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A Lein® 13.467/2017 alterou o art. 2° da CLT, que tra-
ta do conceito de grupo econdmico, e incluiu o §3°
para deixar expresso que a mera identidade de so-
Cios nao caracteriza grupo econdémico. Para confi-
gurar um grupo, € preciso demonstrar os seguintes
requisitos de forma concomitante: (i) interesse inte-
grado; (i) efetiva comunhao de interesses; e (i) atua-
¢ao conjunta das empresas integrantes.

A partir dos novos contornos do grupo econdmico
definidos pelo legislador, pretendemos no presente
artigo analisar as questdes juridicas decorrentes do
licenciamento de marca industrial devidamente re-
gistrada, enfrentando o questionamento sobre este
licenciamento induzir ou ndo a formagéo de grupo
econdmico para fins trabalhistas.

1.1.Marca

Ao lado do movimento de protec&o as criacdes do
espirito, surgiu a necessidade de identificacao da ori-
gem dos produtos, para evitar que os mais afoitos se
servissem do conceito dos produtos alheios para in-
culcar 0s seus. Surgiu a protecao a marca de fabrica
que constitui um bem de carater imaterial que pas-
Sou a ser visto igualmente como uma forma de pro-
priedade. A protecéo especializou-se e surgiu a mar-
ca de comércio, aposta pelo comerciante a produto
por ele encomendado’.

A questdo dos negdcios juridicos relativos a itens
singulares, integrantes de um fundo de comeércio,
tem sido - faz algum tempo - objeto de atencéo pelo
Direito. A nocao € a de que elementos do fundo de
comercio, individualmente ou como um todo, podem

1 SILVEIRA, Newton. Curso de Propriedade Industrial. 22 Ed.
Sé&o Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1987, p15.
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também ser objeto de negdcios juridicos, em parti-
cular a propriedade imaterial: “Também constitui ele-
mento do fundo de comeércio a propriedade imaterial,
que se caracteriza pelo que se costumou chamar de
aviamento e pela freguesia, elemento do aviamento
que, pela sua importancia na marcha dos negocios
do comerciante, tem papel preponderante nos mes-
mos?”.

Aviamento, afinal, é protegido pelo direito em funcéo
de sua potencialidade de lucro, mas apenas assumi-
ra significado concreto quando tomados em consi-
deracé&o a propria organizagéo empresaria. Isolada-
mente considerado n&o frutifica ou produz relacdes
juridicas autbnomas e lucratividade. Somente emum
estabelecimento organizado pode ele manifestar-se
com aptidao para produzir lucros, como energia acu-
mulada, transfusa, difusa, objetivada do estabeleci-
mento®. O mesmo sucede com amarca, a qual isola-
damente nao tem nenhuma utilidade pratica. Apenas
quando organizada e explorada empresarialmente é
que se constituira uma integralidade articulada sob a
organizagao do empresario.

Marca € uma subespécie da espécie propriedade
industrial, que por sua vez € uma espéecie do género
propriedade intelectual. Do outro lado, também den-
tro do género propriedade intelectual, ha a espécie
direitos autorais, que ainda aprisiona como suas Su-
bespécies as obras literarias, as cientificas e as artis-
ticas.

Como esclarece Newton Silveira, todo nome ou sinal
habil para ser aposto a uma mercadoria ou produ-
to ou a indicar determinada prestac&o de servicos e
estabelecer entre 0 consumidor ou usuario € a mer-
cadoria, produto ou servico uma identificagéo, cons-

2 MARTINS, Fran Martins. Curso de Direito Comercial, 82
edicéo, Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 513.

3 Essaideia esta contida na obra de Evaristo de Moraes Filho Su-
cessdo nas obrigacoes e teoria da empresa. vol. |, Rio de Janeiro:
Forense, 1960. P. 355- 357.

titui marca. Assim, a natureza da marca decorre de
sua finalidade. O sinal deve simplesmente ser capaz
de preencher tal finalidade. E importante considerar
que o sinal ou nome n&o € o produto, acresce-se a
ele*.

Em sentido similar séo as licdes do Prof. Irineu Stren-
ger, para quem a marca juridicamente considerada
nao exerce outra funcao que a de individualizar, em
um ou outro aspecto, produtos ou servicos. A pre-
senca de uma marca significa somente que todas
as coisas que ostentam aquele sinal ttm em comum
determinado carater, certo elemento funcional, ou
que ao mesmo tempo tenha sido comum certo fato,
evento ou operacao que possua algum significado
social, técnico ou juridico®.

Assim, dentro do grande género “propriedade inte-
lectual”, temos o seguinte:

PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

DIREITOS
AUTORAIS

Invencoes

Obras literarias,

Modelo de Utilidade cientificas e

Marcas artisticas

Como dito linhas acima, a espécie propriedade in-
austrial era composta por variado numero de subes-
pécies como as invencdes, 0s modelos de utilidades
e 0s desenhos industriais. Todas espécies do género
propriedade intelectual.

