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RESUMO

A presente dissertagdo visa a andlise dos efeitos que a declaracdo judicial de
insolvéncia pode produzir na esfera juridica das partes de um contrato de transmissao e

de um contrato de licenga de direitos de propriedade industrial.

Torna-se essencial proceder ao enquadramento do papel que estes negdcios tém no
processo de insolvéncia, nomeadamente pelo aprofundar das particularidades
substantivas da alienagdo e da licenga. Nao deixaremos, nessa sequéncia, de efetuar uma
analise do papel que cabe ao administrador da insolvéncia, nem de aferir os efeitos que

resultam das suas opgdes.

Atualmente, os contratos de transmissdo e de licenga de direitos de propriedade
industrial s3o imensamente utilizados pelas empresas e, com frequéncia, as partes
convencionam os aspetos relativos a possibilidade de deterioracdo da relagdo contratual,
sendo necessario aferir a admissibilidade da estipulagdo de clausulas que permitam a

resolucdo contratual em caso de situagdo de insolvéncia de uma das partes.

A pertinéncia da resposta a tais circunstancialismos advém das implicagdes diretas
que tais previsdes contratuais tém no plano da operatividade do art. 119.° do CIRE, que
prevé que sdo nulas as clausulas que estipulem essa condi¢do resolutiva, desmarcando-se

a importancia da questdo em virtude da imperatividade assinalada ao instituto.

Palavras-chave: contrato de transmissao, contrato de licenga, declaracdo de

insolvéncia, administrador da insolvéncia, resolucao contratual, clausulas resolutivas.



ABSTRACT

The present dissertation aimed at analyzing the effects that a judicial declaration of
insolvency can produce in the legal sphere of the parts of a transmission agreement and a

license agreement of industrial property rights.

It’s essential to frame the role these business have in the insolvency process, namely
by going deeper into the substantive particularities of the alienation and license. In this
sequence, we will not let, to carry out an analysis of the insolvency administrator role,

nor to assess the effects that result from his options.

Currently, the transmission contracts and license agreements of industrial property
rights are widely used by companies and, often, the parts agree the aspects related to the
possibility of deterioration of the contractual relationship, making it necessary to assess
the admissibility of the stipulation of clauses that allow the contractual resolution in the

event of insolvency of one of the parts.

The pertinence of the answer to such circumstances arises from the direct
implications that such contractual provisions have in terms of the operability of art. 119
of the CIRE, which provides to be null the clauses that stipulate this resolutive condition,

denying the importance of the issue due to the imperative assigned to the institute.

Keywords: transmission agreement, license agreement, declaration of insolvency,

insolvency administrator, contractual resolution, resolutory clauses.
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SIGLAS E ABREVIATURAS

AC — Assembleia de Credores

Ac. — Acordao

Al — Administrador da Insolvéncia
al(s). — alinea(s)

Art(s). — Artigo(s)

BPI — Boletim da Propriedade Industrial
CC — Cddigo Civil

Cfr. - Conforme

CIRE — Cédigo de Insolvéncia e Recuperaciao das Empresas

cit. — citado(a)
coord. — coordenagao

CPC — Cédigo de Processo Civil

CPEREF — Codigo dos Processos Especiais de Recuperagdo de Empresas e de Faléncia

CPI - Codigo de Propriedade Industrial

CRP — Constitui¢ao da Republica Portuguesa
DL — Decreto-Lei

DPI — Direito(s) de Propriedade Industrial
Ed. — Edi¢ao

1.e. —isto é

INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial
p. ex. — por exemplo

p(p). — pagina(s)

ss. - seguintes

TPI — Tribunal da Propriedade Intelectual
TRC — Tribunal da Rela¢ao de Coimbra
TRG — Tribunal da Relagdo de Guimaraes
TRP — Tribunal da Relagao do Porto

vol. — volume

12



1. Introducao

O Direito da Propriedade Industrial ¢ um ramo do direito inserido no Direito da
Propriedade Intelectual. A designagao “Direito Industrial” tem em si mesma o dominio
de dois grandes grupos: a tutela da inovacdo e a protecdo dos sinais distintivos do
comércio. Por sua vez, esta disciplina atribui direitos exclusivos de utilizacdo de
determinados bens imateriais, relativos a inovag¢do ou a diferenciagdo empresarial,

proibindo as demais de utilizar esses mesmos bens'.

Por conseguinte, ¢ um direito que esta relacionado com o exercicio da atividade
empresarial, seja de caracter comercial ou de tipo industrial. Ndo ¢ um direito de
propriedade, tampouco um direito exclusivamente destinado a inddstria enquanto
atividade transformadora, nem um direito dos bens incorpéreos®. E sim um ramo de
direito que inclui um conjunto de regras juridicas que disciplinam o desenvolvimento da

atividade das empresas, no que concerne aos seus produtos e servigos € também ao seu

posicionamento face aos demais concorrentes.

Numa economia de mercado em que se estabelecem relacdes de concorréncia entre
as varias empresas, este direito surge como um elemento regulador e ordenador das suas

relagdes, conferindo direitos exclusivos a umas e impondo deveres a outras.

Observam-se, por um lado, os direitos relativos a tutela da inovacdo, que visam
incentivar a criatividade nos dominios da técnica e da estética, onde se incluem os regimes
das Patentes de Inovacao, dos Modelos de Utilidade, das Topografias dos Produtos
Semicondutores, dos Direitos de Obtencdo Vegetal e dos Desenhos ou Modelos. E
dispdem-se, por outro, os direitos destinados a ordenar a concorréncia no mercado
mediante atribui¢do de sinais privativos de identificagdo dos produtos, servigos ou
empresas, como € o caso das Marcas, dos Logotipos, das Denominagdes de Origem e
Indicagdes Geograficas, bem como das Firmas e Recompensas. A lei concede ao titular
do direito privativo um exclusivo de exploragdo econdémica do bem imaterial, seja ele

uma inovacgdo ou um simples sinal de diferenciacdo, com funcdo distintiva®.

"' PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial, 2* ed., Almedina, 2020, cit. p. 15.

2 O Direito Industrial ndo pode ser definido com base na natureza do objeto — COUTO GONCALVES,
Manual de Direito Industrial, 8* ed., cit. p. 23.

3 CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial, Vol. I, 2. ed. atualizada, Almedina, 2005, p. 35.
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A atribuicdo dos DPI visa dar efetivacdo a funcdo de garantir a lealdade da
concorréncia, mas, nos dias de hoje, autonomiza-se a tutela dos DPI relativamente a
defesa contra a concorréncia desleal. Dito de outra forma, o DPI emergiu com a
necessidade de proteger os modos de afirmacdo econdmica da identidade de uma
empresa, tanto que a sua principal preocupagdo ¢ a protecdo da atividade empresarial
concreta. Esta protecdo concretiza-se por dois mecanismos distintos: atribuicdo de
direitos privativos (propriedade industrial) e proibicdo de determinadas condutas
(proibicao da concorréncia desleal). Pela primeira via protege-se, conforme o caso, a
afirmacdo técnica, estética e distintiva da empresa e, pela segunda, garante-se que ndo

seja possivel a afirmacdo desleal de uma outra.

Na verdade, a prote¢do das inovacdes e dos sinais distintivos* é garantida pela
atribuicao de um direito privativo e absoluto que confere ao seu titular o uso exclusivo,
impedindo um terceiro da respetiva utilizagdo, de acordo com determinadas regras
juridicas. Os varios direitos exclusivos tém fungdes diferentes e regimes parcialmente

distintos, ndo obstante, apresentarem caracteristicas comuns.

No nosso ordenamento juridico, ao abrigo do art. 61.° da CRP, vigora como regra, o
principio da liberdade de iniciativa econdmica privada e deste principio retira-se a ideia
da liberdade de concorréncia. De facto, s6 nos casos tipificados pelo legislador é que
teremos um direito exclusivo e a correspondente obrigagdo passiva universal, de respeitar
esse monopdlio.

Constata-se, desde ja, que estes direitos estdo sujeitos ao principio da tipicidade, i.
e., s existem nos casos especificamente previstos na lei®. Sdo considerados monopoélios
de uso de sinais ou de exploragio de atividades’, pelo que se atribui ao titular a
exclusividade do direito, 1. e., goza da faculdade de impedir quaisquer outras pessoas de
exercer qualquer prerrogativa sobre o direito protegido.

Neste sentido, importa referir que o carater exclusivo ndo impede, porém, que o
titular autorize outras pessoas a exercer a prerrogativa que a lei lhe reserva mediante a

concessao de licencas de exploragao, podendo conceder a exploracdo das suas marcas,

4 Pretendem fundamentalmente regular a concorréncia, protegendo o proprio estabelecimento e proibindo
atos suscetiveis de ocasionar prejuizos pela confusdo deslealmente estabelecida com produtos ou servigos.
S PEDRO 8. SILVA, Direito Industrial, p. 27 e ss.

6 CARLOS OLAVO — Propriedade Industrial, p. 39 — refere que este principio resulta dos arts. 1303.°, n.°
2 e 1306.° CC.

7PEDRO S. SILVA defende a teoria do direito do monopdlio ou direito exclusivo - Direito Industrial, p.
528 -, contrariamente a COUTO GONCALVES, Manual de Direito Industrial, 8 ed., p. 35 e ss.
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patentes ou desenhos ou modelos, rentabilizando dessa forma os investimentos
realizados. A este propdsito releva o facto destes direitos serem negociaveis, i. e, podem
ser objeto de contratos, nomeadamente de uma licenga ou de transmissao.

Quando estes direitos sao objeto de negdcios, levantam-se varias situagdes juridicas,
dentro das quais se atribuira especial atencao as relacionadas com o destino dos direitos
aquando da declaragdo de insolvéncia. Neste sentido, erguem-se questdes como: o que
acontece a um DPI quando uma das partes ¢ declarada insolvente? Em caso de licenca, o
contrato mantém-se em vigor com a declaracdo de insolvéncia? Poderao estipular-se
clausulas resolutivas neste tipo de contratos, caso haja insolvéncia ou risco de insolvéncia
de uma das partes? Para tal, ¢ necessario atender a especificidade destes direitos, como
aos seus negocios, ndo descurando o enquadramento no ambito de um processo de
insolvéncia.

E por todos sabido que num contrato de transmissdo o direito torna-se propriedade
do adquirente e num contrato de licenga® a propriedade mantém-se no licenciante,
cabendo ao licenciado o gozo do direito objeto de negoécio. Neste ultimo, surge mais
significativamente uma adversidade aquando da declaracdo de insolvéncia de qualquer

uma das partes no contrato, restando-nos discutir o que acontece ao contrato.

Importa atender que, quando um contrato tem uma durag¢do determinada, ou seja, €
a termo certo, a vigéncia do mesmo termina nesse prazo estipulado e, em regra, o contrato
de licenca ¢ um contrato celebrado por tempo determinado. No direito de marca,
excecionalmente aos restantes, verifica-se que a licenga, salvo estipulacdo em contrario

pelas partes, perdura a medida das renovagdes sucessivas do direito subjacente.

Existem diversas formas de extingdo de um negocio, dentro das quais se questiona,
no presente contexto, a possibilidade de tal acontecer mediante a declaragdo de
insolvéncia de qualquer uma das partes. De uma sentenca declarativa de insolvéncia
decorre uma série de efeitos, os quais procuraremos esclarecer ao longo desta exposigao,
alertando com mais detalhe para a possibilidade ou ndo da extingdo do negdcio com a
declaracdo, como a possibilidade ou ndo de convencionar cldusulas que excluam ou

limitem a aplicacdo do regime da insolvéncia.

§ Veja-se monografia de MARIA TERESA ORTUNO em relagio a marca.
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A dissertagdo que ora apresentamos vai centrar-se nos efeitos que a declaracao de
insolvéncia produzira no contrato de licenca’ e de transmissdo e as suas implicagdes para
ambas as partes. O objetivo serd entdo perceber a influéncia que a insolvéncia de cada um

dos intervenientes tera no decurso do contrato.

Veremos que a op¢ao do Al ndo ¢ de todo arbitraria, devendo pautar-se por uma

preocupacao da maximizag¢ao da massa insolvente e os superiores interesses dos credores.

2. Aspetos gerais da disciplina da Propriedade Industrial

O Direito Industrial portugués € regulado pelo Codigo da Propriedade Industrial e
tem como principio estruturante o prévio registo, 1. €., sem registo ndo ha prote¢do, sendo
necessario registar um exclusivo junto do organismo competente, o Instituto Nacional da

Propriedade Industrial'®

. O registo desempenha uma fungao constitutiva e ndo meramente
declarativa!!. E, neste sentido, observamos vérias disposi¢des do CPI, referentes a
diferentes DPI, que exprimem a ideia de que um direito exclusivo s6 surge com o seu
registo'?, prevalecendo o primeiro registado (regra first came first served). No entanto,
existem excecdes, como no regime dos Desenhos e Modelos Comunitdrios ndo
. 13 ~ , N , ~ . ~
registados °, em que ndo ha registo, mas ha protecdo e no mecanismo da protecdo
provisoria (art. 5.° CPI), em que se regista o pedido, ha protecao, mas o direito ainda nao

foi concedido.

