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Informagao submetida ao sigilo profissional. Penhora de pro-
priedade industrial. Direito de propriedade. Direito fundamen-
tal. Constituicdo Econdmica. Economia de mercado. Relevéincia
para economia. INPI: ato constitutivo do direito de propriedade
industrial. Possibilidade de penhorar e Necessidade de anotac¢do
no INPI. Nome de dominio na internet. Registro no Comité Ges-
tor. Possibilidade de penhora e alienagdo. Hipdteses de avaliagio
por profissionais técnicos. Atividade especializada e complexa.

I
Breve Sintese.

Trata o presente Parecer de apreciar a possibilidade de penhora de
marcas, propriedade industrial e dominio virtual na rede mundial
de computadores, bens que, ndo raro, sdo de titularidade de grandes
devedores e, enquanto integrantes do patrimonio, podem ser objeto
de constri¢ao.

O reconhecimento do direito de propriedade industrial é da tradigdo
do direito patrio, que foi um dos pioneiros na regulamentagéo desses
bens imateriais. A qualificacdo da patente de invengdo, do modelo
de utilidade, do desenho ou modelo industrial, da marca, do nome
comercial, da indicagao de proveniéncia e origem nos remete a Con-
vengdo da Unido de Paris, de 1883, que previu “a prote¢do da pro-
priedade industrial” e estabeleceu esses bens imateriais como sendo
seu objeto. Assim, nosso ordenamento trata especificamente de di-
reito de propriedade como subsistema normativo inserido no ramo
do Direito Empresarial ou Comercial.

E de se notar o cardter de direito da primeira dimensdo (geracao)
da propriedade industrial, pois, atinente aos valores de liberdades,
seguranca e a propriedade, constituindo direitos negativos em face
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do Estado, qual seja, direito de os individuos néo sofrerem interven-
¢do na esfera privada, o reconhecimento da propriedade privada e
autonomia privada. A propriedade imaterial tem lugar nesse contex-
to histérico e revolucionario do iluminismo e revolugdo industrial,
despontando como importante elemento do capitalismo emergente,
que irradiaram seus reflexos no &mbito juridico por meio da concep-
¢d0 materialista do direito no Estado liberal.

A protecdo a propriedade privada, bem como a propriedade indus-
trial tem lugar na Constituigdo de 1988 dentre os direitos fundamen-
tais e na Constitui¢ao Econdémica, que trouxe uma ordem econdmi-
ca capitalista e ndo comunitarista, voltada ao liberalismo, mas nao ao
liberalismo puro. Contemplou a economia de mercado, a iniciativa
particular e a propriedade privada, entretanto, com temperos. Fala-
-se, assim, na ado¢do de um sistema descentralizado moderado, ou
sistema misto, contrapondo-se ao sistema centralizado ou de mando
no qual o planejamento da economia cabe ao Estado, ndo se reco-
nhece a iniciativa e propriedade privada, mas coletiva, e se fala em
sistema descentralizado onde se reconhece a propriedade privada, a
economia de mercado na qual hd liberdade de contratar, livre inicia-
tiva e livre concorréncia.

Assim, conquanto a op¢do do constituinte tenha sido claramen-
te pelo sistema descentralizado, a Constituicdo Econdmica ¢é vista
como tendo contemplado sistema moderado ou misto, ou de com-
promisso, ou seja, uma Constituigdo moderna que expressa os avan-
¢os sociais, culturais e juridicos, pois, obtemperou esses direitos de
primeira geracao, como a propriedade, a liberdade de iniciativa, com
exigéncia de segunda dimenséo - direitos sociais e da terceira (cole-
tivos) e quarta dimensdes (transfronteiricos).

Os direitos sociais (Ordem Social), os fundamentos da Republica
Federativa, a previsdo de atua¢do do Estado na atividade econ6mi-
ca, a intervencdo excepcional do Estado na economia, permissao de
monopdlio de atividades pelo Estado, a autorizagdo para fomento
por parte do Poder Publico, o contorno restrito ao instituto da pro-
priedade que apenas pode ser compreendido pela 6ptica de que a
fungéo social da propriedade integra o nutcleo do préprio direito,
a defesa do consumidor, a vedagdo ao abuso do poder econdémico,
com vedagdo a concorréncia ilicita.
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Lembre-se que a tradi¢do constitucional traz insculpida dentre os
direitos fundamentais a propriedade industrial:

Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-
dentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade,
a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes:
XXIX - alei assegurara aos autores de inventos industriais privi-
légio temporario para sua utilizacdo, bem como protecio as cria-
¢Oes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empre-
sas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social
e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais;

Portanto, nesse contexto de economia de mercado, hd destaque para
a propriedade industrial. Desde a industrializagdo (final do século
XVIII, inicio do século XIX) propiciou-se o surgimento da socie-
dade industrial-tecnoldgica ou da abundancia que predomina até
nossos dias, caracterizada pela produ¢do em série de bens padro-
nizados, destinados a um grande contingente de pessoas dispostas
a adquiri-los, inclusive impulsionadas pela publicidade-propaganda
que cria uma necessidade, artificial e estandardizada, em relagio ao
produto. Esta compulsio em comprar encontra realizagdo em de-
corréncia da distribuicdo em cadeia. Nesse sistema o fabricante ficou
apartado do adquirente, colaborando para a impessoal idade
na relagdo produgdo, distribui¢ao e consumo.' Esse conjunto de cir-
cunstancias levou ao que se denomina sociedade de consumo.
Assim, na sociedade industrial, de consumo, a propriedade indus-
trial tem papel de grande relevancia para agentes econoémicos. Estd
no cerne das atividades mercantis que movimentam e ddo o perfil da
organizagao social hodierna.

A tecnologia, isto é, o saber industrial, que é o conhecimento utili-
zado na produgio de bens ou comodidades, destinados a comercia-
lizagdo em grande escala, ou seja, ao mercado de servigos, possui,
evidentemente, grande importincia para os agentes econdmicos.
Inclusive a utilidade que possui para o empresério, o seu empre-

1

SILVA, J. C. e SOUZA, M. A ., A Politica Legislativa do Consumidor no Direito Comparado,
p- 48. ROCHA, S. L. E, Responsabilidade do Fornecedor pelo fato do produto no Direito
Brasileiro, p. 13.
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go em atividade produtiva empresarial, é o elemento distintivo da
propriedade industrial do direito do autor, ambos, espécies da pro-
priedade intelectual. O Direito de Propriedade Industrial tem como
preocupacio as obras de cunho utilitario, destinadas a inddstria.> A
relevincia dessa tecnologia consubstanciada na propriedade indus-
trial, seguramente pode ser expressa em valores monetarios. Alids,
sao conhecidos os negdcios juridicos envolvendo esse bem imaterial
(a propriedade industrial): venda ou cessdo de patente ou desenho
industrial, cessio de uso com pagamento de royalties, contrato de
franquia etc.

Como a propriedade industrial se insere no conjunto de bens que
integram o patrimonio do agente econdmico, o empresario, esta
contido no fundo empresarial ou estabelecimento empresarial, ao
lado dos demais bens que o integram. O estabelecimento, institu-
to de direito Empresarial, consiste no conjunto de bens corporeos
e incorporeos reunidos pelo empresdario para desenvolvimento da
atividade economica (art. 1142 do Cddigo Civil). Constitui uma uni-
versalidade de fato, ou seja, uma pluralidade de bens unitdrios agre-
gados que possuem uma destinagdo unica. Faz parte do patriménio
do empresario ou sociedade empresarial, ndo se confunde com cada
um dos bens que o compde, porquanto organizados de forma racio-
nal, no intuito de tornar eficiente a atividade, merecendo, por isso,
maior estimativa do valor (designada de aviamento), do que da soma
dos elementos individualmente considerados.

Séo lembrados pela doutrina como integrantes do fundo, o ponto
comercial (local onde se exerce atividade), marcas, patentes, nome
empresarial, o titulo do estabelecimento, mercadorias, instalacdes,
equipamentos, maquinario, veiculos, etc. Seguramente, o dominio
virtual na rede mundial de computadores, também.