4 SILVEIRA, Newton. Curso de Propriedade Industrial. 22
Ed. Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1987, p. 19. E o autor
cita 0 exemplo seguinte: “Como a finalidade € identificar o pro-
duto, & preciso que a marca tenha caracteristicas que permitam
talidentificacdo. Por exemplo — escrever queijo num queijo Ndo o
distingue dos outros, que, geralmente, levam a mesma indicagéo.
Entao a marca nao estéd marcando. Em suma, amarca € um
sinal, que se acresce ao produto para identifica-lo e que deve ser
suficientemente caracteristico para preencher tal finalidade’”.

5 STRENGER, Irineu. Marcas e patentes. 22 ed. Sao Paulo: LTr,
2004, p.25.
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As marcas e 0 nome comercial encontram expressa
disciplina na Convencao da Uni&o de Paris®.

Absorvendo as licbes da doutrina especializada e
do sedimentado debate internacional, a protecéo as
marcas encontrou expressao e regramento proprio
relativamente recente no ordenamento juridico bra-
sileiro. De conformidade com a Lei n° 9.279/96, em
seu artigo 122, marca € o sinal distintivo, suscetivel de
percepcao visual e que identifica de forma direta ou
indireta produtos ou servigos. Eis a sua redacgéo: Art.
122. S&o suscetiveis de registro como marca os sinais
distintivos visualmente perceptiveis, nao compreendi-
dos nas proibicdes legais.

Prosseguindo na sistematizacdo da matéria, regis-
tre-se o art. 123, do mesmo diploma legal: Art. 123.
Para os efeitos desta Lei, considera-se: | - marca de
produto ou servico: aquela usada para distinguir pro-
auto ou servico de outro idéntico, semelhante ou afim,
de origem diversa; Il - marca de certificacéo: aquela
usada para atestar a conformidade de um produto ou
servico com determinadas normas ou especificacdes
técnicas, notadamente quanto a qualidade, nature-
za, material utilizado e metodologia empregada; e Il -
marca coletiva: aquela usada para identificar produtos

6 A Convencéo da Unido de Paris para protecéo da propriedade
industrial teve seu inicio sob a forma de anteprojeto, redigido em
uma Conferéncia Diplomatica realizada em Paris no ano de 1880.
Nova conferéncia foi convocada em 6 de margo de 1883, para
aprovacgao definitiva do texto, gue entrou em vigor um més depois
do depdsito de instrumentos de ratificacéo, em 7 de julho de 1883.
O presidente da conferéncia de 1880 pronunciou frase histoérica:
“No6s escrevemos o prefacio de um livro que vai se abrir e que ndo
sera fechado se ndo apds longos anos’. Desde o comego, a Con-
vencao previa em seu art. 14, a celebracao de conferéncias perio-
dicas de revisao a fim de introduzir no texto original, instrumentos
destinados a aperfeicoar o sistema da uniao a luz da experiéncia
obtida em sua aplicacéo pratica. Véarias foram as modificacoes in-
troduzidas no texto de 1883 através de 7 revisdes. Na primeira, em
Roma, 0s atos assinados nao forma ratificados por nenhum pais.
Seguiram-se as Revisdes de Bruxelas (1900), Washington (1911),
Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). O
Brasil, pais signatario original, aderiu a Revisao de Estocolmo em
1992.

OU Servigos provindos de membros de uma determi-
nada entidade.

As marcas também sao passiveis de registro para
que exista a sua exploragéo e protecao juridica. A
concessao do registro (assim como a de patente)
realizada por meio do Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial (INPI).

No Brasil o INPI distingue as marcas em 3 espécies:
nominativas, figurativas ou mistas. A primeira, a no-
minativa, & composta por um nome (substantivo),
como, por exemplo, Ford. A segunda, isso €, a figura-
tiva, € composta por um desenho, como, por exem-
plo, a borboleta da Chevrolet; e a mista tem como
exemplo a Coca Cola, que tem tanto um nome quan-
to um desenho ou uma tipografia especifica.

Em resumo, marca € o sinal distintivo que identifica,
direta ou indiretamente, um produto ou um servico. A
identificacédo se realiza através da aposicao do sinal
no produto ou no resultado do servico, na embala-
gem, nas notas fiscais expedidas, nos anuncios, Nos
uniformes dos empregados, nos veiculos. Ela tam-
bém cria um vinculo de identificacao de origem, per-
mitindo assim que consumidores identifiquem rapi-
damente aquele fabricante ou prestador de servico.