Posto isto, a concessdo deste tipo de direitos requer um processo formal e o
preenchimento de um conjunto de requisitos e formalidades essenciais para cada um dos
direitos em questao.

O pedido de registo ¢ apresentado no INPI de acordo com os termos do art. 9.° e ss.
do CPI e demais normas especiais, procedendo as necessarias retificacdes da situagao

juridica do processo, para posteriormente ser publicado no Boletim da Propriedade

9 Nio se tratara das licengas nos dominios de direito de autor e direitos conexos.

100 INPI tem natureza de instituto puiblico auténomo, sob a superintendéncia e tutela do Ministro da Justiga,
no que refere a definicao das politicas especificas da propriedade industrial bem como do acompanhamento
da sua execugdo. Rege-se pela sua Lei Organica (Decreto-Lei n.° 147/2012, de 12 de julho) e pelos seus
estatutos.

" CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial, p. 40.

12 Arts. 102.°, 144.°,164.°, 197.°, 249.° € 293.° CPL.

13 Veja-se 0 Regulamento (CE) n.° 6/2002, do Conselho, de 12 de dezembro de 2001.
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Industrial. Uma vez publicado, inicia-se um prazo para apresentacao de reclamagdes por
possiveis interessados, a que o requerente podera responder mediante contestacdo, em
determinado prazo. E possivel ainda, relativamente a alguns DPI, serem apresentadas
observagoes de terceiros (art. 17.° CPI), que servem para estes invocarem motivos de
recusa do registo'*. Podem eventualmente ocorrer vistorias ou exames periciais.

Por conseguinte, o INPI, mediante despacho, concede ou recusa total ou
parcialmente o pedido de registo e dessa decisdo comega a contar um prazo para possivel
recurso judicial. Este instituto passou recentemente a ter competéncia para apreciar e
julgar pedidos de caducidade e de declaracio de nulidade'®, s6 se podendo contestar estas
decisdes através de recurso para o TPI'® (art. 38.° e ss. CPI). H4, assim, uma articulagio
entre este instituto ¢ o TPI, sendo o pedido, num primeiro momento, objeto de acao junto
do INPI e, posteriormente, junto dos tribunais.

Os DPI tém em comum o facto de serem concedidos por uma autoridade publica,
resultando deste ato administrativo a limitagdo pelas fronteiras do Estado a que pertence
a dita autoridade concedente. Vigora o principio da territorialidade, o que implica que o
ato de concessao tem a sua eficacia limitada ao pais em que se solicitou o direito
exclusivo, ou seja, a prote¢do s6 vigora no Estado em que a mesma foi concedida.

Quanto a natureza dos DPI, que como vimos constituem uma excecao a regra,
justifica-se, por esse motivo, que os mesmos sejam concedidos por determinado periodo
de tempo adequado a efetivacdo da funcdo especifica de cada um desses direitos. Sucede
que, enquanto as inovagdes geram monopolios de exploragdo, visando uma remuneragao
pelo esforco criativo, os sinais distintivos desempenham uma funcdo ordenadora da
concorréncia, o que nao se esgota no tempo. Com isto se percebe os regimes diferenciados
porque os sinais, apesar de também apresentarem natureza limitada, podem ser
indefinidamente renovados por iguais periodos'’, o que ja ndo acontece nas invengdes.
Entende-se que a sociedade tem interesse em fazer cessar os monopolios de exploragao,
0 que nao acontece com os sinais distintivos porque a sua subsisténcia nao tem problema,

mesmo que nio sejam usados'®.

4 Arts. 23.°,75.°,137.°,161.°,192.°, 218.°, 231.°,232.°, 237.°,275.°, 288.°, 289.° ¢ 302.° CPL

15 GONCALO SAMPAIO, “A revisio do Cddigo da Propriedade Industrial”, em Revista de Direito
Comercial, pp. 284 e 285.

16 NUNO SOUSA E SILVA, “Altera¢des Procedimentais e Processuais ao regime das marcas nacionais:
sinopse e critica”, em Cadernos de Direito Privado, n.° 66,2019, p. 31.

17 Arts. 247.°,291.° ¢ 304.° CPL

18 PEDRO S. SILVA, Direito Industrial, cit. p. 39 e ss.
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2.1 A internacionalizacio das regras de PI

Como anteriormente referido, os direitos privativos de propriedade industrial estao
sujeitos ao regime da territorialidade, mas a internacionalizacao dos mercados determinou
a necessidade de internacionalizar também as regras de propriedade industrial. Como tal,
impOs-se que a protecdo destes direitos ultrapassassem os limites geograficos de um pais,

nascendo os direitos privativos internacionais.

Estabeleceram-se varias modalidades, sendo a marca da Unido Europeia um DPI
muito relevante, que se adquire com o registo e se rege pelas regras do Regulamento das
Marcas da Unido Europeia!®. As circunstincias que envolveram a sua génese permitiram
que uma marca se veja registada em mais do que um pais, ndo substituindo esta, porém,
os direitos de marcas dos Estados-Membros, mas coexistindo simultaneamente’. As
marcas nacionais continuam a ser necessarias as empresas que nao pretendem que as suas

marcas sejam protegidas a escala europeia.

Este sistema, que nao dispensa da colaboragdo com as jurisdi¢des nacionais, dispde
de instrumentos juridicos autonomos e encontra-se submetido a jurisdi¢dao dos tribunais
comunitarios. O proprio CPI qualifica esse registo internacional, sendo a entidade
competente para o registo o Instituto de Propriedade Intelectual da Unido Europeia.
Assim, quem pretender uma marca europeia consegue ver a sua protecdo acautelada
através de um so6 processo de registo, nao necessitando de requerer diversos registos em
diferentes territorios. Deste modo, o direito de uso exclusivo é valido em todos os
Estados-Membros da Unido, dai que a doutrina defenda que a marca tem carater unitario.
De referir apenas que existem mais direitos passiveis de prote¢do a nivel europeu, como
p. €x., as patentes europeias (art. 77.° € ss.) e os desenhos ou modelos comunitarios.

Tendo, de momento, no¢do do funcionamento dos DPI, importa-nos a matéria que
versa sobre negocios juridicos que envolvem estes direitos e possiveis consequéncias
resultantes das suas negociacdes. Mais especificamente, os direitos e deveres que existem
numa licenga, o impacto da transmissao de um direito objeto de licenga, as decorréncias
da transferéncia de um DPI e ainda a verificacdo da situag¢do de insolvéncia de qualquer

uma das partes neste tipo de negocios.

9 Verarts. 1.,n.° 1, 6.° ¢ 17.° do Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
16 de dezembro de 2015.
20 COUTO GONCALVES, Manual de Direito Industrial, 8* ed., p. 355.
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3. Os Contratos de Transmissio e de Licenca de Direitos de

Propriedade Industrial

3.1 Consideracoes gerais sobre os contratos de transmissao e de licenca

Independentemente da conceg¢do que se tenha, os DPI sdo considerados bens
suscetiveis de avaliacdo econdmica, o que possibilita que os mesmos sejam objeto de

negocios com a pretensdo de gerar receitas que aproveitem os respetivos titulares.

Enquanto direitos subjetivos privados absolutos sdo, naturalmente, objeto de
exploragdo econdmica e consequentemente objeto de negocios, dado que podem ser
transmitidos ou o seu gozo pode ser cedido. Esta idoneidade de serem objeto de negocios

juridicos é uma manifestacdo da sua dimensdo juridico-privada®'.

Os direitos emergentes de determinados DPI podem ser, total ou parcialmente, a
titulo gratuito ou oneroso, transmitidos ou objeto de licenca de exploragdo em certa zona
ou em todo o territorio nacional, por todo o tempo da sua duragdo, ou por prazo inferior,
tal como estabelecem os n.°s 1 dos arts. 30.° ¢ 31.° do CPI. Constata-se, ainda, dos n.°s 2
dos mesmos artigos, que também podem ser transmitidos ou ser objeto de licenga os
direitos emergentes dos respetivos pedidos. Ou seja, € possivel adquirir ou explorar os
direitos emergentes de um pedido realizado, mas que ainda estd sob andlise para
consequentemente ser ou no admitido®?. Apesar de os pedidos estarem sujeitos ao regime
juridico da respetiva transmissdo ou licenca, ndo ha confusdo possivel entre estas duas
situagdes pois uma coisa € a propriedade de um direito registado, outra € a posi¢ao juridica

num processo de obtengdo do registo de um direito.

Num contrato de transmissao, contrariamente ao contrato de licenca de exploracao,
o titular do DPI ndo autoriza um terceiro a usar da sua prerrogativa de exclusividade, ele

transfere para este a titularidade do direito, com os seus poderes e faculdades inerentes ao

2l REMEDIO MARQUES, Licengas de Direito de Propriedade Industrial, Almedina, 2008, cit. p. 18.
22 Na licenca, a recusa do pedido implica a caducidade da mesma. Na transmissdo, vé-se a expectativa
juridica do adquirente defraudada.
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DPI concreto?’. Assim que concluida a respetiva transmissdo, o titular original deixa de
ter qualquer responsabilidade em relagdo ao direito protegido®*, como também deixa de
beneficiar de possiveis vantagens e sucessos comerciais que possam surgir do produto ou
servico em causa. E, por vezes, denominado de “cessao”, consistindo numa alienagao da

titularidade do direito, que assim se transfere para a esfera juridica de um terceiro.

Tem-se ainda que a cessao da sua propriedade industrial implica a transferéncia de
todos os seus direitos sobre a mesma. Tal ndo acontece quando uma transmissao nao se
apresentar no seu todo e se consubstanciar numa transmissao parcial. Dar-se-a4 de forma
parcial sempre que a transmissao for referente a uma parte do objeto de proteg@o, sendo
que, para tal, se exige que o documento de cessio reflita expressamente essa pretensio,
ou seja, que especifique claramente o direito que se pretende transferir, identificando a
parte que ¢ transmitida e quem € o seu novo titular. Contudo, ndo ¢ possivel transmitir
parcialmente direitos emergentes de patentes, modelos de utilidade e de topografias de

produtos semicondutores (art. 30.°, n.° 1)%.

J4 um contrato de licenca niio envolve essa transferéncia®’. Ao invés, outorgam-se
direitos de gozo a favor de terceiros que os legitimam a explorar o bem imaterial, sem
que ocorra uma mudanca de titularidade do bem objeto de exploracio®®. Entende-se que
a licenca € o contrato pelo qual o titular de um DPI (licenciante) proporciona a um terceiro

(licenciado) o uso temporario desse mesmo direito.

2 Como defende REMEDIO MARQUES - Licengas, cit. p- 35 -, nas transmissdes o adquirente, através
de uma aquisicdo derivada translativa, fica titular de direitos absolutos oponiveis erga omnes aos terceiros
(ou ao proprio transmitente) cujas atividades economicas conflituem com o dmbito de protecdo dos direitos
transmitidos.

24 Salvo, p. ex., quando o DPI ¢ objeto de declaragdo de nulidade ou de anulagdo (arts. 32.° e ss. CPI), caso
em que a relagdo contratual se vai extinguir automaticamente e se vao anular os efeitos que o negdcio
produziu. Ha quem se baseie na ideia de que tera havido uma impossibilidade originaria do cumprimento
ou a falta de objeto do contrato (art. 280.°, n.° 1 CC) — REMEDIO MARQUES, “Contrato de Licenca de
Patente” em Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, cit. p. 433.

25 0 documento de cessdo é o documento através do qual se celebra o contrato de transmissdo, onde estdo
inscritas as condi¢des do mesmo.

26 Isto porque esta cessdo parcial pressupde uma divisdo do direito, e estes DPI traduzem-se numa solugdo
técnica para um problema técnico, sendo que tudo o que ¢ reivindicado faz parte da solucdo. Logo, ¢
inconcebivel a transmissdo de apenas uma parte, tal como sublinha PEDRO S. SILVA, Direito Industrial,
p. 524. Assim nao sera se um pedido deste tipo de DPI contiver mais do que uma invengéo, pois nesse caso
pode o pedido ser dividido em dois ou mais pedidos, um por cada invengdo — NUNO SOUSA E SILVA,
“Alteracdes Processuais...”, p. 30.

27 Em alguns casos, como defende REMEDIO MARQUES — Licengas, cit. pp. 36 e 75 —, a designacdo que
as partes consignem ao contrato ndo vincula o intérprete pois este tem de atender ao conteudo do contrato
para perceber se as partes quiseram ou ndo transferir a titularidade do direito. Neste sentido, segundo
este autor, na duvida, e salvo estipula¢do expressa em contrario, deverd entender-se que as partes terdo
querido celebrar um contrato de licen¢a e ndo um contrato de transmissao.