Assim, a propriedade industrial é caracterizada como instituto de
Direito Empresarial, sendo regulada por sistema normativo préprio.
Sob outro prisma, integra o estabelecimento como elemento seu e do
ponto de vista da atividade empresarial mostra-se fundamental.
Portanto, trata-se de um bem com valor econdmico mensuravel e
se pertencente ao empresario integra o estabelecimento empresarial,
podendo mesmo ser elemento central da atividade, passivel, de qual-
quer modo, de alienagéo.

2

COELHO, Fabio U. Manual de Direito Comercial. Ed. Saraiva, 2003, p. 480.
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A propriedade industrial, fruto do génio e labor humanos, no nosso
sistema é classificado como patente industrial, desenho industrial,
modelo de utilidade, marca e nome empresarial.

Em breve registro, podemos salientar em relagdo a marca que, atual-
mente, na relagdo massificada fornecimento e consumo, o puiblico
consumidor se identifica com a marca do produto ou servigo e ndo
mais com a pessoa do comerciante. A marca ¢ sinal ou expressio
destinada a individualizar produtos ou servicos, identificando-os, e
distinguindo-os dos demais existentes no mercado e de outra ori-
gem. Sdo fixadas nos produtos ou no resultado do servigo, tem lugar
nas agdes de divulgagdo do produto ou servigo.

Sob a visdo administrativa a marca ¢ a soma intangivel dos atributos
de um produto; seu nome, embalagem e preco, sua histdria, reputa-
¢80 e a maneira como ele é promovido. A marca é também definida
pelas impressdes dos consumidores sobre as pessoas que a usam; as-
sim como pela sua propria experiéncia pessoal.

Sao classificadas como de identifica¢do direta, se o sinal esta rela-
cionado especificamente ao produto ou servico e identifica¢do in-
direta, quando buscam informar o consumidor da singularidade do
produto ou servigo, como uma qualidade especial. Da-se por meio
da Marca de Certificagdo - atesta a conformidade de produto ou ser-
vigo com normas ou especificagdes técnicas. Empresas ou entidades
de avaliacio e controle de produtos, ou Marca Coletiva — pertencen-
tes a sindicatos, corporagdes, associagodes, cujo uso é facultado aos
membros.

Nesse contexto fala-se em marca de alto renome, aquela amplamen-
te conhecida no mercado consumidor. Se reconhecido esse carater
pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, tera prote-
¢do em todos os ramos de atividade. Ha impedimento na utilizagdo
de marca semelhante ou idéntica. Marcas Notorias — notorio é aquilo
ostensivamente conhecido e publico. Nao pode haver colidéncia da
marca nova com a notdria em todo o territdrio unionista, pois go-
zam de prote¢do independentemente de registro no Brasil.

Por outro lado, os manuais especializados registram a existéncia das
marcas débeis, aquelas que ndo levam ao impedimento do uso de
seus signos ou expressdes pelos concorrentes, e da degeneragao da
Marca Notdria, quando a marca passa a designar o género do pro-
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duto. Nessas circunstincias as marcas perdem a func¢io essencial de
individualizar e distinguir o seu produto dos outros produtos exis-
tentes no mercado. Evidentemente, isso traz reflexo na considera¢ao
de seu valor econdmico.

Vale citar, ainda, a marca estrangeira, pois mesmo que nao utilizadas
no territdrio nacional, no mercado interno, é reconhecida se depo-
sitada em pais que mantenha acordo com o Brasil ou em organismo
internacional, e que produza efeito de depdsito no Brasil.

Ao versar sobre marca é importante que se tenha em mente que o
objetivo de se normatizar a titularidade e uso da marca vai além da
protecdo aos produtos, pois visa proteger o trabalho de criagao, pro-
teger a clientela do empresario e proteger o consumidor quanto a
qualidade e autenticidade do produto ou servico. Nota-se além da
presenca do interesse privado, o interesse publico em torno desse
instituto. Na economia de mercado a importancia da marca ¢ ex-
ponencial, pois, como se apontou, a vinculagdo do empresario com
o mercado consumidor é por meio da marca, obtida por massivos
investimentos na cria¢do da marca, nas a¢des publicitarias de arqui-
tetura (de marca), na percep¢do e fixa¢do da marca no mercado.

E de se lembrar que a titularidade da marca depende do registro no
6rgao competente e esse ato possui natureza constitutiva do direito
a marca. Enquanto ndo houver registro nao tem direito e protegao a
marca. Para o registro hio de ser atendidos requisitos da Marca, ou
seja, apenas sdo objetos de registro sinais visualmente distintivos,
desenhos, simbolos, figuras, palavras. Exigem-se os seguintes requi-
sitos:

a) NOVIDADE - deve ser nova, ndo podendo apresentar
elementos pertencentes ou que possam gerar confusdo com outra
marca da mesma classe.

a.1) Originalidade - deve trazer ideia original ou inédita, ainda
ndo utilizada. Tem a ver com a criagdo, concepgao.

Nio deve representar ou reproduzir denominag¢des, nome, sinal
genérico, e indicagdes descritivas de uso comum.

b) LICITUDE - ndo pode ser ofensiva a moral, bons costu-
mes, & imagem ou honra de pessoas, atentar contra liberdade de
consciéncia, crenca.
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Portanto, o registro da marca é submetido a condi¢bes que, nao
atendidas, impedem o registro, tais como a denominada novidade
relativa — a marca deve identificar os produtos ou servicos, desta-
cando-os dos demais, ou seja, ser objeto da atividade criativa, inova-
dora; a ndo-colidéncia - ¢é vedado o registro de marca que reprodu-
za ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida e;
auséncia do ndo-impedimento. De haver, portanto, desimpedimen-
to, isto é, ndo incidir nas hipoteses de impedimento do art. 124 da
L.9279/96, como reproduzir bandeira, brasdo e armas oficiais, nome
proprio de terceiro sem sua autorizagdo, designacdo de origem que
ndo verdadeira. Alids, vale meng¢ao ao fato de que ha prote¢do 4 mar-
canotoriamente conhecida, mesmo que nao haja registro anterior da
marca no Brasil.

Para obtencgéo da titularidade sobre a marca o interessado passa por
um processo de registro da marca, no qual demonstrara, ainda, que
amarca estd vinculada as atividades licitas exercidas efetivamente. A
marca ndo pode ser reconhecida apenas abstratamente, deve neces-
sariamente estar vinculada a uma atividade produtiva efetiva.

Esse processo tem como objetivo assegurar a primazia no uso da
marca. No momento do depdsito da marca, terceiro pode reivindi-
car a prioridade em relagdo a marca, em se tratando de marca ante-
riormente depositada no proprio 6rgao nacional, o INPI - Instituto
Nacional de Propriedade Industrial, ou em pais que mantém acordo
com o Brasil, ou em organizagio internacional que produza o efeito
de depdsito nacional.

Caso ocorra o fato de alguém querer registrar marca ja existente e
de propriedade de outrem, é instaurado o contraditério no qual o
prejudicado pode provar a titularidade ou prioridade anterior, por
todos os meios de prova admitidos.

Nesse sentido, fala-se em pedido de deposito a ser submetido a exa-
me formal preliminar do 6rgio, onde se verificard a regularidade
formal do pedido e o cumprimento dos requisitos de fundo. A im-
portancia para a presente Nota estd em que a chamada Data do De-
posito, ou seja, a data da apresentacdo do pedido de registro gera
em favor do depositante protecdo ao direito. Se alguém, depois do
requerente, apresentar idéntico pedido, o direito do primeiro depo-
sitante ja estard protegido pela preferéncia e para esse ndo havera
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impedimento, inclusive, para negociar a marca pretendida (objeto
de depdsito). O mesmo ocorre com os demais institutos da proprie-
dade industrial.