Importante n&o confundir marca com nome empre-
sarial. Esta disting&o ganha relevo ja que a marca re-
gistrada no INPI n&o se confunde com o nome em-
presarial, registrado nas Juntas Comerciais de cada
estado da federacao. Ademais, 0 home empresarial
tem validade juridica, mas nao & necessariamente o
nome pelo qual os consumidores conhecem a em-
presa no mercado.

Como mostra Fabio Ulhoa Coelho, o primeiro ele-
mento distintivo entre “marca” e “nome empresarial’
diz respeito ao 6rgao em que séo registrados: a pro-
tecdo ao nome empresarial deriva da inscricao da
firma individual, ou do arquivamento do ato consti-

22 Revista Cientifica Virtual da ESA OAB SP.Ed. 48. 2025. Direitos autorais reservado aos autores.



tutivo da sociedade, na Junta Comercial, ao passo
que a da marca decorre do registro no Instituto Na-
cional de Propriedade Industrial. A segunda dife-
renca € uma consequéncia da primeira. A protecao
conferida pela Junta Comercial ao nome se exaure
nos limites do Estado a que ela pertence, enquan-
to que os efeitos do registro de marca s&o nacionais
(CC/02, art. 1166). A terceira diferenca esta relacio-
nada ao ambito material da tutela. A marca tem a sua
protecéo restrita a classe dos produtos ou servicos
em que se encontra registrada pelo INPI, enquanto o
nome empresarial € protegido independentemente
do ramo de atividade econdmica a que se dedica o
empresario’.

Uma empresa pode ter um Unico nome empresarial
e varias marcas registradas, que fardo parte de seu
patrimoénio. Inclusive, esse € o caso de importantes
empresas, como, por exemplo, a Unilever, que possuli
diversas marcas registradas como Close-Up, Com-
fort, Dove, Becel, Knorr, entre outras.

Ou seja, para efetivamente proteger os interesses
juridicos de uma empresa, € preciso se atentar nao
apenas para o registro de seu contrato ou estatuto
social, como também para o registro e uso de sua
marca em diferentes ramos de atuacao.

Nesse ponto, importante questionar por que uso de
marca ndo constitui empresa?

Pelo fato de que marca é apenas um elemento isola-
do da empresa, um bem incorporeo. E a prova maior
disso € que marcas e patentes sao registradas no
INPI, e ndo na Junta Comercial.

Marca isoladamente considerada nao € “empresa’”;
€ sua exploracao nao gera sucessao ou grupo eco-
ndémico nem do ponto de vista comercial e nem do
ponto de vista trabalhista.

7 COELHO, Fabio Uhoa. Curso de Direito Comercial. \ol. 1.
S&o Paulo: Saraiva, 2004. p. 181-182.

O Cadigo Civil nao conceitua empresa, mas empre-
sario e estabelecimento (art. 1142), que € um comple-
X0 de bens corporeos e incorporeos, in verbis: “Con-
sidera-se estabelecimento todo complexo de bens
organizados, para exercicio da empresa, por em-
presario, ou por sociedade empresaria”. (grifos nos-
S0S)

Assim, inserem-se no estabelecimento comercial o
estoque de mercadorias, 0s imoveis, as instalacoes e,
no tocante aos bens incorporeos, as patentes, mar-
cas e inclusive servicos®,

Ora, estabelecimento € bem coletivo ou, como con-
ceitua a doutrina, uma universalidade: conjunto de
mercadorias, imoveis, instalacdes, patentes, avia-
mento, clientela, conjunto de mao de obra etc, enfim,
um feixe de relacdes juridicas organizado. E o com-
plexo de bens de natureza variada, materiais (merca-
dorias, maquinas, moveis, veiculos, equipamentos,
estrutura etc) ou imateriais (marcas, patentes, tecno-
logia, ponto etc), reunidos e organizados pelo empre-
sario por serem necessarios para a exploracao de
sua atividade econémica, ou melhor, para o exercicio
daempresa.

A marca € apenas um direito incorpoéreo e pertence
ao estabelecimento. E coisa singular.

Por isso n&o ha sucessao trabalhista com a transfe-
réncia de coisas singulares. E necessario existir uma
universalidade, isto €, a transferéncia de parte signi-
ficativa do estabelecimento ou da empresa, de um
complexo empresarial, de um organismo vivo, de
modo a afetar significativamente os contratos de tra-
balho, como é, ademais, entendimento assente na
doutrina.

8 Cf Erasmo Valladao Azevedo e Novaes Franga, in Empresa,
empresario e estabelecimento. A nova disciplina das socieda-
des. Revista do Advogado [da Associagdo dos Advogados de
S&o Paulo]. Direito Empresarial no Novo CC. S&o Paulo: AASP, n©
71,p.15-25,ag0./03,p. 19
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1.2. Contrato de licenca de uso de marca

Nesse ponto, impde-se responder dois questiona-
mentos: se contrato de licenga de uso de marca in-
duz grupo econdmico e, ainda, se seria possivel re-
conhecer alguma responsabilidade de da licenciada
em relacéo as dividas trabalhistas da licenciadora e
a relacao de tal fato com outras empresas que ex-
ploraram ou exploram a marca.

