,
mediante retribuico.

% NICCOLO ABRIANI ¢ GASTONE COTTINO, Trattado di Diritto Comerciale, Vo-
lume Secondo, Dirrito Industriale, diretio COTTINQ, Cedam, 2001, p. 106. { Tradugdo
nossa). Por seu turno GIOVANNI MASSA define o merchandising de marcas como “il
contratto col quale il titolare del marchio concede ad altri il diritto di usare il proprio
segno per coniraddistinguere prodotti di genere completamenie diverso da quelli per
il quali il marchio é sato da lui utilizzato...” (Funzione attrattiva ¢ autonomia del mar-
chio, Jovene Editore, 1994, p. 100).
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relagdo ao contrato de licenga classico. Da particularidade da marca ser
cedida para utilizagdo num diferente ramo de actividade infere-se que
a marca serd negociada como um bem autonomo, ainda que imaterial,
dissociada de quaisquer produtos ou servigos, pelo seu valor intrinseco
enquanto sinal distintivo do coméreio.

Numa perspectiva juridica importa aquilatar a compatibilidade
deste instituto com as disposigdes legais que regem o direito & marca.
Mais em concreto, 0 que aqui nos preocupa, consiste em inquirir sobre a
licitude de se ceder a terceiro o direito de utilizar uma marca, para pro-
dutos ndo afins ou semelhantes, aqueles em relagdo aos quais o registo
foi originariamente concedido e, sendo licito, quais as consequéncias
que advém desse facto.

Fundamentalmente o que se discute neste Ambito — sejamos cla-
ros — € adopclo de uma funglio para a marca; se ¢sta se cinge a uma
fungdo indicadora da origem dos produtos ou scrvigos, urge gritar pela
ilicitude do contrato de merchandising; s¢ numa dilerente perspectiva
sustentamos “que hoje a marca constitui um valor em si, independente
dos produtos e da empresa e, porque este valor foi criado pelo titular, ¢
justo que s6 ele possa beneficiar e dispor deste valor”*' impde-se o re-
conhecimento da fungao publicitaria da marca ¢ a consequente licitude
deste tipo contratual.

Sublinhe-sc que a dicotomia supra exposta encontra detractores na
doutrina, que pugnam pela possibilidade de concilia¢io entre a fungio
distintiva da marca e o contrato de merchandising, adoptando, para tan-
to, um conceito amplissimo da {ung¢io distintiva, na qual a marca seria
um signo que visava identificar os produtos e servigos disponibilizados
no mercado por um determinado empresario, ou por terceiros com 0s
quais este empresario tenha relagdes contratuais de molde a que os pro-
dutos (ou servi¢os) sejam produzidos segundo as instrugdes daquele,
bem como nos casos em que de alguma forma seja licito ao titular da
marca controlar a qualidade dos produtos ou servigos em que a marca
¢ utilizada.

Néo podemos sufragar a posicao de que o contrato de merchandi-
sing seja concilidvel com o entendimento de que a marca existe para de-
sempenhar uma fun¢do identificadora de origem: a admissibilidade de

' FRIGNANIL, I problemi giuridici del merchandising, RDI, 1988, 1, p. 40. [Tradugio
nossaj.
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a marca de um determinado empresario, que adquiriu prestigio social
enquanto elemento identificador de determinado produto ou servigo,
possa ser utilizada por um distinto empresdario para identificar produtos
ou servigos de areas merceoldgicas opostas, € inconciliavel com a defe-
sa de que a marca ¢ um elemento de indicaciio de origem de quaisquer
bens. Com efeito, ndo obstante os produtos se apresentarem ao consu-
midor sob a mesma designacdo, emanam de divergentes entidades em-
presariais, pelo que, no caso em aprego, nio é verdadeira a afirmagio de
que a marca desempenha uma funcio indicadora da proveniéncia dos
produtos ou servicos.

Como se frisou, a admissibilidade deste contrato ¢ uma magna
quaestio com enorme pertinéncia para determinar a func¢fo juridica
prosscguida pela marca de empresa.

Um primeiro fundamento para negar a possibilidade de conceder
uma licenga de exploracdo de marca fora da actividade merceoldgica
a que aquela esta adstrita, parte da premissa da indisponibilidade do
titular. Defende-se que a (ransmissdo apenas sera licita quando o li-
cenciador detém a posigo juridica de utilizar um determinado signo,
excluindo todos os restantes de, sem o seu consentimento, utilizarem
sinal igual ou confundivel para desempenhar a mesma funcio juridico-
economica.

A indisponibilidade do direito ao uso exclusivo da marca sera con-
digdo de nulidade do contrato de merchandising, por falta do objecto
deste contrato. Acresce que, posicio inversa, violaria os principios fun-
damentais do Dircito das Marcas, no que concerne a sua constituicio.
Esta posigio tem sido veiculada por alguma doutrina, sustentando que o
registo concedido ndo pode ser um “cheque em branco”, mas um direito
concedido para um determinado fim, pelo que o titular da marca ndo
pode fruir desta fora do dmbito de exclusividade, para o qual a marca
foi registada.