28 COUTO GONCALVES, Manual de Direito Industrial, 9* ed., Almedina, 2022, p. 136.
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Em matéria de direitos de autor e direitos conexos, o licenciado €, em principio,
titular de um direito relativo, com eficdcia meramente obrigacional perante o licenciante
e, por isso, inoponivel a terceiros. Diferentemente em matéria de DPI, ndo obstante
estipulagdo em contrario, a posi¢ao juridica subjetiva do licenciado ndo se esgota na
relagdo contratual porque ele goza de todas as faculdades juridicas concedidas ao titular
do direito objeto de licenga, podendo inclusive, opd-las ao proprio titular®®. Mas ainda
que se estipule que ndo goza dessas faculdades, nada parece obstar’’ a que lhe sejam
reconhecido determinados poderes, como p. ex., solicitar providéncias cautelares para
protecao ou prevencado de possiveis danos futuros causados pela violagdo do DPI em
causa (art. 338.° e ss. do CPI). No entanto, concordando com PEDRO SOUSA E
SILVA?3!, se o titular conservou para si alguma margem de liberdade para decidir como
entender as questoes relativas ao seu direito, nao conferindo ao licenciado poderes para

agir, este nunca podera atuar sem autorizagao daquele.

3.2 Regime juridico

A lei estabelece que ambos os contratos aqui em causa estao sujeitos a forma escrita
(art. 31.°, n.° 3), s6 provando a sua existéncia mediante documento escrito (art. 30.°, n.°
4). A verdade ¢ que, num contrato de transmissdo, a forma escrita ¢ apenas uma
formalidade ad probationem e ndo ad substantiam (como ¢ na licenga), o que significa
que a forma escrita apenas releva para ter eficcia perante terceiros, sendo valido e eficaz

entre as partes quando ndo realizado por escrito™?.

Tal como a transmissdo, a licenga pode ser total ou parcial e gratuita ou onerosa,
admitindo-se limitacdes temporais e territoriais. Para assegurar a validade formal, como
ja referido, ambos devem ser reduzidos a escrito. No entanto, o seu registo nao ¢
obrigatorio, ele releva apenas para que as faculdades juridicas inerentes ao direito possam
ser oponiveis face a terceiros. Isto porque um licenciado ou um adquirente sé pelo facto

de o ser ndo produz de imediato efeitos em relacdo a terceiros, sendo necessario o

2 REMEDIO MARQUES, Licengas, p. 23. Contrariamente, PEDRO S. SILVA, Direito Industrial, p. 529.
30 REMEDIO MARQUES, Licencas, cit. p. 24.

31 Direito Industrial, cit. p. 530.

32 PEDRO S. SILVA, Direito Industrial, pp. 527 e 531.
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averbamento para este efeito”>. Posto isto, caso as partes o entendam, tém a possibilidade

de afastar esta esfera de oponibilidade.

Neste seguimento e nos termos do n.° 3 do art. 31.° do CPI, o contrato de licenca esta
sujeito a forma escrita e ao registo no INPI visto que s6 produzira efeitos em relacdo a
terceiros se e depois de averbado segundo o disposto no n.° 1 do art. 29.°. A averbacao

produzira os respetivos efeitos a partir da data da sua publicagdo.

De qualquer das formas, a alteracao da titularidade ou o simples direito de gozo deve
ser averbado no processo e publicado no BPI, para que qualquer pessoa possa ficar a saber

da alteracao.

Como ja foi referido, assim que um DPI ¢ transmitido, em regra, o antigo titular deixa
de ter qualquer ligacdo ao mesmo. Contudo, nada impede que a transmissao se faga sob
reserva, podendo o transmitente, ao abrigo do art. 409.° do CC, conservar a titularidade
do direito até ao cumprimento total ou parcial das obrigagoes da outra parte ou até a
verificagdo de qualquer outro evento. E, para esta clausula ser oponivel a terceiros, tera

de ser objeto de registo, através de averbamento no INPI (art. 29.° CPI)**.

Para quem considere um DPI como um direito de natureza de direito de exploracdo
econdmica exclusiva ndo faz sentido discutir se tera natureza real ou obrigacional®. A lei
nao refere expressamente, mas nada impede que o contrato de licenga possa ser realizado
a titulo gratuito. Se ¢ permitida a transmissao a titulo gratuito, por maioria de razdo, se
deve concluir que também ¢ possivel conceder uma licenga a titulo gratuito.

Para existir verdadeiramente um contrato de licenga ¢ necessario que o licenciante
conceda ao licenciado as faculdades que emergem do DPI sobre o qual possui titularidade,
pois so assim atribuird a efetiva autorizacdo para uso e exploragdo do mesmo.

No ambito da licenga, o licenciante ¢ remunerado pela autorizacdo que concede,
tipicamente sob a forma de royalties®®, definidos como uma percentagem das vendas ou
lucros, ou seja, ¢ devido um determinado valor em troca do gozo. Repare-se que esta

remunera¢do contratual pode revestir outras modalidades, p. ex., a farfait, ou seja, uma

33 A este proposito, MARIA MIGUEL CARVALHO, “Contratos de Transmissdo e de Licenga de Marca”
em Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, 2011, pp. 477 e ss.. Veja-se ainda Ac.
STJ, de 15/05/2013, proc. n.° 25795/15.3T8LSB.L1.S2.

34 PEDRO S. SILVA, Direito Industrial, cit. p. 524.

35 Mais desenvolvimento, COUTO GONCALVES, Manual de Direito Industrial, 9* ed., p. 328 e ss.

36 MARIA M. CARVALHO, “Contratos de Transmissdo...”, p. 503.
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quantia fixada previa ou posteriormente’’. O licenciante continua a ser titular dos direitos
e permanece responsavel pela sua manutengao.

Existem varias modalidades de licengas, ndo obstante, a licenca presume-se nao
exclusiva, 1. e., simples (art. 31.°, n.° 5), o que significa que o titular permanece livre de
conceder outras licengas, nao havendo aqui qualquer compromisso. A licenca simples ¢
s6 uma autorizagdo podendo fraciona-la ou cedé-la como entender. Existem ainda
licengas exclusivas e licengas tnicas. Por licenga exclusiva entende-se aquela em que o
titular do direito renuncia a faculdade de utilizar o direito objeto de licenca enquanto esta
se mantiver em vigor (art. 31.°, n.° 6). Ja nas Unicas, além do titular, apenas um tnico
licenciado explora o DPI em causa. O nosso Coédigo gera alguma confusdo no art. 31.°,
n.° 7, quando utiliza a designagao de licenca exclusiva, acabando por descrever as licencas
tinicas®®. Contudo, conclui-se da norma que nada impede que se preveja contratualmente

a impossibilidade de o titular utilizar o DPI, aquando de uma exclusiva.

Quanto a sua natureza, este contrato, quando a titulo oneroso, apresenta semelhangas
com o contrato de locagdo, pelo qual uma das partes se obriga a proporcionar a outra parte
0 gozo de uma coisa mediante retribuicdo®®. A este respeito considero ser possivel colocar
no mesmo plano a licenca e a locacdo em caso de modificacao de titularidade do direito
industrial com base no qual foi celebrado o contrato de licenca. Assim, quando o
licenciante vende o seu direito exclusivo, o contrato mantém-se em vigor, ficando o
adquirente sujeito aos direitos e obrigacdes do anterior proprietdrio, i. €., vai estar
subordinado aos encargos que o direito eventualmente acarreta®®. Contudo, ha

seguramente casos em que a licenca ndo subsiste.

Destaque-se um aspeto carateristico relativamente a transmissdo da marca. A sua
transmissao estd ligada, na pratica, ao mesmo efeito de um contrato de compra e venda,
mas como normalmente a marca estd ligada a ideia de um estabelecimento, tal pode criar
confusdo no adquirente de um produto, p. ex., ao nivel de qualidade. Portanto, tem de se
observar determinadas condi¢des para poder ser validamente objeto do contrato, como a

observancia do principio da verdade da marca*! e, caso o novo titular da marca aplique

37 PEDRO S. SILVA, Direito Industrial, p., 531.

3 NUNO SOUSA E SILVA, “Sinais Distintivos: uma introdu¢do” em Revista de Direito Comercial, cit. p.
1920.

39 Cfr. art. 1022.° CC.

40 Cft. art. 1057.° CC, no qual o adquirente sucede nos direitos e obrigagdes do locador.

4l Com este principio pretende-se proibir o uso enganoso da marca, diferenciando-se, porém, da questdo da
proibi¢do da marca enganosa em si mesma, que embora decorra do mesmo principio ¢ pareca a mesma
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inferior qualidade incorre no risco de ver o registo da sua titularidade declarado caduco

(art. 269.°, n.° 2, al. b) do CPI).

Existem diferengas relevantes quanto a transmissibilidade entre os diferentes sinais
distintivos, sendo as marcas e os logdtipos, exceto quando usados num estabelecimento,
livremente transmissiveis*?. E no que concerne a firma e ao logétipo, quando usado num
estabelecimento, estdo sujeitos a uma transmissao vinculada, no sentido de terem de se
acompanhar com o estabelecimento (art. 295.°). E, da mesma forma, as recompensas,
sendo acessorias dos bens que assinalam, s6 faz sentido serem transmitidas
conjuntamente com estes (art. 278.°). Quanto as denominagdes de origem e indicagdes
geograficas a lei ¢ omissa, o que poderia levar a concluir a sua intransmissibilidade, mas
PEDRO SOUSA E SILVA?* defende a aplicacdo analdgica do regime previsto para as

marcas registadas reguladas no art. 263.° do CPL

Note-se ainda que o CPI admite que o logdtipo possa ndo acompanhar o
estabelecimento se o transmitente o reservar para outro estabelecimento, ndo sendo,
portanto, proibido que ndo acompanhe o respetivo estabelecimento. Caso nao se respeite
as condigOes acima descritas a transmissdo sera nula, por violagdo de norma legal
imperativa (art. 280.%, n.° 1 do CC). Tratando-se de requisitos materiais, a cessdo sera nula
(art. 220.° do CC). Se estiver em causa violagdo de requisitos de forma, a eficicia da

transmissdo dependera da respetiva natureza.

O retorno econdmico decorrente de um DPI nem sempre resulta da exploragdo direta
do seu objeto, mas antes por via indireta, através de uma transmissdo definitiva do direito
ou como contrapartida de licencas de exploracdo. A celebracdo destes negocios serve,
simultaneamente, interesses de ordem geral, pela difusdo de conhecimento, e de carater
individual, pois permitem maximizar a rentabilizagdo, que muitas vezes o titular ndo

consegue suportar.

4. Os efeitos da declaracio judicial de insolvéncia

coisa, ja impde que a marca, no seu conjunto ndo seja suscetivel de criar engano no publico em relagdo as
carateristicas que a compoem.

42 Ver arts. 30.°,256.°,n.°2 ¢ 295.°, n.° 1 CPI.

* Direito Industrial, p. 526.
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4.1 Nocoes breves sobre o processo de insolvéncia

O processo de insolvéncia ¢ um processo que visa a satisfacao dos credores do
devedor. Tanto que pressupde a impossibilidade de o devedor cumprir as suas obrigacgdes
vencidas € ndo uma mera situagdo patrimonial liquida negativa. Ainda perante essa
impossibilidade, da-se prioridade a tentativa de recuperacao e, apenas subsidiariamente,
quando tal ndo se afigure possivel, ¢ que se da lugar a liquidagao do patrimonio do
devedor (art. 1.°, n.° 1 do CIRE). Note-se que a impossibilidade de cumprimento
pressuposta para a situacdo de insolvéncia atual pode redundar num ou mais
incumprimentos.

A insolvéncia ¢ uma execugao coletiva uma vez que o seu fim ndo se destina a
satisfacao do direito individual de cada credor, mas antes visa a satisfagdo coletiva, i. e.,
a satisfagdo proporcional de todos os credores - principio par conditio creditorum -, por
forma a que, perante a insuficiéncia do patriménio do devedor, por todos sejam repartidas,
de modo proporcional, as perdas, garantindo assim um tratamento paritério.

E também um processo de natureza mista porque inicialmente se aprecia e se decide
ou nao pela declaragcdo de insolvéncia, o que remete para um processo declarativo. E,
seguidamente, apreendem-se os bens e liquidam-se os ativos para pagar aos credores, 0
que ja apresenta uma faceta executiva.

Este processo tem carater urgente**, gozando de precedéncia face aos demais
processos no tribunal (art. 9.°, n.° 1 CIRE) e esté sujeito ao principio do inquisitorio (art.
11.° CIRE), podendo o juiz, com vista a descoberta da verdade material, valorar e fundar-

se em factos que as partes ndo tenham alegado no processo.

Além destas carateristicas, este processo implica o preenchimento de pressupostos
objetivos e subjetivos para poder seguir o seu trajeto. Os subjetivos envolvem quem ou o
que ¢ que pode ser declarado insolvente, constando do art. 2.°, n.° 1 do CIRE essas
mesmas hipoéteses, i. €., sO as pessoas/realidades 14 descritas poderdo ser objeto de um

processo de insolvéncia. Ademais, o pressuposto objetivo implica a verificagdo da

4 Em consequéncia da sua natureza corre mesmo durante as férias judiciais (art. 138.°, n.° 1 CPC, por forca
do art. 17.° CIRE).
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situagdo de insolvéncia do devedor, que tem de existir para se recorrer a este processo,

também ela descrita no art. 3.° do CIRE®.