Normalmente se utiliza a expressao contrato de licen-
ca para uso de marca. Cedente/licenciante € quem
transfere o uso da marca, cessionario/licenciado é
quem delafaz uso.

Em que consiste um contrato de licenca de uso de
marca’?

A licenca, aduz Fabio Ulhoa Coelho, € o contrato
pelo qual o titular de uma patente ou registro (licen-
ciador) autoriza a exploracdo do objeto correspon-
dente pelo outro contratante (licenciado), sem |he
transferir a propriedade intelectual. A autorizacao
pode ser concedida com ou sem exclusividade e ad-
mite limitacbes temporais ou territoriais, hipoteses
em gue 0s seus efeitos se circunscrevem aos ambi-
tos definidos pelas partes. Entre as partes, esclarece
Ulhoa, é aplicavel, subsidiariamente as normas esta-
belecidas pela legislacdo de direito industrial, o regi-
me juridico do contrato de locacao de coisas moveis
(CC/2002, arts. 565 a578°).

A lei brasileira também traz uma definicao legal, ao
fixar que o contrato de licenca de uso da marca se
destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros, de
marca regularmente depositada ou registrada no
INPI, devendo respeitar o disposto nos artigos 139,
da Lein. 9.279/96 (LPI): Art 139. O titular de registro
ou 0 depositante de pedido de registro podera celebrar
contrato de licenca para uso da marca, sem prejuizo de

9 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. \Vol. 1.
Sé&o Paulo: Saraiva, 2004. p. 170.

seu direito de exercer controle efetivo sobre as especifi-
cacdes, natureza e qualidade dos respectivos produtos
ou servicos. Paragrafo unico. O licenciado podera ser
investido pelo titular de todos 0s poderes para agir em
defesa da marca, sem prejuizo dos seus proprios direi-

”

fos”.

A licenca, pois, € precisamente uma autorizacao,
dada por guem tem o direito sobre a marca, para que
uma pessoa faga uso do objeto do privilégio. Esta
autorizagéo tem um aspecto puramente negativo: o
titular da marca promete ndo empregar 0s seus po-
deres legais para proibir a pessoa autorizada do uso
do objeto damarca.

Para Luiz Leonardos, em classico estudo, “usual-
mente, 0 contrato de licenga é o contrato pelo qual
o titular da invencao ou da marca, ja patenteada ou
registrada ou, pelo menos, para as quais tenha sido
pedida a patente ou o registro, cede a terceiros o di-
reito de uso ou exploracao do invento ou da marca,
mediante uma retribuic&o, conservando a respectiva
propriedade'”.

Assim, pela licenca de uso de marca, o titular do di-
reito exclusivo autoriza o uso e o0 gozo do objeto de
sua patente e sinal distintivo ou, como quer parte da
doutrina, compromete-se a nao exercer o seu poder
de proibir o uso.

A luz do acima exposto, logo se vé que quando uma
empresa firma com outra um contrato de licenca de
marca ha, neste caso, uma transferéncia, de um ti-
tular a outro, estritamente de uma parte isolada do
estabelecimento (a marca, bem incorpdéreo) a qual
sozinha nao ¢é passivel de qualquer exploracéo. Fal-
ta-lhe a unidade funcional organizada. Nao ¢ esta-
belecimento e nem empresa. E apenas uma parte

10 LEONARDQOS, Luiz. O contrato de licenca para explora-
cao de privilégio de invencéao e para uso de marca Tenta-
tiva de analise juridica. Anuario da Propriedade Industrial-Pu-
blicacao especializada em marcas e patentes, Edicdo de 1978.
Editora Previdenciaria. Sao Paulo. Pg. 39-52.
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incorporea isolada; tal como a compra de determi-
nado maquinario que, sozinho, Nao € uma empresa.

N&o se verifica, em tal hipotese, uma transmissao de
funcionalidade organizada. Nesse sentido, alias, € o
Enunciado n. 233 da lll Jornada de Direito Civil, ao in-
terpretar o art. 1142 do Cdédigo Civil de 2002: ‘A sis-
tematica do contrato de trespasse delineada pelo Co-
digo Civil nos arts. 1142 e seguintes, especialmente
seus efeitos obrigacionals, aplica-se somente quando
0 conjunto de bens transferidos importar a trans-
missao da funcionalidade do estabelecimento em-
presarial”.

Com efeito, o objeto de transferéncia para efeitos de
sucessao trabalhista € a unidade econdmico-juridi-
ca funcionalmente organizada, isto &, universalidade
- € Ndo coisas singulares -, como, in casu, o direito de
utilizar, provisoriamente, uma marca.