Contudo, o deferimento do registro depende do exame do pedido,
precedido da publicagdo do pedido e da inexisténcia de apresentagdo
de oposigdo por qualquer interessado alegando colidéncia, total ou
parcial, com sinal ja existente, na mesma classe ou em qualquer clas-
se em se tratando de marca notdria existente no Brasil ou em quais-
quer paises com os quais se tenha Tratado ou unionista. Havendo
a oposicdo, o INPI profere decisdo a respeito e, ndo havendo 6bice,
defere o registro e expede o Certificado de Registro, documento que
comprova a existéncia da marca registrada. A partir dai passa a haver
a prote¢ao a marca.

A marca nao pode ser confundida com nome empresarial ou mesmo
o nome de estabelecimento, pois sua finalidade é individualizar e
distinguir o produto do semelhante, do concorrente. O nome em-
presarial é o nome do empresério (individual ou coletivo). E sob este
nome que assume as obrigagoes e é conhecido no mercado.

A protecdo ao nome visa proteger a reputagio e o bom nome do
titular no mercado, perante credores e fornecedores. Nao se admi-
te nome assemelhado. A marca protege o produto da concorréncia
apenas na mesma categoria de produtos ou servigos. Exce¢do a pro-
tegdo da marca de alto renome protegida em todas as classes.

II
Analise do objeto da consulta.

a) A propriedade industrial.

Ja a invencdo e o modelo de utilidade conferem ao titular a patente
que lhe garante a propriedade das criagdes. Tem natureza de bem
imaterial, enquanto propriedade industrial e ¢ uma forma de pro-
priedade resoluvel, pois falta o vinculo permanente e continuo exis-
tente no dominio. A titularidade é limitada no tempo, dentro do qual
o titular podera explorar com exclusividade a invencéo.

Da mesma forma que ocorre no registro da marca, a patente, ato
concessivo da titularidade da invencdo e do modelo de utilidade,
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tem natureza constitutiva da propriedade. O requerente é presumi-
do legitimado a obter a patente. Portanto, se dois ou mais autores
realizaram a mesma inven¢do ou mesmo modelo de utilidade, de
forma independente, o primeiro que depositou o requerimento (o
mais antigo) obtera a patente. Ndo importa quem criou primeiro ($
1° do Art. 6° e Art. 7° L. 9.279/96).

A invengdo para ser patenteada deve atender aos requisitos da no-
vidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial. Para a doutrina, a
atividade inventiva deve ir além do que um técnico da especialidade
podia achar, conforme o estado da técnica no momento. Aquilo que
qualquer técnico da especialidade poderia achar naquele momento
ndo ¢ inven¢do. Ndo ha nada de inovador, apenas o achado estaria
dentro da técnica do momento.

A novidade esta presente quando a coisa é desconhecida dos espe-
cialistas ou pesquisadores. Os expertos, pelos conhecimentos que
possuem, ndo sdo capazes de descrever o funcionamento do objeto.
O inventor ¢ aquele que pode fazé-lo. Toda invengao ¢ original, pois
ha a criagdo fora do processo de ensino, mas, pode ocorrer que mes-
mo original ndo seja nova, por ter alguém ja inventado. Aqui se esta
lidando com o estado geral da técnica. Inclusive, a partir do depésito
do pedido de patente, o seu contetido (a invencdo) passa a ser consi-
derada dentro do estado da técnica, mesmo que ainda ndo publicado
o registro, ou seja, ndo sera possivel novo pedido de patente sobre o
mesmo objeto.

Outra exigéncia para se obter a patente é industriabilidade, demons-
trada com a possibilidade de utiliza¢ao ou produgio do invento, por
qualquer tipo de industria. Podemos dizer que se torna elemento de
empresa, ao lado do capital, da organizagao empresarial, do trabalho
e tecnologia envolvidos na atividade empresarial. Exige-se, ainda,
o desempedimento para se obter a patente. Os impedimentos nao
sdo relacionados ao invento em si, dizem respeito a valores sociais,
a preceitos de ética cientifica. Nega-se a patente em alguns casos por
razdes de ordem publica.

Igualmente patenteavel é o modelo de utilidade. Trata de forma ou
disposi¢do dada a um objeto, resultando em melhoria funcional no
seu uso ou em sua fabricagdo, por meio de ato inventivo. Apenas o
aperfeicoamento da invenc¢do. “A pequena inveng¢do.”
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Da mesma forma que a inven¢do, o modelo de utilidade exige ativi-
dade criadora, original, ndo decorrente de maneira evidente do esta-
do da técnica, para o técnico no assunto. Inclusive a distin¢do entre
modelo de utilidade e invengéo estd na circunstancia de que se ndo
puder ser enquadrado na defini¢do de modelo de utilidade, sera na
invencao.

b) O Processo de Concessdao da marca ou patente.

E importante ter em conta que o processo administrativo no INPI é
informado pelos critérios do sistema denominado misto de conces-
sdo de patente. Por esse sistema a inven¢do, modelo de utilidade e
de marca passam por exame prévio no qual sdo apreciados aspectos
relativos a formalidade do pedido e aspectos de mérito, ou seja, sdo
analisadas as condicdes de novidade, inventabilidade, industriabi-
lidade e desimpedimento. Apenas apods a verificagio de ambas as
condigoOes, formais e de mérito, concede-se a patente, em cardter
constitutivo do direito. Antes, portanto, o autor do depésito tem a
expectativa de direito em relagdo a patente.

Mais especificamente, as fases do processo sdo o deposito, a publica-
¢do, o exame e a decisdo. Importante saber a extensdo do direito da-
quele que pleiteia a patente, pois o depésito implica na anterioridade
da apresentacdo, que define o titular do direito e inicio da contagem
do prazo de duragio da patente. Portanto, com o depdsito, o inven-
tor passa a ter prioridade naquela invengdo, que, se patenteada ao
final do processo, implica em acréscimo patrimonial para o inventor.
A publicagdo visa dar conhecimento aos possiveis interessados sobre
o pedido de concessio de patente, para que possam defender direi-
tos. Tanto em relacdo aos demais inventores e agentes econdmicos
do mercado quanto a quem possa ter interesse no bem.

Por fim, com o exame sera deferido, ou ndo, o pedido. Se deferido,
expede-se a carta-patente. Trata-se do “Unico instrumento de prova
admissivel pelo direito para demonstracdo da concessdo do direito
de exploragdo exclusiva da inven¢do ou do modelo de utilidade
Concedida a patente, paga a retribui¢do ao INPI, invencédo tera vi-
géncia por 20 anos e modelo de utilidade por 15 anos, quando se
resolve a propriedade.

3

COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. Saraiva, 2003, p. 87
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O titular podera promover a cessdo (alienag¢ao) da patente ou mes-
mo apenas do pedido depositado, total ou parcial ou, ainda, conce-
der licenga, que pode ser ou ndo em carater exclusivo, como autoriza
a Lei 9.279/96. Portanto, a partir do deposito, o inventor ja possui a
expectativa de direito e tem autorizacdo legal para celebrar negocio
juridico envolvendo a inven¢do ou modelo de utilidade (art. 58-61
da Lei 9.279/96).

Ja o desenho industrial, forma plastica ornamental de um objeto
ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a
um produto, proporcionando resultado visual novo e original na
sua configuracio externa e que possa servir de tipo de fabrica¢do
industrial, é submetido a registro sob o sistema da livre concessao,
ou seja, ndo se analisa o mérito, contudo o registro nao é admitido
se o desenho for puramente artistico ou simplério (forma comum)
ou ndo for desenho industrial, isto é, industrializavel. O INPI recebe
o depdsito, realiza a publica¢do e expede o certificado. Com o certi-
ficado, o depositante passa a titular do desenho. Possui vigéncia por
10 anos, prorrogavel por trés periodos sucessivos de 5 anos.

Ao percorrermos as espécies da propriedade industrial fica eviden-
ciado o cardter econdmico, de mercado e do interesse empresarial
em torno da propriedade industrial, a relevancia para esse segmento
da economia e as elevadissimas cifras que podem representar.