Vislumbra-se aqui um conceito de solvabilidade*®, portanto, pode até acontecer que
0 passivo seja superior ao ativo, mas nao exista situacdo de insolvéncia porque ha
facilidade de recurso ao crédito para satisfazer as dividas existentes. E pode ainda
acontecer que o ativo seja superior ao passivo vencido, mas o devedor se encontre em

situagdo de insolvéncia por falta de liquidez do seu ativo*’.

Como o processo de insolvéncia segue tramites diferentes em variadas fases,
consoante se trate de pessoa coletiva ou de uma pessoa singular, o presente trabalho vai
ocupar-se pelo percurso a volta da pessoa coletiva por considerar ter mais conexao com

a celebracdo dos negocios juridicos que se pretendem tratar.

4.1.1 A universalidade e a concursualidade do processo de insolvéncia

O processo de insolvéncia € um processo de execugao universal, 1. e., engloba todos
os bens do devedor, sejam de que tipo for, desde que penhoraveis. Além disso, € um
processo concursal — concursus creditorum —, uma vez que todos os credores sdo
chamados a intervir no processo (ndo descurando a possibilidade de ndo quererem entrar
no processo), independentemente da natureza do seu crédito. Veja-se que a insolvéncia
ndo deve ser qualificada como um processo concursal em sentido técnico porque nem
sempre envolve uma pluralidade de credores, podendo haver um credor unico.

Despoletado ou ndo pelo proprio devedor (pois podera fazé-lo um terceiro legitimado
ao abrigo dos arts. 19.° € 20.° do CIRE, verificadas que estejam determinadas condigdes),
este processo podera desenrolar as mais variadas consequéncias, que se manifestarao nas

esferas pessoal e patrimonial do devedor.

450 conceito juridico da situagdo de insolvéncia atual é alvo de controvérsia, pois em todos os manuais sdo
dedicadas paginas a defini-la e a distingui-la das figuras mais proximas. Questdes estas que nao serao
tratadas no presente trabalho.

46 Segundo MENEZES LEITAO foi adotado o critério do fluxo de caixa — Direito da Insolvéncia, 9° ed.,
Almedina, 2019, p. 81 e ss. e “Pressupostos da Declara¢do de Insolvéncia” em I Congresso de Direito da
Insolvéncia, Almedina, Coimbra, 2013, p. 176 -, de acordo com o qual o devedor é insolvente logo que se
torna incapaz, por auséncia de liquidez suficiente, de pagar as suas dividas no momento em que estas se
vencem.

47 Entenda-se da liquidez do ativo o dinheiro em caixa, dep6sitos bancarios, produtos e titulos de crédito
facil e oportunamente convertiveis em dinheiro.
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4.1.2 A figura dos credores e dos 6rgaos de insolvéncia

Regressando a ideia de que o fim do processo de insolvéncia ¢ a satisfagdo dos
credores, seria errado afirmar que estes sdo os Unicos interessados. Na verdade, sao ainda
acautelados interesses privados do devedor e interesses publicos.

E aos credores que, no ambito do processo, cabe a tomada de algumas das decisdes
mais importantes, assumindo um papel crucial na decisdo do caminho mais adequado para
a satisfacdo dos seus interesses. E, para além das suas intervencdes enquanto partes
processuais, também atuam enquanto 6rgaos do processo. Um dos principios que definem
o processo de insolvéncia, além do tratamento equitativo dos credores, ¢ a autonomia de
que dispdem os credores.

Os orgidos da insolvéncia encontram-se regulados nos artigos 52.° € ss. do CIRE, e
eles sdo o administrador da insolvéncia, a assembleia de credores e, embora nio
obrigatorio, a comissdo de credores. Sera neste ambito que os credores tomardo decisdes
importantes e conduzirdo o percurso do processo, isto porque ndo € so6 o juiz que tem
deveres e fungdes, havendo mais entidades com um papel ativo.

O administrador da insolvéncia ¢ quem vai administrar e dispor de todos os bens do
devedor aquando da sua insolvéncia. Poderd, contudo, o devedor, caso o juiz conceda,
administrar a massa, o que, mesmo assim, nao descarta a existéncia do Al

E 0 juiz quem nomeia o Al (art. 52.°, n.° 1) na sentenca declaratéria da insolvéncia
(art. 36.°,n.° 1, al. d)), podendo, caso a complexidade do processo assim o exija, nomear
mais do que um administrador (art. 54.°, n.° 4). Apesar de constituir uma competéncia do
juiz, os credores nao t€m de suportar a nomeacgao do tribunal, podendo, caso entendam
ser a melhor solugdo, substitui-lo. E, para tal, devem reunir em AC para eleger pessoa
diferente (art. 53.°, n.° 1). Uma vez notificado da sua nomeacdo, assume de imediato as
suas fungoes (art. 54.°).

O AI vai ser um grande responsavel e condutor deste processo, talvez o principal
interveniente*®, cabendo-lhe iniimeras fun¢des (genericamente descritas no art. 55.°),

dentro das quais se encontrara a fiscalizagdo da a¢do do devedor e a colaboracdo com a

a8 Tal como no InsO - disponivel em https://e-
justice.europa.cu/447/PT/insolvencybankruptcy?GERMANY &init=true&member=1, consultado em
agosto de 2022.
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AC. Porém, ele sera fiscalizado pelo juiz, pela AC e pela comissdo. E de referir ainda que
o Al exerce pessoalmente o seu cargo, podendo, caso o entenda, recorrer a ajuda de
técnicos, peritos, entre outros.

A lei prevé que terdo direito a participar na AC todos os credores da insolvéncia (art.
72.°, n.° 1), e terao o direito e o dever de participar o Al, os membros da comissao de
credores e o devedor e os seus administradores (n.° 5). A AC ¢ presidida pelo juiz (arts.
74.° e 76.°) e € convocada por sua iniciativa ou a pedido do Al (art. 75.°). Cessa fungdes
com o encerramento do processo de insolvéncia e, embora ndo conste da lei, € o que se
tem entendido.

A comissao de credores ¢ um 6rgao nomeado pelo juiz (art. 66.°) ou pela AC (art.
67.°) e ¢ de carater eventual, uma vez que o juiz podera dispensar a sua constituicao (art.
66.%,n.° 2). Também a AC detém a possibilidade de prescindir da existéncia da comissao
bem como revogar todas as suas deliberacdes e, ainda, a existéncia de uma deliberag¢do
favoravel autoriza por si s6 a pratica de qualquer ato para o qual se requeira a aprovagao
da comissdo (art. 80.°). Por seu turno, a comissdo tem algumas competéncias, como
fiscalizar a atividade do Al e o dever de colaborar com este.

Chegados aqui, importa perceber o papel destes 6rgdos nas consequéncias da

declaracao de insolvéncia em eventuais negdcios juridicos.

4.2 Efeitos da declaracio de insolvéncia

A sentenga de declaracdo de insolvéncia ¢ um momento fulcral do processo e parte
dos seus efeitos sdo instrumentais ao proprio processo, na medida em que servem ao seu
fim e visam a satisfagdo paritaria dos interesses dos credores, pelo que se apresentam
como manifesta¢do do principio par conditio creditorum.

Posto isto, assim que proferida, a sentenca de declaracdao de insolvéncia produzird
vastos efeitos, dentro dos quais se observam: os efeitos sobre o devedor, sobre os créditos,
sobre 0s negdcios em curso € 0os processuais, sendo todos, a excegdo destes ultimos,
respeitantes a matéria substantiva de Direito Civil ou de Direito Comercial.

Alguns efeitos da declaragdo de insolvéncia implicam a tomada de decisdes pelo Al
e, quanto a este facto importa, perceber onde se insere o cenario em que o devedor
insolvente celebrou um negdcio juridico cujo objeto imediato ¢ um DPI. Decorre daqui
duas questdes as quais se vai responder: o que acontece ao contrato de transmissdo

concluido em que o proprietario do DPI € o insolvente? e ainda, quais as consequéncias
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da declaragao de insolvéncia para as partes, no contrato de licenca de exploracao de um
DPI?
Os DPI sdo ativos que podem e devem ser englobados no acervo patrimonial da

massa insolvente, pese embora, ndo seja facil a sua avaliagdo pecuniaria.

4.2.1 Sobre os negécios juridicos em curso

Em termos teoricos, o problema dos efeitos da insolvéncia sobre os negocios
juridicos em curso pode resolver-se partindo de um de dois paradigmas: o principio da
conservagdo do contrato ou da continuidade das relagdes contratuais ou o principio da

extin¢do do contrato ou da descontinuidade das relagdes contratuais®.

Antes demais importa realgar uma distin¢do fundamental entre negdcios passados,
em curso e futuros. Nas palavras de OLIVEIRA ASCENSAO?° sio futuros os negdcios
posteriores a declaragdo de insolvéncia. O critério ndo parece problematico e, em todo o
caso, ndo sao eles que oferecem as maiores dificuldades. A verdadeira dificuldade reside
na diferenciag@o entre os negdcios passados e 0s em curso, uma vez que ambos tém a sua
origem no passado. Mas parece descomplicado destringar que se o cumprimento ainda
esta em aberto ¢ porque € um negdcio em curso e, contrariamente, se ja nao esta em curso
¢ passado.

Teremos oportunidade de ver que as solucdes legais sdo complexas, pelo que serd
importante ter em atencao aos conceitos de negocios duradouros e nao duradouros. Os
nao duradouros efetivam-se em prestacdes de realizagdo instantanea, ndo se prolongam
no tempo. Pelo contrério, os duradouros provocam situagdes temporalmente prolongadas
de execucdo e ¢ aqui onde se verificam mais problemas. Neste sentido, OLIVEIRA
ASCENSAO®' sublinha que é nos negocios duradouros, pelo contraste entre o seu

prolongamento natural, quica até por tempo indeterminado, e a necessidade de levar a

curto prazo o processo de insolvéncia a um termo, que surge mais controvérsia.

49 Para mais detalhes, NUNO PINTO OLIVEIRA, “Efeitos da declaragio de insolvéncia sobre os negocios
em curso: em busca dos principios perdidos?” em [ Congresso de Direito da Insolvéncia, Almedina,
Coimbra, 2013, p. 202.

30 “Insolvéncia: Efeitos sobre os negdcios em curso”, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 65, Vol. 11,
set. 2005, p. 236.

5! “Insolvéncia: Efeitos...”, p. 238.
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Foi neste capitulo dos efeitos sobre os negocios que a reforma do CIRE mais se
distanciou do CPEREF. E de realcar a introdugdo de um principio geral quanto aos
contratos bilaterais®>. O capitulo termina com uma importante norma, pela qual se
determina a nulidade de convengdes que visem excluir ou limitar a aplicagao dos preceitos
nele contidos. Ressalvam-se, porém, os casos em que a situacdo de insolvéncia, uma vez
ocorrida, possa configurar justa causa de resolucao ou de denuncia do contrato em aten¢ao

a natureza e conteiido das prestagdes contratuais. Vejamos entdo como se processa.

4.2.1.1 O principio geral contido no art. 102.° do CIRE

A matéria sobre os negdcios em curso encontra-se regulada a partir do art. 102.° do
CIRE, norma esta que, a primeira vista, nos parece adotar o principio da conservagdo do
contrato, nao obstante existirem duvidas aquando de uma breve analise por, no fundo, se
afigurar, pelo menos, uma combinagéo dos dois principios®?.

Este artigo prevé um principio geral quanto a negdcios ainda ndo cumpridos, como
se observa na propria epigrafe, que naturalmente ndo prevalecera face as demais normas
especiais, em caso de conflito de regimes. A lei comega por contemplé-lo em termos
genéricos, no entanto, o seu campo de aplicacdo ¢ mais limitado do que a formulagdo
sugere como se constata infra. Este principio surgiu por se mostrar necessario
salvaguardar o destino das relagcdes juridicas que as normas especiais nao

regulamentavam.

A lei prevé casuisticamente diferentes relagdes juridicas do insolvente®, para as
quais estipula efeitos especiais para cada uma delas, o que significa que o regime dos
contratos em curso na insolvéncia ndo ¢ uniforme por variar conforme os tipos
contratuais. Mas entdo, para as situagdes ndo abrangidas pelas regras especiais, 0 que
estabelece o principio geral contido no art. 102.°? Este principio pressupde o
preenchimento cumulativo de trés requisitos: a inexisténcia de regulagdo especial do

negocio nos artigos seguintes, a existéncia de um contrato bilateral sinalagmatico

32 PreAmbulo do DL n.° 53/2004, de 18 de margo.

33 NUNO P. OLIVEIRA, Efeitos da declaragéo..., p. 208.

54 Entre elas, as prestacdes indivisiveis, o contrato de compra e venda, a promessa de contrato, as operagdes
a prazo, o contrato de locacdo, os contratos de mandato e de gestdo, os contratos de prestacao duradoura de
servigo, as procuragoes, a insolvéncia do trabalhador, a prestagao de servigo pelo devedor, a cessdo e penhor
de créditos futuros, as contas correntes, a associagdo em participagdo e o agrupamento complementar de
empresas e agrupamento europeu de interesse econéomico, contidas nos arts. 103.° a 118.° CIRE.
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validamente celebrado e o incumprimento total ou parcial do contrato por ambos os
contraentes. Tais moldes acarretam uma incompatibilidade do regime com os negocios
unilaterais ou contratos unilaterais, ou seja, os que geram obrigacdes para apenas uma das
partes, visto que a ratio legis da norma parece exigir a bilateralidade do contrato.
OLIVEIRA ASCENSAO?® defende, porém, que este principio também se podera aplicar
analogicamente aos negocios unilaterais porque a lei ndo instituiu qualquer regime para
os mesmos. Compreende-se a inten¢do, mas a maioria da doutrina ndo consegue partilhar

este entendimento>®, por tal ndo resultar da lei.