Este é o entendimento da jurisprudéncia atual do C.
TST, como se vera no tépico a seguir, muito bem dis-
tinguindo uso de marca, contrato de franquias e con-
tratos comerciais afins das situacées trabalhistas de
sucessao e grupo econdmico regidas pela CLT.

Apenas para que nao pairem duvidas, e para a devi-
da compreensao de tal figura de direito comercial, li-
gada a intermediacao industrial, insta transcrever as
elucidativas licdes do Prof. Waldirio Bulgarelli, o qual
didaticamente agrupa a espécie “‘contrato de con-
cessao de marca’ no género maior “‘contrato mer-
cantil’, e assim esclarece: ‘admite-se que ha uma
funcéo intermediadora mais geral no quadro da eco-
nomia, por forca da qual, entre o produtor e 0 consu-
midor, inserem varios tipos de agentes. De acordo
com a funcdo especifica de cada um desses agentes,
alguns sdo denominados intermediarios propriamen-
te ditos, porque representando direta ou indiretamen-
te os produtores ou distribuidores exercem fun¢ao
eminentemente auxiliar daqueles, ao passo que ou-

tros atuam sem esse carater, comprando, vendendo
ou prestado servicos conexos. A primeira distingao,
pOIS, que se deve fazer para melhor agrupa-los é a de
que a atuacao de alguns deles nao implica em com-
pra e venda, por parte do proprio agente para nego-
ciar; S840 0s mediadores que intervém nos negocios,
por conta de outrem, atuando basicamente atraves
de uma atividade auxiliar, com ou sem representa-
céo. Neste grupo, podem ser alinhados: o mandato,
a comissédo, a agéncia (representacdo comercial ou
auténoma) e a distribuicdo. No segundo grupo ficam
aqueles agentes que, embora tenham também uma
funcéo intermediadora, atuam comprando para ven-
der, em carater continuado, embora ndo se esgo-
tem essas atividades de mera compra para revender
acrescendo-se em geral a prestagéo de assisténcia
técnica. S&o os de: concessédo por revenda. O tercei-
ro grupo é constituido por aqueles agentes que para
vender ou produzir ou oferecer servicos e utilidades
obtém a cessdo de marcas ou nome comercial;
é integrado basicamente pela franquia (franchi-
sing). Finalmente, num quarto grupo, aqueles agen-
tes que embora ndo atuem diretamente no campo da
compra e venda ou da intermediacao direta para au-
Xiliar a venda, exercem atividades auxiliares na area
do fnanciamento e da cobranca de titulos emitidos
pela compra e venda; é o factoring (faturizacéo)”

Bem situada a figura comercial de licenca de marca
nos quadros do direito comercial, passa-se ao exa-
me detalhado do contrato de licenga de marca, bem
COMO a Visao que sobre ele tem a Justica do Traba-
Iho.

11 BULGARELLI, Waldirio. Contratos Mercantis. Ed. Atlas, 142
ed, 2001, p. 453 e 454.
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1.3. Contrato de “licenca de marca” e
contrato de “franquia”: uma comparacao
necessaria. Posicao da jurisprudéncia tra-
balhista.

Para efeitos trabalhistas, justifica-se a comparacao
entre “contrato de licenca de marca” e “contrato de
franquia” basicamente por duas ordens de razao.

A primeira € a de que, como bem compreendido
pela jurisprudéncia do Tribunal Superior do Traba-
lho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho
(TRTs), franquia e licenca de uso de marca consti-
tuem contratos mercantis entre empresas, fato que
n&o configura grupo econdémico ou sucessao traba-
lhista ou outra modalidade de responsabilidade tra-
balhista entre as empresas celebrantes envolvidas.

A segunda € porque, a rigor, dentro de um contra-
to de franquia esta abrangido o contrato de uso de
marca, vale dizer, ndo existe franquia sem uso de
marca. Ora se hem mesmo contratos de franquia —
cujos pontos de contato entre as partes envolvidas
tém uma profundidade e amplitude inegavelmente
maiores — ndo constituem grupo econdmico, com
Muito maior raz&o uma mera cessao provisoria ape-
nas de uso de marca ensejaria responsabilidade tra-
balhista ou configuraria grupo econémico para fins
trabalhistas ou civis.

Na doutrina, também comunga deste entendimen-
to, por exemplo, Volia Bonfim Cassar, ao dizer que
na franquia nao existe a atuagcéo conjunta entre fran-
queador e franqueado, mas ha apenas um “vinculo
formal de cumprimento de regras de uso e explora-
¢&o de marca e produto’, n&o se caracterizando nem
COMO grupo econdmico nem como terceirizacao.