Essa relevancia também ¢ refletida no rigor com que é tratado pela
lei de propriedade industrial o processo para obter registro ou paten-
te, bem como interessa ao Estado no combate a concorréncia desleal,
envolvendo a propriedade industrial, como na espionagem comer-
cial, seja na obtengédo de informagdo com violagdo de segredo de em-
presa, seja pela veiculagdo de informagio que induza o consumidor
a erro, seja pela contrafacio.

¢) Dominio virtual.

Por sua vez, mais recentemente, com a evolugédo cibernética, o do-
minio virtual se apresenta como elemento a servico da atividade
empresarial. Possui valor econdmico na medida em que se presta a
atender necessidades empresariais como as de vendas, comunicag¢io
com consumidor, agdes publicitérias etc.
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Diante do vazio legal, encontramos supedaneo conceitual no voto do
Ministro Villas Boas Cueva, aprovado por unanimidade e tomado
como precedente, formando jurisprudéncia no STJ, no qual extrema
com precisdo o nome empresarial do nome de dominio na internet,
apresentando o regime juridico de ambos. Note-se:

Cinge-se a controvérsia a perquirir se a anterioridade do uso do
nome empresarial e do registro da marca no INPI confere au-
tomaticamente ao seu titular o direito a utilizacdo exclusiva do
nome de dominio equivalente na internet.

O nome empresarial é a denominagdo que identifica o empre-
sario no exercicio de suas atividades e, segundo o art. 1.166 do
Codigo Civil, sua inscrigdo no registro proprio assegura o uso
exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

A marca ¢ o sinal distintivo visualmente perceptivel usado para
distinguir produtos e servi¢os de outro idéntico, semelhante ou
afim, de origem diversa (artigos 122 e 123 da Lei n° 9.279/96).
E regida pelo principio da especialidade, segundo o qual, com
exce¢do das marcas de alto renome, a protecio conferida pela lei
é restrita ao ramo de atividade de atuagdo do seu titular (artigo
125 da Lei n° 9.279/96).

Ja o nome de dominio é o conjunto de caracteres utilizado para
facilitar a localizacdo de enderecos eletrénicos na rede mundial
de computadores (internet). No 4mbito empresarial, muitas ve-
zes assume fungdo semelhante a do nome empresarial, qual seja,
a de permitir a identificagdo da atividade econémica desenvolvi-
da por determinada sociedade empresdria.

O registro de nomes de dominio na internet no Brasil é feito pelo
Comité Gestor da Internet - CGI e, a época do ajuizamento da
presente acao, era regrado pela Resolugdo n° 1/1998 que, em seu
artigo 1°, dispde que o direito ao nome do dominio sera conferi-
do ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimen-
to, as exigéncias para o registro do nome. Trata-se do principio
“First Come, First Served  segundo o qual o registro ¢ atribuido
ao primeiro requerente que preencher os requisitos, independen-
temente da analise mais aprofundada acerca da eventual colidén-
cia com marcas ou nomes comerciais registrados anteriormente
em outros 6rgaos (Fonte: http://www.cgi.br/faq/problemas.htm).
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A adogio de tal preceito ndo significa, contudo, que a legitimi-
dade do registro do nome do dominio obtido pelo primeiro re-
querente ndo possa ser contestada pelo titular de signo distintivo
similar ou idéntico anteriormente registrado - seja nome empre-
sarial, seja marca.

Tal pleito, contudo, ndo pode prescindir da demonstragdo de ma-
-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar in-
clusive o cancelamento ou a transferéncia do dominio e a respon-
sabilidade por eventuais prejuizos. (REsp 658789/RS RECURSO
ESPECIAL 2004/0061527-8).

No mesmo sentido temos:

Processo

REsp 594404 / DF

RECURSO ESPECIAL 2003/0168857-8

Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA (1147)
Orgdo Julgador T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento 05/09/2013

Data da Publicagdo/Fonte DJe 11/09/2013 RST] vol. 232 p. 202

Ementa

RECURSO ESPECIAL. ACAO DE ABSTENCAO DE USO.
NOME EMPRESARIAL. NOME DE DOMINIO NA INTER-
NET. REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTAGAO. AUSEN-
CIA DE MA-FE. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NAO
DEMONSTRADA. AUSENCIA DE SIMILITUDE FATICA.

1. A anterioridade do registro no nome empresarial no dérgao
competente ndo assegura, por si s, ao seu titular o direito de
exigir a absten¢do de uso do nome de dominio na rede mun-
dial de computadores (internet) registrado por estabelecimento
empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo
distintivo.

2. No Brasil, o registro de nomes de dominio na internet é re-
gido pelo principio “First Come, First Served”, segundo o qual
¢ concedido o dominio ao primeiro requerente que satisfizer as
exigéncias para o registro.

3. A legitimidade do registro do nome do dominio obtido pelo
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primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo
distintivo similar ou idéntico anteriormente registrado - seja
nome empresarial, seja marca.

4. Tal pleito, contudo, ndo pode prescindir da demonstragdo de
ma-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar
inclusive o cancelamento ou a transferéncia do dominio e a res-
ponsabilidade por eventuais prejuizos.

5. No caso dos autos, ndo é possivel identificar nenhuma circuns-
tancia que constitua sequer indicio de ma-fé na utilizagdo do
nome pelo primeiro requerente do dominio.

6. A demonstracdo do dissidio jurisprudencial pressupde a ocor-
réncia de similitude fatica entre o acdrddo atacado e os paradig-
mas.

7. Recurso especial ndo provido.

Especificamente acerca do valor econémico que pode possuir um
dominio na internet e para bem compreender esse segmento eco-
ndmico vale registrar as matérias a seguir, a primeira publicada pela
Convergéncia Digital - UOL, em 10/09/2013, tendo como fonte a
Agéncia Brasil:

“O Brasil tem 3,2 milhdes de dominios para 190 milhoes de ha-
bitantes, enquanto a Argentina tem 2,7 milhdes de dominios
para 40 milhoées de habitantes. Alguma coisa estd errada. Tem
um mercado que ndo esta sendo explorado’, disse a Agéncia Bra-
sil a representante do Icann no workshop Comércio Eletronico
Transfronteiras, Vanda Scartezini, nesta terca-feira, 10/09.

A venda dos dominios brasileiros é feita pela Registro BR, uma
organiza¢do ndo governamental (ONG) de gestao mista, que tem
em seu comité gestor representantes do governo e da sociedade
civil. Segundo Vanda, o baixo nimero de registros de dominio
brasileiro - sites que terminam com “br” - deve-se a falta de in-
centivo a revenda desses enderecos no pais.

“Néo ha uma rede de revenda de dominio que possibilite alguma
margem de lucro, a exemplo do que outros donos dos principais
dominios fazem. O resultado é que ninguém vende nem se sen-
te estimulado a vender porque consegue o mesmo, pelo mesmo
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preco, na Registro BR’, disse a integrante do grupo do Icann, que
cuida da estratégia para a América Latina e Caribe.

“H4 mais de 6 milhdes de pequenas empresas no Brasil e s 3
milhdes de nomes de dominio debaixo do “br’ Mais de 3 milhoes
delas nao tém dominio. Ou seja, ndo tém vitrine para participar
do comérecio eletronico’, acrescentou Vanda. Ela lembra que, ape-
sar de apenas a metade dos usudrios de internet no Brasil utiliza-
rem o comércio eletronico, este ¢ um mercado promissor, prin-
cipalmente devido ao chamado bonus demografico brasileiro,
periodo em que o pais alcangard a maior propor¢do de pessoas
em idade ativa, entre 15 e 64 anos, em relagdo a populagdo total.