No caso dos negocios unilaterais e dos contratos nao sinalagmaticos, se o insolvente
fosse a parte obrigada a realizagdo da prestagdo, além de ndo se vislumbrar qualquer
interesse para a massa no cumprimento do negocio, se o cumprisse estaria a beneficiar
esse credor em especifico, em detrimento dos demais, o que violaria injustificadamente o

principio par conditio creditorum.

Retira-se da solugdo prevista pelo legislador que, quando estamos perante
contratos bilaterais em que nenhuma das partes cumpriu integralmente as suas obrigagdes
a data da declaracdo de insolvéncia, o regime é o da suspensdo do contrato®’, podendo o
Al decidir, segundo critérios que precisaremos infra, pela sua execugao ou pela recusa do
seu cumprimento. A outra parte tem, porém, a faculdade de fixar um prazo para o Al
exercer esta sua opgao (art. 102.°, n.° 2). E estabelece-se ainda que, para que o prazo nao
se estenda ad aeternum e a contraparte ndo seja penalizada, caso o Al nada diga dentro
desse prazo, decorre da propria norma que se considera que este recusou o seu

cumprimento®,

35 “Insolvéncia: Efeitos...”, p. 240.

56 MARIA DO ROSARIO EPIFANIO, Manual de Direito da Insolvéncia, p. 207, MENEZES LEITAO,
Direito da Insolvéncia, p. 185; ALEXANDRE SOVERAL MARTINS, Um Curso de Direito da
Insolvéncia, p. 246 ¢ GISELA CESAR, Os efeitos da insolvéncia sobre o contrato-promessa em curso,
Almedina, Coimbra, 2015, p. 82.

57 Apresenta-se assim um regime diferente por forga da declaragdo de insolvéncia visto que, tal como
escreve MENEZES LEITAO — “A (In)admissibilidade da insolvéncia como fundamento de resolu¢io dos
contratos”, em /1l Congresso de Direito da Insolvéncia, Almedina, Coimbra, 2015, cit. p. 89 -, ao contrario
do que sucede antes da declaragdo, em que o incumprimento dos contratos sinalagmaticos, nos termos do
art. 801.°, n.° 2 do CC, legitima a resolu¢do do contrato, com a insolvéncia essa faculdade desaparece uma
vez que o art. 102.°, n.° 1 estabelece a suspensdo do contrato. Nas palavras de OLIVEIRA ASCENSAO —
“Insolvéncia: Efeitos...”, p. 247 - A suspensdo pode até ser considerada uma forma branda de
congelamento das situagoes. Mas a suspensdo nunca é por si uma solug¢do. Dd tempo para que se pondere
qual essa solu¢do, mas ndo é mais que um status quo, que havera que transcender.

58 Defendendo-se uma recusa tacita.
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Em relagdo aos negocios passados, podem interessar na medida em que possam
ser resolvidos em beneficio da massa insolvente®”, embora ndo sejam alcancados pelos
efeitos da declaragdo. E, por isso, fundamental que o cumprimento do negdcio juridico

bilateral se encontre ainda em aberto para que possa operar o aludido principio geral.

Reforco novamente que temos de estar perante negdcios ndo integralmente
cumpridos por ambas as partes, tanto que, na alteragao feita pelo DL n.° 200/2004, a
expressao “tanto pelo insolvente como pela outra parte” foi substituida pela expressao
“nem pelo insolvente nem pela outra parte”, de onde se retira que a intengao do legislador

foi estabelecer o incumprimento de ambas as partes®’.

Sao, entdo, excluidos do ambito de aplicagao do art. 102.°, os contratos que se
encontrem totalmente cumpridos por uma ou por ambas. Desta forma, se uma das partes
ja tiver realizado a sua prestagcdo, deve reclamar a outra parte o seu crédito. Caso o
insolvente esteja nessa situacdo, deve o Al exigir a outra parte o cumprimento da
prestacao de que a massa ¢ credora. Caso tenha sido a contraparte a cumprir totalmente a

sua prestacao, esta fica com um crédito sobre a insolvéncia.

Note-se que o regime do CIRE ndo prevé os efeitos sobre todos os negdcios em
curso, uma vez que ¢ possivel encontrar noutros diplomas legais normas aplicaveis a

certos negocios®!.

4.2.1.2 As opgoes do administrador da insolvéncia

A concessao deste direito de opgao resulta do facto de a insolvéncia consistir numa
impossibilidade generalizada do cumprimento das obrigagdes, que justifica a adogdo de
medidas em defesa dos credores®?. Neste regime dos efeitos nos negocios, observamos
mais uma manifestagdo do principio da igualdade de tratamento dos credores porque ¢
concedido ao Al, tendo este em vista esse objetivo, escolher, de entre os negocios, aqueles

que podem ser cumpridos e aqueles que ndo o devem ser.

59 Instituto abordado no ponto 4.4.

60 Contudo, OLIVEIRA ASCENSAO — “Insolvéncia: Efeitos...”, p. 241 - ndo concorda com esta solucao
e, a seu ver, a explicacdo de o legislador querer homenagear o contraente que ja cumpriu totalmente &,
porém, uma justificacdo fraca. No seu entendimento, a lei cabem muitas outras finalidades, além de
homenagear de olhos fechados bons cumpridores. Tal significaria que o Al teria de cumprir, por mais
nocivo que fosse para o processo de insolvéncia.

1 P. ex., no Regime Juridico do Contrato de Seguro.

62 MENEZES LEITAO, Direito da Insolvéncia, p. 186.
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O Al assumindo a representagdo do devedor para todos os efeitos de caracter
patrimonial que interessam a insolvéncia, tem trés opg¢des: opta pela execucdo, pela
recusa ou nada faz (o que terd valor de recusa). Tal op¢do manifesta-se num direito
potestativo do Al orientado pelo exclusivo interesse da massa insolvente, mormente, dos
credores®.

Perante este cendrio, caso o Al opte pela recusa de cumprimento, em virtude de o
considerar manifestamente danoso, tal ndo prejudicara o direito a indemnizagdo
(calculada nos termos previstos no art. 102.°) pelos prejuizos causados a outra parte pelo
incumprimento, ainda que esta indemnizagao seja fortemente restringida (art. 102.°, n.° 3,
al. d)). Isto significa que, para além de esta indemnizagao ter natureza de crédito sobre a
insolvéncia, o seu montante serd sempre limitado ao valor da contraprestagcdo
correspondente a prestacdo ja efetuada pelo devedor, na medida que ndo tenha sido
realizada pela outra parte (art. 102.°, n.° 3, al. d) e al. b)). Temos como preceito central,
quanto a recusa pelo Al, o n.° 3 do art. 102.°, que ¢ extenso e ndo se presta a uma

interpretacao facil.

Importa notar que a cessacao do contrato pelo Al, no exercicio de um direito
potestativo que a lei lhe confere, ndo tem efeitos retroativos, levando a conformagdo ex

nunc da relagio contratual no quadro dessa disposi¢io®*.

Por outro lado, se o Al optar pelo cumprimento do contrato, ele adquire o direito a
exigir as prestagdes contratualmente convencionadas e a outra parte tem o direito de exigir
esse cumprimento, o qual constituiu divida da massa, nos termos do art. 51.°, n.° 1, al. f),
na medida correspondente a contraprestacdo ja realizada anteriormente a declaragdo de

insolvéncia, ou que, pelo menos, se reporte a periodo anterior®”.

A decisdo do Al ndo ¢ de todo livre ou arbitraria visto que a sua atuagdo tem como

objetivo a maximiza¢ao da massa insolvente e, dessa forma, a satisfacdo do maior numero

63 Veja-se Ac. STJ, de 17 de abril de 2018, proc. n.° 1136/13.3TYVNG-E.P1.S2 — que aborda exatamente
a questdo de que a opcdo dada ao Al “ndo esta dependente da sua vontade exclusiva, mas antes se encontra
vinculada aos superiores interesses da massa insolvente, os quais deverao ser ponderados antes da tomada
de qualquer decisdao”.

% PESTANA VASCONCELOS, Insolvéncia e locagdo. Os efeitos da insolvéncia sobre o contrato de
locagao, p. 3.

65 P. ex., num contrato de fornecimento de mercadorias, o pagamento das que tiverem sido entregues antes
da declaracdo da insolvéncia constitui divida da insolvéncia. Assim ndo sera se o pagamento for referente
a mercadorias que foram fornecidas depois da declaragdo de insolvéncia, pois ai constituir-se-a divida da
massa.
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66

de credores. Para além do principio par conditio creditorum®® o nortear nas suas decisoes,

também o preceito do art. 102.°, n.° 4 do CIRE o faz, estabelecendo limites.

Segundo esta norma, serd tida como abusiva a opgao pela execu¢ao quando for
manifestamente improvavel que a massa consiga cumprir as suas obrigagdes. Ora, ao
afirmar-se tal facto, esta a dizer-se que o direito de opgao deve sujeitar-se ao principio da
proibi¢do do abuso (art. 334.° do CC)®’. E, ainda, o facto de se referir apenas a op¢io pela
execugcio, parece olvidar-se do caso da ndo execucdo®®, que também pode ser considerada
abusiva. Sucintamente, o facto de a norma s6 prever um caso em que a opgao ¢ abusiva,
nao impede que seja possivel generaliza-lo, abrangendo casos ndo previstos na lei. Por
isso, parece-nos que se deve sujeitar a op¢do do administrador, como refere NUNO

PINTO OLIVEIRA®, 4 sindicdncia da clausula geral da boa fé.

Chegados aqui, parece-nos que os contratos de transmissdo ainda ndo concluidos
poderdo ser abrangidos pelo principio geral, j4 ndo os de licenga por se encontrarem
excluidos do ambito de aplicagdo da norma. A este proposito, serd que um contrato de
licenga pode em algum momento encontrar-se ja totalmente concluido? A licenga ¢ um
contrato duradouro, de execu¢do continuada, ou seja, a sua natureza nao permite que
esteja ja totalmente cumprido. S6 estard quando o contrato terminar, i. e., atingir o prazo
estipulado ou ser declarado nulo, ou se o direito objeto de licenga se extinguir por

qualquer das formas legais possivelis.

4.2.1.3 Breve alusio aos regimes especiais

Existe um conjunto de hipoteses em que o contrato cessa imediatamente, como
sucede com o mandato, quando o mandante ¢ declarado insolvente (art. 110.°, n.° 1 do
CIRE), na associagdo em participagdo com a insolvéncia do associante (art. 117.°, n.° 1)

ou nas operacdes a prazo, onde se entra imediatamente numa relacao de liquidacao com

% O dever (de contetdo positivo) de adotar a decisdo que seja mais favoravel aos interesses da massa
corresponde ao dever de adotar a decisdo mais adequada a uma satisfagdo eficiente e equitativa dos direitos
e dos interesses de todos os credores.

87 NUNO P. OLIVEIRA, Efeitos da declaragio..., cit, p. 209.

% Se ndo respeitar principios e valores constitucionais, como € o caso do direito fundamental a habitacdo
contido no art. 65° da CRP. A este propdsito NUNO P. OLIVEIRA, Efeitos da declaragao..., p. 210.

% Efeitos da declaragdo..., p. 210.
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o apuramento de um crédito (art. 107.°), bem como o contrato de conta corrente (art.

116.°), com o apuramento do crédito de uma sobre a outra.

Pelo contrario, temos outras situagcdes em que o contrato ndo s6 se mantém, como o
Al ndo pode recusar o seu cumprimento, tal como na venda sem entrega ao comprador,
em que ja tenha havido transferéncia da propriedade (art. 105.°, n.° 1) e na promessa de
compra e venda com eficacia real, se ja tiver havido traditio rei (art. 106.°, n.° 1). Também

aqui podemos incluir os contratos de transmissao.

Por fim, na insolvéncia do trabalhador (art. 113.°) ou nos contratos que obriguem a
realizagdo de prestagao duradoura de um servigo no interesse do insolvente (art. 111.°), e
que nao caduquem por for¢a do art. 110.°, ndo se da a cessagao nem a suspensao do
contrato. Contudo, em determinadas circunstancias podem ser feitos cessar pelo Al ou

pela outra parte.

4.2.1.4 O regime imperativo do artigo 119.° do CIRE

A importancia dos preceitos relativos aos efeitos da declaragao de insolvéncia sobre
0s negocios em curso retira-se, nomeadamente, do disposto no art. 119.° do CIRE. E, no
sentido de garantir a eficiéncia das soluc¢des estatuidas nas normas relativas aos negocios,
este artigo declara a imperatividade das solugdes nelas consagradas e a consequente
nulidade de estipulagdes negociais que limitem ou excluem a aplicacdo daqueles preceitos

legais’®.