Uma pergunta ficon sem resposta: o que se tutela com esta pos-
sibilidade? Sobre o tema ja sustentamos que é o reconhecimento pelo
ordenamento juridico da marca enquanto valor econdmico, propriedadc
exclusiva de um titular, que a pode utilizar como mais lhe aprouver,
constituindo um ponto de emersdo de um cada vez mais evidente carac-
ter privalistico atribuido ao direito 2 marca, pela actual lei; a utilizac@o
da marca num contrato de merchandising ¢ uma destas potencialidades.

Identificada a problematica, urge a assunciio de uma posicdo. Por
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nos, a licitude deste contrato afigura-se insofismavel. Um primeiro ar-
gumento pertinente, resulta da licitude do contrato de licenca de marca,
com o qual, este, denota impressionantes similitudes € cuja admissibili-
dade esta expressamente prevista na lei.

Naio se vislumbram justificacdes que possam obstar a consentir ao
titular de uma marca a possibilidade de a valorizar, através da celebra-
¢do deste tipo contratual, como motivagdes bastantes para que, liminar-
mente, este seja espoliado da faculdade de beneficiar economicamente
pela sua cedéncia a terceiros. Recorde-se que “o objectivo da lei das
marcas ndo € estorvar os interesses economicos do empresario, mas sim
promove-los, assim se favorecendo o interesse geral”;* no que con-
cerne ao contrato de merchandising este, nas palavras de RICOLF],
“agsume o sabor de uma inevitabilidade historica”.*

Mas outros argumentos, de cariz econdmico, se podem aditar aos
formulados. Com efeito” no dominio do direito comercial, dada a sua
especial relagdo com a economia, deve o intérprete atender aos efeitos
praticos das solugdes que propde, averiguar se elas sfo susceptiveis de
promover o progresso, a dinamizagdo e a circulagio da riqueza”,™ pelo
que se exige que a questdo se formule: o contrato de merchandising
desempenha, ou nfo, uma fun¢do juridico-econdémica que justifica a
sua proteccio?

Sendo cvidente a proficuidade deste instituto, que desempenha nos
nossos dias um papel econdmico crucial, nova questiio se pode formu-
lar: que posi¢do deve nortear a conduta do jurista: ou acatar o fendme-
no como irreversivel ¢ dogmatizar sobre ele, ou servir de contrapeso,
de travdo a descaracterizagdo da pureza conceptual, uma vez que aqui
nao se deixa de reconhecer que adopgdo deste tipo contratual contrarie
frontalmente uma visdo tradicionalista do Direito das Marcas, nome-

2 BEYERLE, apud. NOGUEIRA SERENS, 4 vulgariza¢do da marca na directiva
89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, Separata do nGmero especial do BFDC — Es-
tudos em Homenagem ao Prof. Doutor Ferrer Correia, Coimbra, 1995, p. 37.

B Apud. GIOVANNI MASSA, Funzione attrattiva e autonomia del marchio, Jovene
Lditore, 1994. p. 110. [Tradugédo nossa] Reflexdo similar € efectuada por ANNA MA-
RIA TONL, Merchandising ¢ marchio celebre in Italia: affievolimento della funzione
distintiva?, Contrato ¢ impresa, Ano 1990, CEDAM, Padova, pp. 33 e ss.

M ANTONIO CAEIRO ¢ ANGELA COELHO, “Proibigdo de cessdo de quotas sem
consentimento da sociedade e constitui¢do de usufruto sobre a quota”, RDE, Ano V111
n.’ 1 Jan/Jun 1982.
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adamente no que concerne a fungdo juridica protegida. Mais uma vez
pugnamos pela afirmativa: a imaculabilidade dos principio ndo pode
ser um fim em si mesmo, devendo deter-se a sua intransigente defesa
quando a mesma emperra o desenvolvimento econdmico, nao sendo o
jurista um entrave ao desenvolvimento dos institutos empresariais em si
mesmo, ndo obstante a ponderagio que a este se exige.™

Parcce-nos axiomatico que o contrato de merchandising tem como
objecto o valor publicitario das marcas, enquanto uma realidade de per
si, a latere da sua funco distintiva. Trata-se do reconhecimento da
marca, enquanto conjunto de rcferéncias, da sua susceptibilidade para
constituir um elemento independente de atracgfio de clientela e, nesse
sentido, representar um valor autéonomo.*®

Um ultimo argumento conducente a defesa da admissibilidade do
contrato de merchandising resulta do espirito da lei; a possibilidade da
transmissdo da marca desacoplada do estabelecimento e a liberdade na
concessio de licengas de exploragio de marca evidencia uma tendéncia
para permitir desfrutar da capacidade atractiva ou sugestiva da mar-
ca; seria ilogico que o ordenamento juridico demonstrasse uma enor-
me abertura para a exploragio da potencialidade publicitaria da marca,
nestes institutos e castrasse os empresarios da possibilidade de utilizar
a marca através do contrato de merchandising.