50. A segunda matéria, publicada pelo Olhar Digital - UOL, com o titu-
lo “Cambistas” de dominios: veja como eles agem na web, de autoria
de Stephanie Kohn, em 20/01/2012:

Para entender melhor como esse mercado funciona é preciso co-
nhecer as duas formas de se comercializar dominios. A primeira
delas é a mais comum. Uma pessoa registra um dominio qual-
quer, como por exemplo, www.wifi.com.br e o coloca a venda. O
interesse pode surgir espontaneamente, quando uma pessoa fisi-
ca ou juridica decide comprar o dominio; mas as vezes é neces-
sario correr atras da venda. O dono do registro sai em busca de
um possivel comprador, entrando em contato com empresas do
ramo que, possivelmente, gostariam de adquirir o enderego. “Ja
sai ligando para companhias e deu certo. Na terceira ligagdo ven-
di meu dominio’, conta Antonio Ventura, empresario que gastou
R$ 30 para fazer o registro e faturou cerca de R$ 3 mil na venda
do endereco citado.

A outra maneira ¢ ainda mais facil, pois ndo exige nem mesmo
a criatividade do futuro proprietario. Segundo Antonio, o Regis-
tro.br faz leiloes de dominios que estdo abandonados por falta de
pagamento, ou simplesmente foram abandonados pelos seus do-
nos (estima-se que 3 em cada 4 dominios registrados sdo aban-
donados ao final da anuidade). De tempos em tempos eles listam
uma quantidade absurda de enderecos parados que podem ser
adquiridos por R$ 30. “Eu escolho o nome que mais me agrada
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e dou meu lance. Se ninguém quiser disputar comigo, eu com-
pro o dominio por R$ 30. Mas, se mais alguém quiser o dominio
também, eu devo aguardar o novo leildo. Caso haja disputa pelo
nome por mais de trés leildes, o enderego é congelado”, explica
Antonio.

O mercado negro dos dominios

Como o registro de dominios funciona no esquema “quem pe-
gar primeiro, leva’, ndo ha nenhum impedimento legal em com-
prar nomes genéricos para vendé-los depois. Na verdade, nem
mesmo ¢é proibido registrar dominios com nomes de marcas ou
empresas. De acordo com Demi Getschko, diretor presidente do
NIC.br (Nucleo de Informagdo e Coordenagdo), para registrar
um dominio é necessdrio CPF ou CNP]J, mas qualquer pessoa
pode registrar o que quiser, desde que esse endereco esteja ligado
a ela ou a sua empresa.

Porém, se alguém compra um dominio com nome de marca ou
empresa alheia, pode sofrer um processo e serd obrigado a trans-
ferir o enderego para a pessoa ou companhia responsavel pelo
nome. “Na hora do registro nao tem como checarmos se o nome
registrado no endereco é mesmo da pessoa ou empresa, mas o
proprietério esta ciente de que se registrar uma marca ou nome
proprio, a empresa lesada pode processa-lo”, completa.

Esse tipo de registro é bastante comum, mas é visto como an-
tiético dentro do mercado de comercializacio de dominios. O
internauta se apropria de nomes de marcas, adicionando o .com.

br (ele compra, por exemplo, 0 www.apple.com.br ou www.co-
cacola.com.br antes mesmo das companhias), e torce para que a
empresa em questio precise desse endereco um dia e, obviamen-
te, pague um bom dinheiro por ele. “O problema é que ha uma
forma de nio ser processado mesmo usando o nome alheio. Se a
pessoa vincula o nome a alguma coisa diferente da marca ou em-
presa [por exemplo, inventa 2 bonequinhos chamados ‘Coca’ e
‘Cola, e coloca-os ilustrando o site de historinhas para criancas],
ela pode conseguir ficar com o endereco. Entdo, ela consegue que
a empresa pague um pre¢o pela venda do dominio”, conta Anto-
nio.
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Segundo Antonio, jd aconteceu de dominios com nomes de pro-
gramas televisivos serem comprados por um bom dinheiro e
também terem sido retirados do proprietario apés um processo.
Ao mesmo tempo, na modalidade ética de comercializa¢do, mui-
ta gente também ja embolsou muito dinheiro criando dominios
atrativos - como é o caso do imdveis.com.br, que rendeu ao re-
gistrante inicial US$ 300 mil; e do trabalhar.com, que foi vendido
por US$ 20 mil.

Portanto, existem dominios sendo vendidos por R$ 30,00 e raramen-
te por valores maiores. Existem pessoas criativas inventando nomes
de dominio, na esperanca de que alguém os venha comprar. Existem
oportunistas que, ignorando o direito de propriedade industrial e
nome empresarial, registram marcas alheias e respondem pelo uso
indevido.

O empresario detentor de marca posicionada no mercado evidente-
mente cria o portal com o nome da marca, cite-se Petrobrds, Caixa.
Esse dominio terd valor enquanto vinculado a marca, produto ou
servico oferecido pelas entidades que sdo as suas titulares. Qual o
valor da marca Unibanco ou do dominio com esse nome hoje? As-
sim, podemos concluir que o dominio na internet possui valor na
medida em que estd vinculado a uma sociedade empresaria, a uma
marca de produto ou servico. O nome inventado que deu origem
a um dominio dificilmente representa algo em pectinia e por si s6
nao possuira valor consideravel, como excepcionalmente ocorreu no
exemplo citado na matéria acima do imdveis.com.br.

A dissociagdo da titularidade da marca, da titularidade do dominio,
decorrente de eventual aquisi¢do em hasta publica ou adjudicagio,
pode levar a conflito de interesses.

A prote¢do a marca é regulamentada, ha muito, como se mencio-
nou, em favor daquele que primeiro a registrou, conferindo a prer-
rogativa de uso exclusivo. As regras aceitas quanto ao dominio na
internet, segue principio semelhante, o titular é aquele que primeiro
reivindicou a designagdo. As decisoes reiteradas do Superior Tribu-
nal de Justica salientam que a aquisi¢do da titularidade do dominio
virtual ndo pode ofender o direito de marca ou o direito ao nome
empresarial quando haja ma-fé no registro, ou seja, nos casos em
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que se realiza a concorréncia desleal, como o desvio de clientela, em
que se buscou vantagem indevida, quando se buscou auferir alguma
vantagem indevida antecipando-se ao registro de marca como nome
de dominio, por ato de emulacio etc.

Contudo, na hipétese de aquisi¢io de um dominio virtual levado a
hasta publica, que possua a mesma designagao da marca, dificilmen-
te é de se admitir que o adquirente poderia fazer uso concomitante
com o uso da marca pelo seu titular. Conquanto nio haja ma-fé, o
dominio virtual permanece vinculado & marca, ao seu posiciona-
mento de mercado, a clientela fidelizada, aos investimentos para esse
fim e a alienag@o ndo produz a cisdo, por si so, pois se trata da mesma
designacdo. Fere o bom senso e seria contrario ao espirito da legisla-
¢do da propriedade industrial a hipdtese de terceiro nao responsével
pela marca vir a se beneficiar do trabalho de constru¢ao da marca
pelo empresario que perdeu o registro do sitio virtual.

Restam, destarte, os demais dominios virtuais, que ndo guardem
correspondéncia com certa marca. Para a penhora e alienagdo, mos-
tra-se prudente a comunica¢do ao Comité Gestor da Internet - CGI
da constricdo e da transferéncia da titularidade.

d) Penhor e avaliacdo

Portanto, a propriedade industrial, bem imaterial, pode ser objeto de
constricao judicial com o fim de saldar o crédito que a Unido possui
em face do devedor que detém a sua titularidade, bem como o nome
de dominio na internet, observadas as cautelas quando ocorrer a as-
sociagdo do dominio com marca ou nome empresarial.

A propriedade industrial, como bem observa Eduardo Tomiya’,
pode possuir valor muito superior que todo o complexo industrial
utilizado pelo empresario. Mesmo formado por imdveis, maquina-
rio, equipamentos, veiculos de grande valor, nao ¢ dificil compreen-
der que a marca possa ter valor superior aos bens fisicos, tendo-se
em mente a dimensao do sistema de circula¢ao de bens para consu-
mo destinados as massas consumidoras de produtos.