O n.° 1 do art. 119.° atribui cardter imperativo as normas relativas aos efeitos da
insolvéncia sobre os negbécios em curso, i. e., proibe as clausulas que prevejam
expressamente que a situagdo de insolvéncia constitui fundamento de resolucdo ou de
denuncia do contrato ou que atribuam, nessa situacao, um direito de indemnizagao a parte

ndo insolvente em termos diversos dos previstos nos artigos anteriores’’.

Como sublinha MENEZES LEITAO, o regime dos efeitos sobre os negdcios tem

natureza injuntiva pelo facto de a lei estabelecer a proibicao de as partes estabelecerem

7 Em consondncia com o art. 294° CC, “Os negocios juridicos celebrados contra disposi¢do legal de carater
imperativo sdo nulos, salvo nos casos em que outra solucdo resulte da lei.”.

I Veja-se LUIS FERNANDES e JOAO LABAREDA, Cédigo da Insolvéncia e da Recuperagio das
Empresas Anotado, 2° edigdo, Quid Juris, 2013.
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convengdes em sentido contrario daqueles que a lei preve. Assim, para cobrir hipoteses
por via das quais se podia defraudar o fim visado no n.° 1 e 2 do art. 119.°, determinou-

se a nulidade deste tipo de clausulas.

Na redacdo anterior a Lei n.° 9/2022, estabelecia-se no n.° 2, que era nula a
clausula pela qual se considere que a situagdo de insolvéncia constitui condi¢ao resolutiva
do negdcio e, atualmente, prevé-se a nulidade das mencionadas clausulas apenas quando
as mesmas sejam referentes a declaracao de insolvéncia. A doutrina divide-se quanto ao
sentido e alcance do preceito por se levantar a seguinte questdo: afinal, aplica-se apenas

a insolvéncia que ja foi judicialmente declarada ou também a que ainda nio o foi?’?

Nas palavras de CATARINA SERRA™ nio se vé razdes para restringir a situagio a
insolvéncia objeto de declaracao judicial gragas a teleologia da disciplina — a satisfagdo

igualitaria do interesse dos credores.

Pretende-se, com estas normas, que a insolvéncia nao seja estipulada como clausula
resolutiva para assegurar a conservagdo do contrato e, portanto, evitar que o contrato
chegue ja resolvido ao AI’*. E notério que o legislador pretendeu, desta forma, proibir
qualquer clausula que, de algum modo, impeca ou limite o exercicio pleno pelo Al do
direito de opg¢do. Assim sendo, parece que a melhor interpretagdo € a de considerar nulas
as cldusulas que prevejam um direito de resolugdao ou de dentincia em consequéncia da
situagdo de insolvéncia (ainda que nao declarada em tribunal) e de outros factos anteriores

a declaracdo de insolvéncia, que se relacionem diretamente com ela.

Apesar do exposto, em alguns casos, € a propria lei que reconhece que a insolvéncia
de uma das partes tem tal repercussdo na execu¢do do contrato, que constitui um
fundamento de resolugdo do mesmo’. Contudo, o legislador pretendeu evitar a

possibilidade de serem estipulados esses fundamentos.

Numa solucdo algo contraditoria e muito dubia, a nulidade consignada nos n.°s 1 e 2
do art. 119.° ndo impede, todavia, que a situagdo de insolvéncia possa configurar justa
causa de resolu¢do ou de denuncia em ateng¢do a natureza e conteudo das prestagoes

contratuais (n.° 3). Parece-nos que o legislador pretende dizer que, embora, por forca do

2 MENEZES LEITAO inclina-se para a primeira opgao - “A (In)admissibilidade...”, p. 99.

3 Licoes de Direito da Insolvéncia, Almedina, 2018, p. 242.

74 Para MENEZES LEITAO — “A (In)admissibilidade...”, cit. p. 99 -, o art. 119.° tem como objetivo ndo
permitir que a insolvéncia possa ser estipulada como clausula resolutiva expressa ou condigdo resolutiva.
7 MENEZES LEITAO, “A (In)admissibilidade..., p. 90.
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n.° 2, as partes ndo possam atribuir a situagdo de insolvéncia, por sua iniciativa, o valor

6

de causa de resolucio ou de dentincia’®, ndo ficam por isso impedidas de, ao abrigo do n.°

3, reconhecer, em concreto, que ela € justa causa de resolugdo ou de dentincia do contrato.

Tal como menciona MENEZES LEITAQO"’, é uma solugio contraditoria pois, apesar
da lei ndo admitir estipulacdao expressa das aludidas clausulas (n.°s 1 e 2), admite, de
seguida (n.° 3), que da natureza e do contetido do contrato resulte implicitamente a
atribuicao desses direitos, depreendendo-se daqui que assim seja porque, em certos casos,
parece perfeitamente legitimo que, atendendo a natureza e ao conteudo das prestagdes
contratuais, a situacao de insolvéncia seja reconhecida pelas partes como justa causa de

resolugdo ou de dentincia do contrato.

Reconhece-se a duvida sobre quais serdo os casos abrangidos e, quanto a isso,
MENEZES LEITAO afirma que a melhor interpretagdo é a de considerar que a norma
“vigora apenas para os contratos intuitos personae com prestacdes infungiveis, que
excluam a possibilidade do seu cumprimento por terceiros”. Deste modo, sera possivel
atribuir a situacdo de insolvéncia o valor de justa causa de resolucdo ou dentncia se a
prestacdo do insolvente for infungivel e ndo for possivel a sua prestacdo por causa da

insolvéncia’®.

Perante esta andlise, parece-nos que a natureza e conteiido das prestacdes contratuais
dos negocios sobre um DPI permite as partes estipular este tipo de clausulas por ndo ser
possivel a sua prestacdo devido a insolvéncia. Sdo obrigagdes intrinsecas ao proprio

contetdo do direito, ndo dependendo da autonomia da vontade das partes.

Concluimos que o n.° 3 do art. 119.° ¢ uma norma que, embora de dificil
interpretacdo, requer uma apreciagdo da cldusula contratual em fungdo da natureza do

negocio e do contetido das obrigacdes deles emergentes®’.

76 Ao contrario do regime geral do art. 119.°, n.° 2 CIRE, em caso de insolvéncia do tomador do seguro ou
do segurado, é admitido que se estipule no respetivo contrato uma clausula que atribua a declaracio de
insolvéncia justa causa de resolucdo (art. 98.°, n.° 1 da Lei do Contrato de Seguro).

77 «A (In)admissibilidade...”, p. 100.

78 “A (In)admissibilidade...”, p. 101.

7 LUIS FERNANDES e JOAO LABAREDA, Colectinea de Estudos ..., cit. p. 211.

80 Veja-se Ac. TRG, de 10/07/2018, proc. n.° 1423/09.5TBVCT-Q.G1 — que destringa qualquer semelhanca
entre o art. 119.° CIRE, inserido no capitulo dos efeitos sobre os negdcios e os arts. 120.° e 121.° referentes
a resolucdo em beneficio da massa e sublinha que os seus requisitos e fundamentos para a resolugdo dos
contratos sdo dispares.
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4.3 A resolucdo em beneficio da massa insolvente

Este instituto encontra-se regulado nos arts. 120.° e ss. ¢ 0 n.° 1 do art. 120.° dispoe
que podem ser resolvidos em beneficio da massa insolvente os atos prejudiciais a massa
praticados dentro dos dois anos anteriores a data do inicio do processo de insolvéncia.
A resolugao em beneficio da massa tem em vista melhorar a situacao da massa insolvente

e, dessa forma, colocar em melhor posi¢do os credores.

Deve-se atender a uma abordagem conjunta desta resolugdo com os efeitos da
insolvéncia sobre os negdcios visto que, regra geral, ambos pressupdem uma atuagao do
Al Todavia, enquanto nos efeitos sobre os negocios se prevé legalmente uma opcao entre
0 cumprimento e a recusa, na resolucdo, verificados que estejam determinados
condicionalismos referentes a atos praticados pelo devedor declarado insolvente, estes
podem ser resolvidos pelo Al em favor da massa. Em ambos os casos nao temos efeitos

automaticos da declaracdo da insolvéncia®!.

Os requisitos para a resolugao assentam na realizagao pelo devedor de atos que sejam
prejudiciais a massa e a prejudicialidade manifesta-se quando os atos diminuem, frustram,

pdem em perigo ou retardam a satisfagdo dos credores da insolvéncia.

Muitos sao os atos (art. 120.° e 121.° do CIRE) que podem ter sido praticados pelo
devedor e que tém consequéncias negativas para a massa insolvente. Haverd uma
distingdo que se podera fazer entre atos suscetiveis de resolugdo em relacdo aos quais se
presume, de forma inilidivel, o seu carater prejudicial para a massa e atos em relagdo aos

quais esse carater prejudicial tem de ser provado.

Serd o Al tal como decorre do art. 123.°, que podera efetuar essa resolugdo, dispondo
de seis meses apos o conhecimento do ato, mas nunca depois de decorridos dois anos

sobre a data da declaracao de insolvéncia.

Resulta do art. 126.°, n.° 1 que a resolucao em beneficio da massa tem efeitos
retroativos®?, dai se concluir que se deve reconstituir a situagio que existiria se o ato niio

tivesse sido praticado (ou omitido®). E, esta obrigacio de restituicio®* varia consoante o

81 ADELAIDE MENEZES LEITAO, Direito da Insolvéncia, p. 154.

82 A este proposito, arts. 433.° ¢ 289.° CC.

83 Para mais detalhes, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, “Resolucio a favor da massa — atos omissivos”,
em III Congresso de Direito da Insolvéncia, Almedina, 2015, p. 103 e ss.

8 Repare-se que ndo se vai restituir a situagdo existente quando o DPI se tenha extinguido.
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ato resolvido tenha sido celebrado a titulo oneroso (n.° 3) ou a titulo gratuito (n.° 6), o que
leva a que MENEZES LEITAO afirme que quem adquire a titulo gratuito tem uma
protecdo maior do que quem adquire a titulo oneroso visto que estes ultimos tém de
restituir integralmente os bens, enquanto os outros apenas tém de restituir aquilo com que

enriqueceram®.

5. A insolvéncia e o contrato de licenca de DPI

Mas entdo e se alguma das partes no contrato de licenga for alvo de um processo de
insolvéncia? Como ja se explicou, a declaracdo de insolvéncia pode implicar o seguinte
conjunto de vicissitudes relativamente aos contratos em curso, quando o insolvente é
parte: suspensio, extingdo ou conservagio do negdcio®’.

A forma pela qual a declaracdo de insolvéncia incide sobre os negocios depende da
verificagdo de certos requisitos ligados a natureza e vicissitudes dos mesmos. Assim,
enquanto alguns contratos podem ser declarados nulos ou resolvidos em favor da massa,
ou até suspensos, outros podem permanecer em vigor e continuar a produzir efeitos.

A insercdo deste contrato no cenario da insolvéncia traz alguns problemas ligados
com a propria esséncia desta figura contratual. Nao se encontra, no direito interno,
previsdo legal quanto aos efeitos da declaracdo de insolvéncia nos negécios de DPI.
Torna-se por isso impreterivel a procura de uma solucdo, no sentido de antever e dar
resposta aos desafios que surgem na esfera juridica dos contratantes.

Tem-se que a declaracao de insolvéncia ndo constitui necessariamente uma causa de
extingdo do contrato de licenga, mas pode conduzir, por vezes, a sua denlncia ou
resolucao, por motivos especificamente previstos no CIRE.

O reflexo da declaragdo de insolvéncia sobre os contratos de licenca ndo € maior ou
menor consoante essa declaracdo conduza a liquidagdo de todo o patrimdnio apreendido,
ou, seja seguida de um acordo entre os credores suscetivel de viabilizar a continuagdo da
empresa®’. E certo que serd mais conveniente para a manutengio do contrato que a

situagdo seja passivel de recuperacao, através do plano de insolvéncia.

85 Direito da Insolvéncia, cit. p. 233.

86 Poder-se-ia abordar a possibilidade de resolu¢do em beneficio da massa se pretendéssemos tratar de
negocios passados, sem prejuizo dos demais requisitos exigiveis.

8 REMEDIO MARQUES, Licengas, cit. p.143.
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Primeiramente diga-se que um contrato de licenga ¢ um contrato bilateral no qual se
gera obrigagdes para ambos os contraentes. E, se forem validamente celebrados, e desde
que ndo haja total cumprimento na data da declaragdo de insolvéncia por nenhuma das
partes, os requisitos exigiveis para a aplicabilidade do principio geral parecem encontrar-
se verificados.

E notorio que se trata de um contrato de trato sucessivo e de execugao continuada, o
que significa que a data da declaragdo de insolvéncia ainda ndo houve total cumprimento
por qualquer uma das partes, tanto que a sua esséncia traduz isso mesmo. E necessério
que o mesmo nao esteja afetado por causas de ineficécia ou de inoponibilidade suscetiveis
de permitir que o Al o resolva em favor da massa. 1. e., caso tenha sido celebrado
anteriormente a declaragdo pode ver a sua eficicia posta em causa a luz das normas
referentes a resolugdo em beneficio da massa, se naturalmente reunir as condi¢des
impostas. Assim sendo, deve-se determinar os efeitos que este negdcio pode provocar na
massa patrimonial do insolvente. De todo o modo, se o contrato respeitasse 0s

condicionalismos do art. 102.%, n.° 1, ndo seria resolvido em favor da massa.