Na franquia ndo ha interesse na ingeréncia adminis-
trativa dos socios de uma sociedade na administra-
¢ao das outras “franqueadas”. Ha, apenas, um vin-
culo formal de cumprimento das regras de uso e

exploracéo da marca e produto. Ha interesses inte-
grados, mas néo atuacao conjunta. Logo, nos con-
tratos de franquia, nao ha formacao de grupo eco-
ndémico trabalhista entre as empresas franqueadas
ou entre a franqueada e franqueadora, ja que a pes-
soa que adquire a franquia paga apenas para utilizar
amarca, os produtos e o know-how da “franqueado-
ra”. De resto, controla seu proprio negdcio, o adminis-
tra e ndo sofre a ingeréncia administrativa ou contro-
le da franqueadora. Seus empregados nao possuem
qualquer relacdo com os empregados das demais
pessoas juridicas que também exploram a mesma
franquia ou com o franqueador™.

Cabe observar que uma transferéncia de mar-
ca ou patente pode envolver contrato de franquia,
COMO previsto, expressamente, no art. 2°, da Lei n°
8.955/94, sendo, inclusive, a hipdtese mais comum
no ambito trabalhista. E a franquia, por si so, figura de
transferéncia, ndo gera grupo econdémico ou suces-
sao trabalhista.

Como mostra Waldirio Bulgarelli: “O franchising é fi-
gura contratual atipica, decorrente de novas técni-
cas negociais, no campo da distribuicao e venda
de bens e servicos, uma operacao pela qual um co-
merciante, titular de uma marca comum, cede
seu uso, num setor geografico definido, a outro co-
merciante (.) Destaca-se na analise da operacéo
da qual resulta o contrato de franchising, além do
seu aspecto mais aparente que € o da complexida-
de, também a importancia da marca (em sentido
genérico, posto que se admite a utilizacdo pelo usua-
rio também de nome comercial, rétulo de estabeleci-
mento etc) que vai ser explorada pelo beneficiario; o
carater continuado da operacgéo € a independéncia
do beneficiario™”.

Expliguemos.

12 CASSAR, Vdlia Bomfim. Direito do trabalho. 14.ed. S&o Pau-
lo: Método, 2017. P 433.
13 Op.cit, op. 529.
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A modalidade contratual das franquias, de fato, &
muito mais complexa que o contrato de licenciamen-
to de marca e envolve ndo so a cessao do direito de
uso de determinada marca, como também a trans-
feréncia de know how sobre a producao, comerciali-
zagao e/ou distribuicdo de produtos ou servigos. No
contrato de franquia também estao envolvidas re-
gras estabelecendo o direito de realizar propaganda,
0 comodato de manuais de franquia e uma série de
direitos e obrigacdes entre as partes que permitem
ao franqueador entregar ao franqueado um negocio
formatado e que, por essa razéo, pode ser replicado
na forma de rede ou sistema de negocios. E é paci-
fico, na doutrina, legislacédo e jurisprudéncia traba-
Ihistas, que franquia n&o configura grupo econdémico,
dada a autonomia econémica e juridica entre as em-
presas.

Valiosas, as observacdes que sobre esse tipo de
contrato empresarial faz o conceituado especialista
Fabio Ulhoa Coelho, em Manual de Direito Comer-
cial. Referido autor mostra que franquia € um contra-
to pelo qual um empresario (franqueador — franchi-
sor) licencia o uso de sua marca a outro (franqueado
—franchisee) e presta-lhe servicos de organizagéo
empresarial, com ou sem venda de produtos. Atra-
ves deste tipo de contrato, uma pessoa com algum
capital pode estabelecer-se comercialmente sem
precisar proceder ao estudo e equacionamento de
muitos dos aspectos do empreendimento, basica-
mente 0s relacionados com a estruturacédo admi-
nistrativa, treinamento de funcionarios e técnicas de
marketing. Isto porque tais aspectos encontram-se ja
suficiente e devidamente equacionados pelo titular
de uma marca de comércio ou servico € ele Ihe for-
nece os subsidios indispensaveis a estruturacéo do
negocio.

A franquia consiste, de acordo com Ulhoa, “na con-
jugacao de dois contratos: o de licenciamento

de uso de marca e o de organizacao empresa-
rial. Normalmente, o franqueado dispde de recur-
S0s e deseja constituir uma empresa comercial ou
de prestacao de servicos. Contudo, nao tem os co-
nhecimentos técnicos e de administracao e econo-
mia geralmente necessarios ao sucesso do empre-
endimento nem os pretende ter. Do outro lado, ha o
franqueador, titular de uma marca ja conhecida dos
consumidores, que deseja ampliar a oferta do seu
produto ou servico, mas sem as despesas € riscos
inerentes a implantacéo de filiais. Pela franquia, o
franqueado adquire do franqueador os servicos de
organizacéo empresarial € mantém com os seus re-
cursos, mas com estrita observancia das diretrizes
estabelecidas por este ultimo, um estabelecimento
que comercia 0s produtos ou presta 0s servigos da
marca do franqueador. Ambas as partes tém vanta-
gens, posto que o franqueado ja se estabelece ne-
gociando produtos ou servicos ja trabalhados jun-
to ao publico consumidor, através de técnicas de
marketing testadas e aperfeicoadas pelo franquea-
dor; e este, por sua vez, pode ampliar a oferta da sua
mercadoria ou Servico, sem novos aportes de capi-
tal."