Corroborando a assertiva, encontramos a seguinte matéria jornalis-
tica informando o valor das marcas Coca-Cola e Apple:

4

TOMIYA, Eduardo. Gestao do Valor da Marca. 2¢ ed. Senac ed., R. Janeiro, pp. 73 e seg.
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Coca-Cola é a marca mais valiosa do mundo, com US$ 77,839
bilhoes

Em segundo lugar esta a fabricante do iPhone, Apple, com US$
76,568 bilhoes; ao todo entre as dez primeiras colocadas, cinco
sdo do setor de tecnologia

iG Sao Paulo | 02/10/2012 18:52:40 - Atualizada as 02/10/2012
19:21:52

A fabricante de refrigerantes venceu o setor de tecnologia e é a
marca mais valiosa do mundo com 8% de crescimento em rela-
¢d0 a0 ano passado

As marcas mais valiosas do mundo estdo no setor de tecnolo-
gia. Cinco das dez primeiras posi¢des no ranking elaborado pela
consultoria Interbrand foram ocupadas por empresas do setor,
porém o primeiro lugar ficou com a Coca-Cola. A marca apre-
sentou uma valorizacido de 8% em rela¢do ao ano passado, alcan-
¢ando US$ 77,839 bilhoes.

Néo muito longe desse valor, estd a Apple, com valorizagio de
129%, a marca é considerada a segunda mais valiosa com seus
US$ 76,568 bilhdes. Além da Apple, entre os dez primeiros estao
a Google (4.° lugar, com US$ 69,726 bilhdes), a Microsoft (5.9,
com US$ 57,853 bilhdes), a Intel (8., com US$ 39,385 bilhdes) e
a Samsung (9.°, com US$ 32,893 bilhoes).

Em terceiro lugar ficou a IBM com valorizagdo de 8% e valor
estimado em US$ 75,532 bilhées. Seria mais uma marca do setor
tecnoldgico, porém a Interbrand considera que a empresa atua
no setor de Servicos e Negdcios. Completam a lista das dez prin-
cipais a GE (6° lugar, com US$ 43,682 bilhoes), o McDonald’s (7°
lugar, com US$ 40,062 bilhdes) e a Toyota (10° lugar, com US$
30,280 bilhoes).

Segundo a consultoria, as marcas de tecnologia sdo as que apre-
sentam os maiores ritmos de crescimento nos dltimos anos. As
quatro maiores valorizagdes em rela¢do ao ano passado sio do
setor, a Apple com 129%, a Amazon com 46%, a Samsung com
40% e a Oracle com 28%.

O setor automotivo também esta bem colocado, depois da Toyo-
ta, a marcas alemas Mercedes-Benz (avaliada em US$30,097 bi-
lhoes) e BMW (US$ 29,052 bilhoes) ficaram em 11° e 12° lugar,
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respectivamente. O mesmo nao ocorreu com as marcas de servi-
¢os financeiros, pois além do impacto causado pela crise econo-
mica global, escandalos como da Libor mancharam a reputagao
de marcas lideres no setor. A marca mais bem colocada da ca-
tegoria ¢ a American Express em 24° lugar, com valor de US$
15,702 bilhoes.

Segundo a Interbrand, nenhuma empresa brasileira conseguiu
entrar para a lista das 100 mais valiosas marcas internacionais.

Vale lembrar da ordem de preferéncia de penhora de bens do art. 11
da Lei de Execugéo Fiscal, que prioriza dinheiro, titulos de crédito
com cota¢do em bolsa, pedras e metais preciosos, iméveis, navios,
aeronaves, veiculos e mesmo mdveis ou semoventes, deixando para
o final do rol da ordem de preferéncia os direitos e a¢des. Nota-se a
preferéncia legal pelos bens de raiz e materiais, refletindo o momen-
to do desenvolvimento econdémico em que foi editada a lei. Atual-
mente, bens imateriais podem se apresentar como de maior utilida-
de para responder pelo débito do contribuinte, softwares, patentes,
marcas, direitos autorais, tecnologia, know how, agdes, contratos,
inclusive envolvendo esses direitos. Como salienta Cleide Privatelli
Cais, em se tratando de direitos e agdes, a penhora pode recair sobre:
“sobre direitos hereditérios, mediante lancamento no rosto dos au-
tos de inventdrio; sobre crédito do executado referente a precatdrio
ja expedido contra a exequente; sobre direitos de marca; sobre bem
objeto de contrato de leasing.”®

Portanto, a penhora do direito sobre a propriedade industrial em sede
de execugdo fiscal segue o procedimento de praxe. Ndo ocorrendo a
indicac¢ao pelo executado, a Fazenda Publica podera solicitar a penhora
de bens em quantidade suficiente, inclusive a propriedade industrial.
Imprescindivel a comunicagio ao INPI, autarquia federal, vinculada
ao Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior
(MDIC), responsavel pelo aperfeicoamento, disseminagdo e gestdo
do sistema brasileiro de concessdo e garantia de direitos de proprie-
dade intelectual para a industria, com endere¢o na Rua Mayrink
Veiga, 9 — 21° andar - Centro - R] - CEP: 20090-910, para promover
a anotag¢do nos seus registros, cumprindo, assim, a finalidade de pu-
blicidade ao ato.

5

CALIS, Clede Privatelli. O Processo Tributario. 72 ed. Saraiva. Sdo Paulo, p. 606.
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Evita-se, desse modo, que terceiros venham desavisadamente rea-
lizar negdcio com a propriedade industrial penhorada por ordem
judicial. E do INPI a atribuigdo legal de realizar as anotagdes acerca
das alteracoes da titularidade, exemplificativamente, quanto a paten-
te e marca, conferida pela Lei de Propriedade Industrial, de modo
que ¢é essa entidade que ird promover a expedi¢dao de nova patente
considerando eventual alienagdo em hasta publica e da propria pe-
nhora:

Art. 59. O INPI fara as seguintes anotagdes:

I - da cessdo, fazendo constar a qualificagdo completa do cessio-
nario;

IT - de qualquer limitagdo ou dnus que recaia sobre o pedido ou
a patente; e

I1I - das alteragdes de nome, sede ou endereco do depositante ou
titular.

Art. 62. O contrato de licenga devera ser averbado no INPI para
que produza efeitos em relagéo a terceiros.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegu-
rado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

IT - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputagéo.

Art. 136. O INPI fara as seguintes anotagoes:

I - da cessdo, fazendo constar a qualificagdo completa do cessio-
nario;

IT - de qualquer limitagdo ou 6nus que recaia sobre o pedido ou
registro; e

I1I - das alteragdes de nome, sede ou endereco do depositante ou
titular.

Realizada a aliena¢do em hasta publica, o interessado promoverd a
alteracdo da titularidade junto a autarquia.

Questdo de grande dificuldade a se enfrentar ao excutir esses bens é
a de estimar o valor da propriedade industrial. As varidveis a serem
consideradas sdo inimeras. A propriedade industrial é um dos ele-
mentos da empresa (empreendimento) organizada, geralmente, por
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uma sociedade empresarial. O seu valor estd imbricado aos demais
elementos integrantes do fundo empresarial e, principalmente, ao
aviamento. Mas, ndo apenas. O direito de propriedade sobre inven-
¢do, modelo de utilidade, desenho industrial é resoluvel, de modo
que o fator temporal influencia na estimagédo do valor de mercado. O
valor do direito de propriedade industrial pode sofrer variagdo con-
forme as circunstancias de mercado do produto patenteado, como a
capacidade de consumo da populagio, a existéncia de concorrentes
etc, ou seja, é de se levar em conta o grau de desenvolvimento da
tecnologia patenteada, a dimensao do mercado em que estd inserida
para concorrer, as dificuldades de competicdo, niveis de concentra-
¢do e de saturagdo tecnologica desse mercado pelos demais agentes.
Muito esclarecedor é o conteido do Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial de Portugal, que faz mencéo aos métodos de avalia-
¢ao:

Quais as formas de determinar o valor de uma patente?
Asmetodologiasparaaferirovalordeumapatenteparaefeitosdene-
gociopodemdividir-seemdoisgrupos: quantitativosequalitativos.
Os métodos quantitativos de apuramento do valor de uma pa-
tente ou de um portfolio de patentes destinam-se a determinar
o valor financeiro da patente. Estes métodos enquadram-se em
trés categorias:

1. Métodos de avaliacio baseados nos custos: estes mé-
todos de apuramento do valor de uma determinada patente ba-
seiam-se nos custos em que seria necessario incorrer para desen-
volver uma patente com caracteristicas similares ou equivalentes,
tanto in-housecomo em out-sourcing. Esta é a metodologia nor-
malmente utilizada em avaliagdes para efeitos contabilisticos.