5.1 Contrato de licenca vs contrato de locacao

Apesar do exposto, ndo nos podemos esquecer que o CIRE estabeleceu regimes
especiais, de entre os quais um regime especial para os contratos de execucao continuada
ou duradoura. Assim, as disposi¢cdes do contrato de locagdo aplicam-se diretamente, se
qualificarmos a licenca como locagdo, ou, por analogia, com as devidas adaptagdes,
decorrentes da natureza incorporea dos bens, se se entender que nao se reconduzem a uma
locacdo tipica.

Parece-nos, pois, que podemos aplicar analogicamente o regime juridico insolvencial
do contrato de locagio ao contrato de licenga®®, tanto que, em ambos os contratos, uma
das partes se obriga a proporcionar a outra o gozo temporario de uma coisa, mediante
retribuicao.

O CIRE regula de forma genérica o contrato de locacdo, prevendo nesse mesmo
quadro algumas especialidades. Por conseguinte, o regime em causa encontra-se dividido

em dois cenarios, consoante se trate da insolvéncia do locatario (art. 108.°) ou da

8 Tal como defende REMEDIO MARQUES - Licencas, p. 147.
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insolvéncia do locador (art. 109.°), que doravante se tratara de licenciado e licenciante,
respetivamente, e seguindo a estrutura da lei.

A lei prevé que, em ambos os casos, 0 negocio ndo se suspende nem cessa
automaticamente, mas antes se mantém. Isto sugere que o contrato tem de continuar a ser
cumprido, podendo, dentro de determinadas circunstancias, o Al ou a outra parte fazer
cessa-lo. E antecipa ainda a possibilidade de resolug@o do contrato quer pelo licenciante
quer pelo Al se o bem objeto de licenca ainda nao tiver sido entregue a data da declaragdo
da insolvéncia (art. 108.°, n.° 5 ¢ 109.°, n.° 2). E, neste contexto, olhe-se para o preceito
“entregue” sempre no sentido de que ainda ndo foram transmitidos os conhecimentos
necessarios para o melhor aproveitamento e sucesso de utilizagdo do bem imaterial em
causa, ou ainda nao foi prestada a eventual assisténcia técnica necessaria a execugao, p.

ex., da invencao.

5.2 Se o insolvente ¢é o licenciado

Por forga do art. 108.°, n.° 1, a declaragao de insolvéncia do licenciado ndo suspende
o contrato de licen¢a, contrariamente ao que se sucede nos contratos abrangidos pelo
principio geral. De facto, uma vez que o licenciado continua a usufruir do gozo do DPI,

devera continuar a pagar a respetiva royalty, como crédito sobre a massa (art. 51.°, n.° 1,

als. e) e 1)).

Porém, se o Al entender ndo ser conveniente para os interesses da massa insolvente,
a lei confere-lhe o direito de pdr termo ao contrato, com pré-aviso maximo de 60 dias
(art. 108.°, n.° 1). Tal dentincia obriga ao pagamento das retribui¢des previstas no n.’ 3 do
mesmo artigo. Portanto, a lei atribui uma indemnizagao ao licenciante, como crédito sobre
a insolvéncia, e este crédito corresponde as royalties devidas entre a data de produgao dos

efeitos da denuncia e o termo do prazo contratual estipulado.

A este respeito evidencia REMEDIO MARQUES® uma questio que se coloca: qual
o critério para o calculo das royalties correspondentes ao referido periodo? A retribuigdo
¢, muitas das vezes, variavel e até existem custos inerentes a prestacdo do licenciado. Nas

suas palavras, ndo é descabido aplicar, neste particular por analogia e com as

8 Licengas, cit. p. 147.

41



necessarias adaptagées, o regime previsto para o contrato de agéncia®, ele proprio
também é um contrato de execu¢do duradoura ou continuada. Desta forma, o calculo das
royalties tera por base a remunera¢do média periodica estipulada, no decurso do ano

precedente, multiplicada pelo tempo que falta para o seu término.

Sabe-se que a resolugdo do contrato de licenga pelo licenciante estd vedada se tiver
como fundamento a falta de pagamento das royalties respeitantes ao periodo anterior a
declaracdo de insolvéncia®' ou a deterioracdo da situacdo financeira do licenciado, tal
como descrito no art. 108.°, n.° 4, als. a) e b). Parece criticavel a solucao prevista na al.
a), de excluir a faculdade de resolucdo do licenciante por falta de pagamento de royalties
anteriores, o que obriga a manter vigente um contrato que, nos termos legais,
aparentemente tinha todos os fundamentos para ser resolvido. J4 relativamente a solugao
da al. b), de ndo permitir a resolucao apos a declaragdo, com base na deterioracdo da
situacdo financeira do licenciado, harmoniza-se com o disposto no n.° 3 do art. 119.° visto
que a declaracdo de insolvéncia ndo pode constituir por si sd, fundamento para a

resolucao.

Decorre, do ja exposto, que ndo parece excluida a hipodtese de resolucao do contrato,
com fundamento na falta de pagamento das royalties referentes ao periodo posterior a
data da declaracdo de insolvéncia®’. Ndo obstante, se as partes apuserem uma clausula
que confira ao licenciante o direito de resolu¢do do contrato pelo facto de o licenciado ser
declarado insolvente, ou preveja indemnizagado diferente da prevista no art. 108.°, ela sera

nula (art. 109.°,n.°s 1 e 2).

Contudo, no caso de o bem ainda nao ter sido entregue, ¢ permitido tanto ao Al como
ao licenciante resolver o contrato. E, nesse caso, se o licenciado ndo tiver pagado qualquer
quantia, a resolug@o nao vai ter, em principio, efeito retroativo, sendo que apenas se vai
liberar o licenciante da obriga¢do de entrega e o licenciado do pagamento da contrapartida
pelo gozo do bem. Apesar disto, pode-se dar efeito retroativo caso se tenha adiantado o
pagamento de royalties ou outro montante a qualquer outro titulo (p. ex., cau¢ao), ou seja,

dever-se-4 restituir ao Al esses montantes para integragdo na massa insolvente.

%0 Sobre o contrato de agéncia: PINTO MONTEIRO, Contrato de Agéncia, 9* ed., Almedina, 2021.
%1 Solugdo criticada por MENEZES LEITAO, “A (In)admissibilidade...”, p. 90.
%2 Veja-se Ac. TRP, de 08/04/2010.
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5.3 Se o insolvente ¢é o licenciante

No caso, porém, de ser o licenciante o insolvente, os direitos do licenciado sé sdo
afetados na medida em que o DPI ainda ndo lhe tenha sido entregue®. Ou seja, se a coisa
ja foi entregue ao licenciado, estabelece o n.° 1 do art. 109.°, que a declaragao de
insolvéncia do licenciante ndo suspende a execu¢do do contrato de locacdo, s6 sendo a
dentncia, por qualquer das partes, possivel para o fim do prazo em curso. Isto, sem
prejuizo dos casos de renovagao obrigatdria, em que o Al ndo pode fazer cessar, apenas

cabendo ao licenciado opor-se a essa renovagao.

Distinguindo a hip6tese em que a coisa ainda nao foi entregue, também aqui se prevé
a hipotese de, tanto o AI como o licenciado, poderem resolver o contrato (art. 109.°, n.° 2
e 108.%, n.° 5). Da mesma forma, se qualquer um destes sujeitos ndo pretender resolver,
pode, para se estabilizar a situacdo juridica, fixar a outra um prazo razoavel para o efeito,

findo o qual cessa o direito de resolugao.

De salientar que nos parece que a lei estabelece que a alienagdo do DPI objeto de
licenga no decurso do processo de insolvéncia ndo priva o licenciado dos direitos que lhe
sdo reconhecidos pela lei civil nessa circunstancia (n.° 3 do art. 109.° CIRE), p. ex., a
manuten¢do da posi¢do contratual (art. 1057.° CC) e o direito de preferéncia (art. 1091.°,
n.° 1, al. a) CC). No entanto, a situacdo da modifica¢do da titularidade do DPI com base
no qual foi celebrada a licenca, pode, seguramente, aduzir casos em que o contrato nao
subsiste como dissemos supra. Esta modificacdo subjetiva da titularidade do direito com
base no qual a licenga foi outorgada pode ndo manter em vigor o contrato de licenca
quando o mesmo foi transmitido com uma clausula a retro. Esta cldusula serd oponivel ao

proprio licenciado se tiver sido levada a registo (art. 932.° CC).

6. A insolvéncia e o contrato de transmissao de DPI

Como ja foi mencionado, a transmissdo de um DPI consiste na alienagcdo da
titularidade desse mesmo direito, que assim se transfere para a esfera juridica de um

terceiro, com os poderes e faculdades em que aquele DPI se traduz. E, apesar de ndo ser

% Conferir p. 45.
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possivel neste trabalho esse estudo, este tipo de contrato pode revestir diversas formas®*

e estar sujeito a regimes diferenciados consoante as suas carateristicas.

Neste sentido, quando o insolvente tiver adquirido anteriormente a declaracao de
insolvéncia um DPI, nenhuma questao se coloca. Mas ja surge um problema quando for
o insolvente a transmitir, i. €., a alienar o seu DPI. Nesta senda, sera que o DPI pode

reverter para o titular originario? Vamos ver esta divida esclarecida mais adiante.

E necessario ter em mente que, por via de regra, a transmissdo ocorre como efeito
imediato do contrato de cessdo, sendo que o registo da cessdo tem efeitos meramente
declarativos e funciona como requisito de oponibilidade a terceiros. Refira-se que, este
contrato ndo gera, diferentemente do que sucede com o tipico contrato de compra e venda
de bens corporeos, a obrigacdo de entregar o DPI para transmitir a titularidade, dado que
esta transmissao se produz imediata e automaticamente pelo mesmo contrato de cessao.
Mas tal ndo nos pode fazer esquecer que podem surgir sempre para o transmitente um
conjunto de obrigagdes contratuais tendentes a assegurar e a tornar efetiva a transmissao

operada.

6.1 Regime geral do contrato de transmissao

Nos negocios bilaterais em curso ainda ndo totalmente cumpridos por nenhuma das
partes vai-se seguir o regime de suspensdo, visto que o art. 102.° do CIRE retrata a
situacdo de compra e venda, cabendo posteriormente o exercicio do direito de opcao

conferido ao AL

De forma sucinta, € necessario que estejamos perante um nexo de reciprocidade ou
sinalagmatico entre as obrigacdes das partes, ou seja, nem o adquirente pode ter pago
totalmente o preco, nem o vendedor entregado o bem (ou todos os bens) ou ainda nao ter

realizado uma prestacao secundaria acessoria da prestagao principal.

Como ja foi estudado, no caso de o insolvente ser o adquirente, o transmitente so

pode fixar um prazo razoavel para o Al exercer a sua opg¢ao (art. 102.°, n.° 2), mas nao

% A transmissio pode resultar numa venda, doagdo, dagdo em pagamento, permuta ou entrada em
sociedade.
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pode optar por realizar ou completar a sua prestacdo. Caso o Al resolva o contrato,
nenhuma das partes vai ter direito a restitui¢do do que prestou (art. 102.°, n.° 3) em caso
de cumprimento parcial correspetivo das partes. Se o adquirente insolvente antecipou o
pagamento de parte do preco, a massa insolvente tem direito a contraprestacao
correspondente. No entanto, na generalidade dos casos, isto nao se efetiva, dando-se antes
uma compensagdo, porque o transmitente tem direito a um crédito sobre a insolvéncia e,
possivelmente, a uma indemnizagdo pelos prejuizos causados. Ja se o Al optar pelo
cumprimento € se a massa tiver meios de pagamento (caso contrario poderemos estar face

a uma op¢ao abusiva de acordo com o n.° 4), havera uma divida da massa.

Se for o transmitente o insolvente, desencadear-se-a da mesma forma e de acordo
com a mesma norma. Se o Al optar pelo cumprimento vai entregar as coisas vendidas e
exigir o pre¢o, ndo podendo o adquirente recusar o cumprimento, apenas estipular o dito
prazo. Se o Al recusar, ndo havera lugar a restitui¢do das prestacdes, com excecdo do

contido no n.° 3 como ja foi exposto.

6.2 Contrato de transmissao sob reserva

O contrato de compra e venda tem por efeito a transmissdo da propriedade do DPI,
pois, como ¢ sabido, este contrato ¢, no direito portugués, um contrato com natureza real
quoad effectum, 1. e., a transmissao da propriedade opera por mero efeito do contrato (art.

408.°,n.° 1 e 879.°/a) do CC) e, em geral, aquando da sua celebragao.

Apesar disto, a transferéncia de propriedade pode nao ser resultado imediato do
contrato, embora seja sempre um efeito direto da transmissdo. Este contrato pode estar

sujeito a condi¢do ou termo, ou a clausula de reserva de propriedade, nos termos gerais

(art. 409.° do CC).