Como é sabido, ante a complexidade dessa forma
negocial, estabeleceu-se lei especifica para o siste-
ma de franquias, regrado pela Lei n° 8.955/94 que
conceitua a franquia da seguinte forma: Art. 2°. Fran-
quia empresarial € o sistema pelo qual um franquea-
dor cede ao franqueado o direito de uso de marca

14 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. \Vol. 1.
Sao0 Paulo: Saraiva, 2004. p. 125; 127. E continua Fabio Ulhoa Coe-
lho: “Os servigos de organizagao empresarial que o franqueador
presta ao franqueado sdo, geralmente, 0s decorrentes de trés
contratos, que podem ser tratados autonomamente. Primeira-
mente, o contrato de engineering, pelo qual o franqueador define,
projeta ou executa o layout do estabelecimento do franqueado.
Em segundo lugar, 0 management, relativo ao treinamento dos
funcionarios do franqueado e a estruturacéo da administragao do
negocio. Por fim, 0 marketing, pertinente as técnicas de colocacao
dos produtos ou servigos junto aos seus consumidores, envol-
vendo estudos de mercado, publicidade vendas promocionais,
lancamento de novos produtos ou servigos etc.”
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ou patente, associado ao direito de distribuicao
exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou ser-
vicos e, eventualmente, também ao direito de uso de
tecnologia de implantacdo e administracéo de nego-
clo ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos
pelo franqueador, mediante remuneracao direta ou in-
direta, sem que, no entanto, fique caracterizado vincu-
lo empregaticio.

Como se depreende do proprio conceito legal, o
contrato de licenciamento de marca esta contido
no contrato de franquia, mas com ele claramente
nao se confunde: &€ apenas parte do todo que com-
pde o contrato de franquia. Assim, 0 que se verifica &
que neste, opera-se maior complexidade na relacao
franqueador e franqueado que n&o se observa no
contrato de licenciamento.

Finalize-se apresentando a posigéo cedica da juris-
prudéncia do TST, para o qual a licenca de uso de
marca e de franquia constituem contratos ti-
picamente comerciais, sem qualquer aspecto
subsumivel a figura de sucessao trabalhista ou
de grupo econémico encartadas na CLT (arts. 2°
§2°, 10 e 448). Permitimo-nos transcrever os julga-
dos, aplicaveis a discussao que ora se coloca:

“RECURSO DE REVISTA. CONTRATO DE FRAN-
QUIA. MARCA OU PATENTE. DIREITO DE USO.
ENTREGA DE ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE.
GRUPO ECONOMICO TRABALHISTA. NAO CON-
FIGURACAO I. Os contratos de franquia e asse-
melhados visam a promover a cooperacao en-
tre empresas, proporcionando ao proprietario
de uma marca conhecida maior participacdo no
mercado e ao comerciante o direito de uso da
marca, da tecnologia, do estudo de mercado e
do sistema de gestao. ll. Conquanto somem es-
forcos para alcancar objetivos comuns, os con-
tratos dessa natureza caracterizam-se pela au-
tonomia da personalidade e do patriménio dos

contratantes. Illl. Da moldura fatica delineada no
acordao regional nao se verifica a subordinacao direta
do Reclamante a empresa dona da marca, tampouco
uma ingeréncia tao rigorosa que autorize a declara-
¢do de nulidade do "ACORDO DE RELACIONAMEN-
TO COMERCIAL", muito assemelhado ao contrato de
franquia, celebrado pelas Reclamadas. IV. O atrativo
do contrato celebrado consiste na higidez da marca
do franqueador e, em razao disso, cabe aoc dono da
marca zelar intensamente pela preservacao de sua
imagem no mercado, sem que ISSo se traduza em
fraude, tampouco na configuracdo de grupo econod-
mico trabalhista. Precedentes. V. Recurso de revista
de que se conhece e a que se da provimento, para ex-
cluir a responsabilidade solidaria imposta ao dono da
marca.” (TST-RR-11365-41.2013.5.18.0011, Relator De-
sembargador Convocado: Ubirajara Carlos Mendes,
72 Turma, Data de Publicacéo: DEJT 08/06/2018).