Depois de escalpelizados os contelidos essenciais para a mono-
grafia, impde-se, a consolidagdo de algumas premissas que servirdo de
base para a assung¢o de uma posigio.

Na exposi¢do que fizemos sobre o reconhecimento da fun¢do pu-
blicitaria da marca pelo Direito Industrial vigente, citamos COUTO
GONCALVES que, num profundo estudo sobre o assunto, sintetizou
em quatro premissas as motivagdes para que esta ndo seja uma fungao
juridica protegida. Repete-se a argumentagio: a) a legitimidade para o

¥ Obviamente que a posi¢do defendida ndo ¢ imune a criticas. Nem todas as realidades
economicamente importantes merecem a tutela do direito, desde logo, porque algumas
afrontam com uma ideia de Direito. Parafrascamos VILARI quando refere que “os
erros da pratica ndo devem perturbar a limpidez da doutrina”. (apud. FRANCISCO
JOSE CAEIRO, Do nome Comercial e Industrial, Tipografia Universal, Lisboa, p. 16).
No que concerne ao contrato de merchandising, exige-se uma terceira pergunta: a lici-
tude deste contrato encerra em si mesmo motivagdes que obstem a sua validade? Pelo
que fica escrito e pelas conclusdes infia, entendemos que ndo!

3 Em sentido proximo, CARLOS OLAVO, Contratos de licenga de exploracdo de
marca, AAVY, Direito Industrial, Coimbra, Livraria Almedina, Vol. 1, p. 383.
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registo, que deveria fazer-se mediante a forga publicitaria do sinal e ndo
mediante o desenvolvimento empresarial de uma actividade economi-
ca; b) o direito das marcas deveria atender ao direito de “comercializar
o valor publicitario da marca, fora dos limites do principio da especia-
lidade™; ¢) o conceito de contratacgfo deveria ser modificado, apenas
sendo de perseguir a confrafac¢do da qual resulte prejuizo para a fungfo
publicitaria da marca; d) a transmissdo da marca deveria ser absoluta-
menle livre, sem a existéncia de sangdes para o uso enganoso da marca.

Concordamos com a pertinéncia das premissas mas, para todas,
oferecemos um diferente entendimento. No que concerne a legitimida-
de, justificamos a desnecessidade de exercer uma actividade empresa-
rial; sustentamos a possibilidade de negociar a marca fora dos limites
do principio da especialidade; sublinhamos que o conceito de usurpa-
¢do de marca, ndo se detém nos bens iguais, mas estende-se aos bens
afins ¢ ao risco de associagio; defendemos que o actual Direito das
Marcas consagra de forma absoluta a possibilidade de transmitir a mar-
ca, apenas existindo uma proibigio geral e residual.

Em conclusdo, para se aferir da existéncia de uma fungio publi-
citaria da Marca de Empresa juridicamente protegida, impde-sc que o
ordenamento juridico tutele dois interesses dos titulares da marca: im-
possibilite a terceiros, ndo autorizados, que desfrutem da capacidade
sugestiva da marca e permita, ao seu legitimo titular, beneficiar econo-
micamente da afractividade do sinal.

Como tentamos demonstrar ao longo desta trabalho, o actual Direi-
to das Marcas, impede que terceiros usufruam ilegitimamente da capa-
cidade atractiva ou sugestiva da marca — as marcas de grande prestigio,
as marcas notorias, o alargamento do direito de uso exclusivo com a
proibi¢ao de registar uma marca em que existe um perigo de associa-
¢do — e permite ao titular ressarcir-se patrimonialmente do magnetismo
da sua marca, realizando diversos negocios juridicos (onerosos), tendo
a marca como objecto — transmissdo da marca, licenga de exploragio,
franquia e merchandising -

Por tudo ¢ sendo a marca valorada como um bem juridico autdno-
mo, concluimos que a fung¢o publicitiria da marca é uma das fungdes
do sistema, de crucial importancia.

A fung¢do publicitaria comporta ainda o desiderato de garantir a
constancia qualitativa dos bens, bem como a sua superagio. O que se
defende encontra sustentagdo na premissa de, o titular da marca, para



Hugo Lan¢a 173

manter imaculada a sua capacidade sugestiva ser instado a conservar
as caracteristicas essenciais dos seus produtos ou servigos, de molde a
manter a preferéncia dos consumidores.

Beja, 1 de Margo de 2010
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