2. Métodos de avaliagao baseados em transac¢des idénti-
cas no mercado: estes métodos utilizam como critério principal
de avaliagdo os valores de referéncia apurados em transacgoes de
idéntica natureza realizadas recentemente no mercado. Para que
estes métodos sejam fidveis é necessario que exista um mercado
activo no sector tecnoldgico em que se enquadra a patente sujei-
ta a avaliacdo e que exista informacdo disponivel e fidvel sobre
as transacgdes realizadas. Sio métodos particularmente faliveis
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quando o objecto da avaliagdo é uma patente que protege uma
tecnologia disruptiva.

3. Métodos de avaliacio baseados em previsdes de recei-
tas: estes métodos de avaliagdo baseiam-se em previsdes e pro-
jecgoes das receitas que a exploragdo econdmica da patente pode
vir a gerar. Calculam assim o net present value da patente tendo
por base as previsdes das receitas futuras, subtraindo-lhe o valor
dos juros.

Os trés métodos apresentam vantagens e desvantagens e
a escolha do método de avaliagdo a utilizar deve ser aferi-
da caso a caso. Por outro lado, a escolha do método mais
adequado para fazer a avaliacio de uma patente depen-
de também dos objectivos e dos destinatarios da avaliagao.
E, por isso, aconselhdvel recorrer a apoio profissional e legal sem-
pre que surjam duvidas ou questoes.

Apresenta-se assim, um quadro meramente ilustrativo quanto as
principais vantagens e desvantagens de cada um destes métodos:
Os métodos mais utilizados pelas empresas sio aqueles que se
enquadram no terceiro grupo retratado no quadro: Métodos de
avaliagdo baseados em previsoes de receitas.

O que sao os métodos qualitativos e quando sao utilizados?
A avaliagdo quantitativa apenas nos dd uma indica¢do do valor
financeiro estimado da patente e este resultado é muitas vezes in-
suficiente sobretudo quando se pretendem utilizar os resultados
da avaliagdo para definir estratégias de negdcio futuras.

A avaliagdo da marca mostra-se ainda mais sujeita a variagdes, pois
o seu valor depende, além dos fatores acima mencionados, dentre
outros, do bom nome do fornecedor de produto ou servico, da qua-
lidade desses, de circunstancias econdmicas e de mercado, de inves-
timento constante em a¢des de publicidade que se néo realizado in-
terfere no desempenho e valor da marca. Tera seu valor associado ao
potencial de valorizacio e exploragdo econdmica, portanto. O valor
esta relacionado ao que os especialistas chamam de branding da mar-
ca, ou seja, “o conjunto de agdes ligadas & administragdo das marcas.
Tomadas com conhecimento e competéncia, essas agdes levam as
marcas além da sua natureza econdmica, passando a fazer parte da
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cultura, influenciando e simplificando as nossas vidas, num mundo
de relagdes cada vez mais confusas, complexas e desconfiadas.”® Mais
especificamente pode-se dizer que branding ou programa de gestdo
de marca “é um programa estruturado que tem por objetivo garantir
que 0s processos, a criacdo e o gerenciamento estejam integrados e,
ao final, gerem maior valor ao acionista.” Isso reforca a afirmagéo de
que o valor da marca esta atrelado a gestdo dela, ao investimento e
uso.

Sob a dptica da Administracdao de Empresas e Contabilidade, a pro-
priedade industrial é compreendida entre os chamados ativos intan-
giveis, pois nao sdo relacionados dentre os ativos da empresa e nao
sdo valorados. A justificativa, em linhas gerais, é de que foram desen-
volvidos no &mbito da propria instituicdo e ndo adquiridos como os
demais bens. Podemos encontrar no site http://www.patentnet.com.
br/index2.htm, do escritdrio especializado em avaliagdo de ativos in-
tangiveis, o seguinte resumo sobre os métodos a serem empregados

na avalia¢ao:

Sao trés basicamente os métodos empregados para a avaliagdo de
bens intangiveis, podendo ser utilizados combinadamente entre
si ou de forma isolada:

1. Valor de mercado:

E o valor alcangado pelo bem a ser avaliado que depende do inte-
resse do mercado, na base da lei da oferta e da procura.

Em termos praticos, o valor de mercado ¢ o valor real de um bem
qualquer, j& que o mesmo se encontra sujeito a disponibilidade,
ou nao, dos valores efetivos para as transacdes de compra e venda
no mercado no momento de concluir-se a operagao comercial.
2. Custo:

E o valor proveniente do resultado numa avalia¢io onde sdo con-
sideradas as varidveis que envolveram o investimento necessario
para um bem intangivel alcangar determinada performance.

O custo de investimento podera considerar ou nio valores subje-
tivos que oneram ou nio o valor de um negocio como um todo.
Estes valores subjetivos dependem, na sua aplicagdo, das estraté-

6

7

MARTINS, José Roberto. http://www.globalbrands.com.br/jose-roberto-martins/.
TOMIYA, E. p. 36.
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gias escolhidas para atender a necessidade que visa ser suprida
através de uma avaliagdo, isto é: o objetivo a ser alcangado com a
avalia¢do, podendo ser claramente exemplificado no tratamento
da formacédo do custo das empresas do governo oferecidas a ini-
ciativa privada através de leildes publicos.

O custo de um bem intangivel é conhecido como BRAND EQUI-
TY.

3. Renda:

E o valor atribuido a um bem intangivel a partir da rentabilidade
pressuposta que o mesmo venha a gerar para uma empresa. Ge-
ralmente calcula-se dentro de uma projecio futura que se esten-
de para os préximos dez anos da data de avaliagdo do bem. Os
conceitos envolvidos dentro deste tipo de metodologia de avalia-
¢d0 sdo conhecidos como GOOD-WILL.

O mesmo se diga em relagdo a marca, como se pode notar da Orien-
tagdo sobre Normas Contdbeis para as Companhias Abertas, expe-
dida pela CVM e direcionada aos profissionais da drea, por meio do
OFICIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP n° 01/2007, no qual lemos:

24.2 Porque as Marcas Corporativas ndo devem ser contabi-
lizadas

O assunto de contabiliza¢ido dos intangiveis carrega a dificuldade
de compreender como devem ser avaliados os ativos intangiveis
que sdo caracterizados pela ndo existéncia fisica e um alto grau
de incerteza na estimativa dos beneficios futuros. Muitos intangi-
veis sdo caracterizados por ter valor somente para uma empresa
em particular, tém vida util indeterminada, e estdo sujeitos a am-
plas flutuagoes de valor porque seus beneficios sdo baseados em
algum tipo de vantagem competitiva.

Em qualquer hipétese, somente sdo contabilizados os intangiveis
adquiridos, o que é previsto e aceito pelas normas internacionais,
americanas e brasileiras. Esse, alids, ¢ um fundamento dos relato-
rios contdbeis que estdo baseados no reconhecimento das transa-
¢Oes entre entidades e, portanto, ndo prevéem a contabilizacdo de
ativos criados internamente e ainda ndo reconhecidos em transa-
¢des de mercado. O fato de se poder avaliar a marca corporativa

201



70.