A reserva de propriedade inserida num contrato de transmissao de DPI podera ser
objeto de averbamento para registo no INPI, o que constituird uma garantia a favor do
vendedor, produzindo, assim, efeitos sobre terceiros (art. 409.°, n.° 2 CC). Mas quanto a
isto levanta-se um problema quando a transmissdo tem como objeto o pedido de DPI e,

com o decorrer do tempo, o INPI acaba por recusar a sua concessdo. Todavia,
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desembaragar esta questdo estd mais intrinsecamente ligado ao direito industrial do que

ao caminho que pretendemos seguir no ambito do direito da insolvéncia.

Ademais, se estivermos, entdo, perante um contrato de transmissao com regras
especiais, ja deveremos olhar a outros preceitos do CIRE que ndo ao art. 102.°. Posto isto,
deve-se questionar o que decorre da insolvéncia de uma das partes num contrato celebrado
sob reserva. E sabido que nada impede que a transmissdo se faga sob reserva, o que
significa que o transmitente pode, ao abrigo do art. 409.° do CC, conservar a titularidade
do direito até ao cumprimento total ou parcial das obrigagdes da outra parte ou até a

verificagdo de qualquer outro evento.

Nesta senda, o art. 104.°, respeitante a venda com reserva de propriedade e operagdes
semelhantes, estipula no seu n.° 1 que na situacdo em que o vendedor seja o insolvente, a
outra parte podera exigir o cumprimento do contrato caso o bem ja lhe tenha sido entregue
a data da declaragcdo de insolvéncia. Vé-se, assim, protegida, de forma expressa, a sua
expectativa de aquisi¢do. Ja se a coisa ndo tiver sido entregue, estaremos perante o art.

102.°.

Releva dizer que, a clausula s6 ¢ oponivel a massa na eventualidade de ter sido

estipulada por escrito até a0 momento da entrega da coisa (n.° 4).

Sendo o comprador o insolvente e encontrando-se ele na posse da coisa, o n.° 3 fixa
prazos especiais de persisténcia da suspensdo’>. Se o Al optar pelo cumprimento, a sua
obrigag¢do de pagar o preco vai constituir divida da massa, devendo ser integralmente
satisfeito. Contrariamente em caso de recusa, dispde o seu n.° 5 que estara sujeita ao

regime do art. 102.°, n.° 3 do CIRE.

Em suma, ndo havera lugar a restitui¢cdes e o transmitente podera exigir ao comprador
a diferenca calculada nos termos do art. 104.°, n.° 5, como crédito sobre a insolvéncia,
como podera ter direito a ser indemnizado pelos prejuizos, também ele como crédito sobre
a insolvéncia. Posto isto, a propriedade do bem, no entanto, manter-se-a na sua esfera

juridica, consistindo, desta forma, num eficaz instrumento de garantia.

%5 Como menciona PESTANA VASCONCELOS — O novo regime insolvencial da compra e venda, cit. p.
553 -, arazdo de ser deste alargamento do prazo, antes do qual o Al ndo pode ser for¢ado a decidir, prende-
se com o destino dos estabelecimentos integrados na massa, em que estes bens se inserem.
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6.3 Transmissio sem entrega

Se, no entanto, a propriedade ja tiver sido transmitida e o transmitente ndo tiver
cumprido a sua obrigacdo de entrega (que no caso de um DPI ndo ¢ tdo frequente), em
caso de insolvéncia do vendedor, a lei retira ao Al o poder de escolha, tendo sempre de
cumprir, entregando a coisa (art. 105.° do CIRE). Mesmo que o contrato ndo se encontre
cumprido por ambas as partes, ndo poderiamos enquadrar no art. 102.° porque o Al ndo

poderia impedir o adquirente, ja proprietario, de reivindicar a sua propriedade.

Ja se, neste caso, o insolvente for o adquirente, a recusa do Al vai ter os efeitos
previstos no art. 104.°, n.° 5 do CIRE, ou seja, o comprador vai ter de devolver a diferenga
entre o valor da presta¢do incumprida e o valor da coisa na data da recusa, que constitui
crédito sobre a insolvéncia®®. A lei é, porém, omissa quanto a possibilidade de o Al optar
pelo cumprimento, mas no CPEREF remetia-se a este propodsito para o art. 468.° do
Cddigo Comercial, solucionando que o vendedor que se tinha obrigado a entregar coisa
vendida antes de ser pago o prego considerar-se-ia exonerado dessa obrigacao, caso o
comprador falisse antes da entrega e salvo prestagdo de caucdo do respetivo prego. No
entanto, com este artigo revogado, OLIVEIRA ASCENSAO’ remete a solucio para as

causas de justificagdo gerais do Direito das Obrigagoes.

7. As consequéncias da declaracdo de insolvéncia: o destino dos
contratos de transmissio e licenca de direitos de propriedade industrial

vigentes

7.1 A insolvéncia como fundamento legal de resolucio do contrato de licenca

Apo6s termos concluido as diversas possibilidades perante a insolvéncia num contrato
de licenca, afasta-se qualquer duvida quanto ao destino do mesmo. Quando o insolvente

¢ o licenciado e o DPI foi disponibilizado, o licenciante vé-se impedido de requerer a

% MENEZES LEITAO, Direito da Insolvéncia, p. 193 ¢ ss.
97 “Insolvéncia: Efeitos...”, p. 254.
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resolucao do contrato com fundamento na falta de pagamento de royalties respeitantes ao
periodo anterior a data de declaragdo de insolvéncia ou com base na deterioragdo da
situacdo financeira do licenciado. Mas isto ndo impede que se sustente na falta de

pagamento respeitante a royalties posteriores a data da declaragao.

Ainda no seguimento desta exposi¢ao, ¢, porém, verdade que a lei prevé e reconhece
que, em alguns casos, a insolvéncia do licenciado constitui um fundamento de resolugao
do respetivo contrato, independentemente de quaisquer outras circunstancias. Isto
verifica-se quando o DPI nao foi entregue ao licenciado a data da declaracao de
insolvéncia deste (art. 108.%, n.° 5), em que tanto o Al como o licenciante podem resolver
o contrato. Parece fazer sentido questionar a razao pela qual ¢ dada esta possibilidade,
neste caso concreto, ao licenciante quando, na verdade, a entrega do DPI ¢ uma mera
obrigacio sua (art. 1031.°, al. b) CC). MENEZES LEITAO?® justifica esta possibilidade
com base no sacrificio desproporcionado que significaria para o licenciante entregar o

DPI ao licenciado ja declarado insolvente.

Em regra, ¢ do interesse do licenciante resolver o contrato, dada a situacdo
patrimonial do licenciado. E, naturalmente que a resolucdo prejudica qualquer
possibilidade de o Al optar pelo cumprimento do mesmo, mas ndo tendo sido entregue o
bem imaterial, talvez a continuagdo ndo seja do seu interesse visto que a resolucdo
consegue evitar o pagamento das royalties por parte da massa (uma vez que seriam
sempre qualificadas como divida desta ao abrigo do disposto no art. 51.°, n.° 1, al. f)).
Recusando, ja ndo vai onerar a massa, mas sim a insolvéncia que como sabemos sao as

ultimas dividas a ser pagas no processo de insolvéncia.

Assim nfio serd” caso o licenciante entregue o DPI ou caso o Al pretenda proceder
ao pagamento das royalties porque o DPI € necessério para a continuagao da atividade da

empresa do licenciado.

Também igualmente, como ja foi explanado, quando o DPI ndo tenha ainda sido
entregue e o licenciante tenha sido declarado insolvente, prevé-se a possibilidade de
resolucdo do contrato por qualquer uma das partes (art. 109.°, n.° 2). Esta disposicao
remete para aplicagdo do art. 108.°, n.° 5 com as necessarias adaptagdes, ou seja, atribui-

se ao licenciado a possibilidade de resolugao. Também aqui se encontra certo beneficio

% “A (In)admissibilidade...”, p. 91.
% MENEZES LEITAO interpreta estas duas agdes como uma renincia tcita a resolugdo do contrato.

48



para este, pois poderd, caso assim o entenda, resolver o contrato € ndo estar sujeito a
vicissitudes que o DPI possa sofrer durante o processo de insolvéncia, nomeadamente a

sua alienacdo a terceiros, que seriam os novos licenciantes pelos motivos expostos supra.

Destarte, ainda podemos concluir que o Al, em caso de insolvéncia do licenciante,
tem naturalmente interesse em resolver o contrato visto que a existéncia de uma licenca
sobre o DPI constitui um 6nus incidente sobre o mesmo, que evidentemente o desvaloriza
em caso de futura alienagdo. E, portanto, ¢ do interesse da massa que o contrato seja

extinto, s6 sendo, porém, permitido por lei, caso a coisa ainda ndo tenha sido entregue.

Como j4 se tragcou na abordagem do art. 119.° do CIRE, a disciplina dos negécios ¢é
imperativa, conferindo nulidade a determinadas clausulas, nomeadamente aquelas que
estabelecem que a declaragao de insolvéncia ¢ justa causa de resolucao contratual. Porém,
o n.° 3 deste preceito legal permite que em determinados casos, atendendo a natureza e
conteudo do contrato, seja possivel essa clausula resolutiva. Posto isto, depreende-se que,
apesar da fervorosa imperatividade contida nos n.’s 1 e 2, quando num contrato de licenga
de exploracdo de um DPI se estipule que nas situagdes em que o DPI ndo foi entregue e
haja declaracao de insolvéncia do licenciado, o n.° 3 vai proteger tal clausula, o que nao

cominara em nulidade.

7.2 A inversido para o titular originario

A aplicacdo subsidiaria do Direito Civil a Propriedade Industrial permite sujeitar este
contrato ao regime da venda a retro, em que se reconhece ao vendedor a faculdade de
resolver o contrato (art. 927.° e ss. do CC). Assim sendo, se num contrato de transmissao
se apuser uma cldusula a retro, vai ser permitido ao transmitente a destrui¢ao dos efeitos

contratuais.

Resolvido o contrato, o vendedor terd, no prazo de 15 dias, de entregar ao adquirente
as importancias que tenha a pagar-lhe a titulo de devolugdo do prego e reembolso das
despesas, sob pena de a resolugdo ficar sem efeito. O n.° 2 do art. 928.° do CC determina
a nulidade da clausula que declare que o vendedor estd obrigado a restituir, em caso de

resolucdo, preco superior ao fixado para a venda. No que concerne ao prazo para o
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exercicio deste direito de resolucao, atingido o mesmo sem que a resolugao seja exercida,

tal faculdade caduca e os efeitos do contrato consolidam-se definitivamente.

E pertinente, por fim, constatar que se num contrato de transmissdo convencionarem
este tipo de clausula, o transmitente ficard sempre salvaguardado, podendo reaver o seu
DPI caso assim o pretenda. E, embora ndo se esteja a definir a situa¢do de insolvéncia
como condi¢do resolutiva, ou seja, ndo va a insolvéncia configurar justa causa de
resolucdo ou de denuncia e, desta forma ndo vai contrariar a norma imperativa do art.
119.° do CIRE, o mesmo podera ser resolvido com base na mesma causa, nao obstante

nao ser esse o fundamento.

Ja se a clausula resolutiva expressa for refente a situacao de insolvéncia, entendemos
que, face a natureza do contrato e ao seu objeto, a sua estipula¢do devera ser considerada

licita e, portanto, abrangida pelo n.° 3 do art. 119.°.

Podera também abordar-se possibilidade de o titular origindrio, enquanto
transmitente insolvente, conseguir reaver o seu DPI mediante a resolu¢do em beneficio
da massa insolvente. Nada obsta a que assim nao o seja, evidentemente se preencher os

requisitos exigidos para que tal instituto opere.

8. Conclusao

Este trabalho incidiu sobre o estudo dos efeitos da declaracdo de insolvéncia das
partes num contrato de transmissao e de licenga de DPI. A analise foi desenvolvida em
torno da admissibilidade ou ndo da recusa do cumprimento pelo Al, quando inseridas em
determinados tipos contratuais, bem como da (in)admissibilidade de estipulagcdo de
clausulas, cujo conteudo atribui as partes a possibilidade de resolucao contratual aquando

da declaragdo de insolvéncia de uma das partes.

Revelou-se imprescindivel atender a liberdade contratual das partes, no que concerne
a estipulagdo de clausulas, bem como, do outro lado da moeda, aos interesses sobre a
massa insolvente que tanto norteia o processo de insolvéncia.

De ressalvar que ao percorrer estas matérias no CIRE concluimos que uma

reformulacao dos preceitos relativos aos efeitos sobre os negocios revelar-se-iam uteis
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para uma aplicacao mais objetiva da lei e consequentemente um enquadramento juridico
mais aperfeigoado.

Em suma, vislumbra-se aceitavel e justificavel que tais clausulas sejam inscritas
nestes contratos, tanto que ao longo da lei se verificou frequentemente que a insolvéncia
¢ fundamento de resolugdo. Nos casos nao abrangidos pelo n.° 3 do art. 119.°, concluo
pela nulidade em virtude do desrespeito que manifestam a dimensao valorativa da boa fé,

enquanto limite a liberdade contratual.
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