“RECURSO DE REVISTA - CONTRATO DE FRAN-
QUIA TIPICO - RESPONSABILIDADE SOLIDARIA
- NAO CONFIGURACAO. A Corte regional, sobe-
rana na analise do conjunto fatico-probatorio trazido
aos autos, consignou a existéncia de contrato de fran-
quia entre as reclamadas. Ocorre que a Corte a quo
constatou que a referida hipotese traduz, portanto,
nada mais que a formagéao de um grupo econdémi-
co para efeitos trabalhistas, nos termos do § 2° do
art. 2° da CLT. Na presente hipotese, a franqueada
néo se encontra sob direcao, controle ou admi-
nistracao do franqueador, ndo existindo, portan-
to, ingeréncia direta da franqueadora nos nego-
cios da primeira-reclamada, franqueada, o que
nao configura a constituicdo de um grupo eco-
némico, mas sim de um contrato de franquia ti-
pico. O que ocorre é que a franqueada contrata 0s
proprios empregados para realizar o trabalho, o que
torna inaplicavel a ela a responsabilidade solidaria.
Recurso de revista conhecido e provido” (TST - RR-
295-18.2011.5.15.0096, Relator Ministro Luiz Philippe
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Vieira de Mello Filho, 13/05/2015, 7@ Turma, DEJT de
15/5/2015).

Outro nado € o entendimento dos Tribunais Regionais
do Trabalho:

‘EXECUCAO. CESSAO DE MARCA. SUCESSAO
TRABALHISTA. REQUISITOS. NAO COMPROVA-
DA. A sucessao trabalhista ndo precisa ser formal:
todavia, a0 menos deve ser demonstrada a transfe-
réncia da unidade produtiva e a continuidade da ati-
vidade desenvolvida pela sucedida, o que ndo se vis-
lumbra pela prova dos autos, a revelar mera utilizacao
da marca das reclamadas. Ausentes os requisitos ba-
sicos, como identidade de endereco e socios, a Su-
cessdo trabalhista ndo deve ser reconhecida”. (TRT-1
- AP: 00157003820045010223, Relator Celio Juaca-
ba Cavalcante, Data de Julgamento: 01/10/2014, 108
Turma, Data de Publicacéo: 21/10/2014).

‘CESSAO DO DIREITO DE USO DA MARCA. SU-
CESSAO. N&o hé duvidas de que a marca comer-
cial constitui um dos principais bens da unidade eco-
ndémico-produtiva. Contudo, a utilizacdo da marca
por outra empresa ndo € suficiente para caracte-
rizar a sucessao de empregadores, especialmen-
te se néo ha provas de que tenha havido ciséo, fu-
S80 ou incorporagédo, tampouco o encerramento
das atividades da empresa cedente” (TRT-2 - AP
02385002619985020040, Relatora ANA MARIA
MORAES BARBOSA MACEDOQ, 178 TURMA, Data de
Publicacdo: 03/10/2014)

‘CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE MARCA.
EMBARGOS DE TERCEIRO. A relacdo entre a em-
bargante e a executada € de natureza tipicamente co-
mercial decorrente de um contrato de licenciamen-
to de marca, o que afasta a hipotese de sucessao ou
mesmo grupo econdmico entre as empresas.” (TRT-
2 - AP- 00011184820145020031, Relator FLAVIO

VILLANI MACEDO, 17 TURMA, Data de Publicagéo:
06/11/2015)

1.4. Conclusodes

Em que pese o Direito do Trabalho tenha que acom-
panhar as novas relacdes estabelecidas entre em-
presas e a novos arranjos societarios no sentido de
resguardar a protecao dos créditos trabalhistas, ndo
Nos parece ser este 0 caso quando estamos diante
de regular contrato de licenciamento de uso de mar-
ca.

Em primeiro lugar porque a o contrato de licenca de
marca cede apenas um bem incorporeo isolado, e
nao um estabelecimento organizado empresarial-
mente.

Em segundo lugar porque entre as empresas que
em um pais explorarem ou detenham o direito de ex-
plorar determinada marca n&o decorre uma relagéo
de grupo econdémico. Cada empresa mantém sua
autonomia gestionaria, empresarial, juridica, conta-
bil € organizativa, sem influéncia de uma empresa
sobre a outra. Tal aspecto comum n&o as torna in-
tegrantes de um mesmo grupo empresarial por au-
sente qualquer articulacao de interesse integrado e
unificado para um fim comum, ou aproveitamento de
empregados.

Em terceiro lugar, jurisprudéncia e doutrina s&o as-
sentes em identificar no contrato de uso de marca
um tipico contrato mercantil, ao lado do contrato de
franquia e afins, afastando, em tais hipoteses, a figura
do grupo econdmico trabalhista, sucessao ou tercei-
rizag&o.

Nesse sentido, salvo melhor juizo, parece-nos equi-
vocada a extensao da responsabilidade pelo crédito
trabalhista na transferéncia de marcas, em situagoes
em gue absolutamente ausente prova de fraude ou
simulacao.
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