202

Revista da PGFN

ou mesmo de produtos por meio de avaliagdes, ndo significa que
deva ser contabilizado. Lembre-se que o propdsito explicito do
relatério contébil é apresentar uma medigdo do resultado e dos
fluxos de caixa de uma entidade em um certo periodo e nio pro-
duzir uma estimativa do valor dessa mesma entidade.

O problema aqui tratado surge quando o administrador preten-
de incluir nos ativos o valor da marca corporativa e encontra a
oposi¢do dos contadores, auditores independentes, ou seja, o
conflito da-se entre a existéncia de um objeto econdmico capaz
de produzir lucros futuros e o conjunto de opinides e pronun-
ciamentos que impedem a contabiliza¢do da marca corporativa
por ser um goodwill subjetivo. A subjetividade dos métodos de
medigdo do fato econdmico antes do momento da venda levou
aos pronunciamentos contabeis internacionais a somente con-
siderarem o goodwill adquirido, conforme pode ser observado
nos paragrafos 48, 49 e 50 do IAS 38, transcritos a seguir, que
vedam explicitamente o reconhecimento do goodwill gerado in-
ternamente, que poderiamos classificar como o ativo intangivel
“mais sensivel”:

48. O Goodwill gerado internamente nao deve ser reconhecido
como um ativo.

49. (...) goodwill gerado internamente nio é reconhecido como
um ativo porque ndo é um recurso identificavel (ou seja, nao ¢é se-
paravel nem provém de um contrato ou direito legal) controlado
pela entidade que pode ser medido pelo seu custo.

50. As diferencas entre o valor de mercado de uma entidade e
o montante dos seus ativos liquidos a qualquer tempo podem
capturar fatores que afetam o valor da entidade. Entretanto, es-
sas diferencas ndo representam o custo de ativos intangiveis
controlados pela entidade. (tradugdo livre).” (http://www.cvm.
gov.br/port/atos/oficios/OFICIO-CIRCULAR-CVM-SNC-
-SEP-01 2007.asp )

Eduardo Tomiya, académico e especialista, ressalta que a maior va-
lorizagdo de uma marca é aferida a partir do que chama cadeia de va-
lor da marca, isto é, como se compreende que uma marca gera valor
para o titular e nessa cadeia: “A principal premissa é a de que brand
equity, ou a forca das marcas, faz com que os diferenciais da marca
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sejam percebidos pelo publico. Esses diferenciais competitivos ge-
ram expectativas de lucros futuros para as empresas nas chamadas
alavancas de valor” Mas, sdo considerados também o volume de in-
vestimento realizado na marca, os negdcios realizados no mercado
em operagdes similares, inclusive envolvendo royalties.®

A precificacio do direito sobre propriedade industrial ou mesmo da
propria sociedade empresarial que, além da propriedade industrial,
possui uma miriade de informagoes relativas ao fundo empresarial a
serem consideradas, ou mesmo o valor de a¢gdes de companhias, sdo
atividades que demandam a atuacdo de profissionais qualificados
para o mister, certamente excedendo a capacidade dos oficiais ava-
liadores do juizo das execugdes. O conhecimento comum confirma-
do pelos textos acima indica que a capacidade de gerar renda é um
dos fatores principais na avaliacdo, quer de a¢des, quer de elemento
do estabelecimento empresarial.

Mesmo por intermédio da rede mundial de computadores, é possi-
vel encontrar alguns profissionais ou escritérios especializados que
eventualmente podem ser acionados a promover as avaliagdes. Po-
de-se obter, ainda, a indicagdo de profissional para a atividade por
meio da Associa¢do Nacional dos Executivos de Finangas Adminis-
tragdo e Contabilidade - ANEFAC, que criou o Comité Brasileiro
de Avaliadores de Negocios - CBAN que visa emitir orientagdes que
possam normalizar e uniformizar os critérios da atividade de avalia-
¢do praticados no Brasil, colaborar com o mercado, fornecendo um
suporte sélido para os procedimentos especializados de avaliagdo de
negocios, as orientagdes técnicas e modelo internacional.

Contudo, em se tratando de companhias abertas, a Comissdo de Va-
lores Mobilidrios - CVM, possui dados financeiros e patrimoniais,
inclusive, o valor informado pelas proprias cias. para as proprieda-
des industriais que detém (ativos), registrados para consulta publi-
ca. Essa informagdo foi veiculada pela MENSAGEM ELETRONICA
PGFN/CGD n.° 49/2013, de 11 de dezembro de 2013, tendo como
assunto, a “Identificacao de grupos econdmicos e demais informa-
¢Oes financeiras e patrimoniais mediante acesso ao “Formulario de
Referéncia’, disponivel pela Comissdo de Valores Mobilidrios”, na
qual apresenta orienta¢do para se obter as informacoes.

8

TOMIYA, Eduardo. Gestao do Valor da Marca. 2¢ ed. Senac ed., R. Janeiro, p. 89.
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De extrema valia para a atividade da PGFN esse instrumento. Con-
quanto elaborado para propiciar transparéncia ao mercado (credo-
res, investidores etc) em relagdo ao patrimédnio e desempenho da
sociedade andnima, apresenta informagéo suficiente para conduzir
a execucdo fiscal no sentido de penhorar e pracear o bem. O valor
¢ informado pelo proprio titular e aceito pelos agentes do mercado,
evitando, desse modo, dividas quanto a avaliagdo, atendendo ao in-
teresse da celeridade processual, ainda que o valor de venda venha,
de fato, a ser definido no momento do leilao.

Iv
Consideragoes finais.

Desta feita, conclui-se que o direito de propriedade industrial, re-
conhecido pela ordem juridica dentre os direitos de propriedade,
exerce relevantissima fun¢do no sistema econémico, permitindo a
producio, circulagdo e consumo de bens pela sociedade, possuindo,
por isso, consideravel valor econdmico. Ao que toca a Fazenda Na-
cional:
a) enquanto elemento do estabelecimento empresarial, de extre-
ma importincia para o empresario, pode ser penhorado em sede
de execugio fiscal para satisfagdo do crédito publico;
b) a obten¢do da propriedade se da por ato do INPI em cardter
constitutivo do direito. E de se observar a formalidade de anotar
os atos constritivos no INPI para atender a publicidade insita ao
sistema legal de propriedade industrial e conferir validade ao ato
de alienacdo;
¢) a avaliacdo da propriedade industrial ¢é atividade bastante
complexa que exige a presenca de profissionais especializados;
d) o dominio de internet integra o patrimoénio do empresério,
possui valor econdmico e, quando possivel dissocia-lo de marca
ou nome empresarial, é possivel que seja destacado do patrimé-
nio do titular e, por conseguinte, objeto de constri¢ao para satis-
fagdo do credor;
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e) os bens em questdo podem se prestar a satisfagdo do crédito
da Unido, em face da auséncia de bens de maior liquidez para se
excutir a propriedade industrial, quando o titular do bem seja
sociedade andnima aberta, é possivel valer-se das informagdes da
CVM acerca do seu valor de mercado; e

f) no caso das demais sociedades empresariais e, também, no
caso de titularidade do dominio na internet, faz-se necessario o
auxilio de pericia para avaliagdo em virtude da grande comple-
xidade.
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A consideracio superior.
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em 25 de
agosto de 2014.
Humberto Manoel Alves Afonso
Procurador da Fazenda Nacional

De acordo com o presente parecer. Submeta-se a consideragdo da
Senhora Diretora do Departamento de Gestdo da Divida Ativa.

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em 08 de
setembro de 2014.

LUIZ ROBERTO BEGGIORA
Coordenador-Geral de Grandes Devedores

Aprovo. Ao Sr. Procurador-Geral da Fazenda Nacional.

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em 08 de
setembro de 2014.

ANELIZE LENZI RUAS DE ALMEIDA
Diretora do Departamento de Gestao da Divida Ativa da Unido

Aprovo. Divulgue-se as unidades da PGFN

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em 18 de
setembro de 2014.

ADRIANA DE CARVALHO QUEIROZ
PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
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