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RESUMO

O cenario econdbmico mundial passou por diversas mudancgas, estando enfrentando
um momento de crise econdmica, em que diversas empresas se encontram em
situacédo de crise, recorrendo a processos de recuperagao, para reestruturar suas
dividas e continuar a sua atividade, ou faléncia, encerrando as suas atividades e
buscando realizar o pagamento da maioria dos credores. Diante desse cenario o
ordenamento juridico brasileiro se atualizou buscando instaurar um sistema mais
célere baseado no principio da preservacdo da atividade empresarial, porém, na
pratica, os processos de recuperacdo de empresas e faléncia ndo tem se
demonstrado muito efetivos. E desse cenario que surge a necessidade de estudar a
Propriedade Industrial, com enfoque nas marcas e nas patentes, como medidas
estratégicas para auxiliar na recuperagdo da empresa em crise e na satisfacdo dos
credores da empresa falida. A Propriedade Industrial se demonstra relevante por se
tratar de um bem intangivel de alto valor que agrega valor de mercado para a empresa
além de presentar inovagdo. Para tanto, é necessario valorar de forma correta a
Propriedade Intelectual e inseri-la nos processos de faléncia e recuperacéao judicial
para garantir, por meio de sua alienacao, a efetividade desses processos, seja pelo

pagamento dos credores ou reestruturagcao das dividas.
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INTRODUGAO

A economia nacional e mundial passou por diversas mudancas e evolugdes ao
longo do tempo, trazendo um cenario mais competitivo que passa a considerar novos
ativos como relevantes, passando a valorizar a inovagédo e o capital intelectual,
formando por ativos intangiveis chamados de Propriedade Intelectual em especial a
Industrial, espécie de Propriedade Intelectual que se refere as criagdes industriais.

Atualmente, empresas verdadeiramente relevantes para o cenario mundial
possuem como principais ativos a Propriedade Industrial, tendo sido formado um
verdadeiro mercado de compra e venda dessa classe de bens.

Além disso, a economia se tornou mais complexa, trazendo negociagoes e
operacdes empresariais que abordam os mais diversos interesses e as mais diversas
classes de ativos.

Ao mesmo tempo, essa evolucgao foi acompanhada por um cenario de crise, em
que varias empresas se viram obrigadas a se reestruturar, renegociando suas dividas
e desenvolvendo novas estratégias de gestdo. Ainda, em casos de crise insuperaveis,
algumas empresas se viram obrigadas a encerrar as suas atividades e se retirar do
mercado, realizando, judicialmente, a alienagdo de todos os seus bens, buscando
satisfazer a maior parte possivel de credores.

Diante deste cenario de crise e de complexidade das relagdes empresariais,
nasceu a necessidade do sistema normativo se atualizar, trazendo novas normas para
a reestruturacao e insolvéncia que observem a complexidade de cada caso. ALein.°
7.661/1945 deixou de representar diploma normativo capaz de lidar com as crises
empresariais na atualidade.

Com o advento da Lei n.° 11.101/2005 nasce todo um novo sistema normativo
que busca tratar da recuperacao e da faléncia de empresas de forma complexa, com
enfoque negocial, trazendo as mais diversas possibilidades de estratégias para a
preservacao da atividade empresarial e seu soerguimento. Essa nova lei entende a
crise empresarial como negativa para a sociedade como um todo e é guiada pelo
principio da preservagao da empresa.

Porém, mesmo com o diploma normativo atualizada, com enfoque na

preservacdo da atividade empresarial, na fungao social da empresa e baseado no



direito negocial, até os dias atuais os processos de recuperagdo de empresas e
faléncia ainda possuem baixa efetividade.

Essa baixa efetividade muitas vezes se da em razdo de uma visio ultrapassada
da economia, que desconsidera a relevancia dos bens intangiveis e que nado traz para
a recuperacao e para a faléncia da empresa a Propriedade Industrial como um ativo
de fato relevante para a satisfagdo dos credores e renegociagao das dividas.

Uma marca forte e relevante vale milhdes de reais, patentes, desenhos
industrias e indicagdes geograficas representam um verdadeiro diferencial para a
atividade empresarial competitiva, podendo representar um ativo extremamente
valioso e relevante.

E diante deste cenario que o presente trabalho busca analisar a Propriedade
Industrial, com enfoque nas marcas e nas patentes, como sujeitos que podem atuar
de forma ativa para a recuperagao de empresas e como ativos a serem alienados para
a satisfacdo dos credores em caso de faléncia.

Figura entdo como objetivo central desse trabalho solucionar a questao: de que
forma a Propriedade Industrial pode tornar os processos de recuperagao de empresas
e faléncia mais efetivos. Para tanto sera realizada o estudo do ordenamento juridico
legal, a analise de doutrinas juridicas e artigos académicos sobre o tema e também
de casos praticos, sendo eles o caso Kodak, o caso Giovanna Baby, o caso Ciro Royal

e o0 caso Mabe Brasil Eletrodomésticos S.A.



1. A CRISE EMPRESARIAL

Em um primeiro momento, € essencial entender o que é empresa e 0 que
caracteriza a crise empresarial que levam as empresas a insolvéncia. Também é
necessario entender os riscos da crise empresarial, ndo s6 para a empresa em risco,
mas para a economia como um todo.

Entende-se empresa como uma atividade que visa a obtencéo de lucro com o
oferecendo ao mercado bens e servicos por meio da organizagdo dos fatores de
producao. Nesse sentido, a atividade empresarial € um fendmeno econdémico, que
deve ser entendida como uma atividade organizada que tem como objetivo a produgao
e circulagéo de bens ou servigos.

O Direito Brasileiro ndo traz um conceito definido de empresa e sim de
empresario que, nos termos do artigo 966, caput, do Cdédigo Civil, é “quem exerce
profissionalmente a atividade econémica organizada pela produg¢éo ou circulagéo de
bens ou servigos”.

Destrinchando o conceito de empresario trazido pelo Codigo Civil tém-se que
sao trés as caracteristicas da empresa, primeiro ser uma atividade econémica, que se
entende como aquela que € apta a gerar lucro; segundo ser uma atividade organizada,
ou seja, ser uma atividade que envolve a articulagdo do capital, da mao de obra, de
insumos e da tecnologia; e a circulagdo de bens, que se refere a trazer o bem ou o
servico da empresa ao consumidor final.

Assim, é possivel entender a crise empresarial como o aparecimento de uma
questao que causa impacto negativo na atividade econémica organizada da empresa,
prejudicando o seu funcionamento, impedido o seu desenvolvimento e, em casos
extremos, impedindo a continuidade de sua atividade.

A crise empresarial pode se manifestar por meio de trés diferentes espécies, a
crise econbmica, a crise financeira e a crise patrimonial.

A crise econOmica ocorre quando ha um desajuste entre receitas e despesas
decorrentes do proprio exercicio da atividade econémica.

Ja a crise financeira se refere a um desajuste entre o prazo médio de
recebimento e o prazo médio de pagamento, ou seja, no cenario de crise financeira o
problema é de liquidez, uma vez que a empresa possui um prazo de vencimento mais

curto do que seu prazo de recebimento.
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Por sua vez, a crise patrimonial € a insoléncia, ocorrendo quando os bens da
empresa sao insuficientes para a satisfagdo das obrigagées contraidas, ou seja,
quando o patriménio liquido da empresa é negativo.

Ainda, a crise empresarial pode ser causada por fatores externos a empresa,
chamados de fatores exdgenos, como a inflagdo ou deflagdo, auséncia de crédito,
variacao cambial, instabilidade politica e juridica, desemprego, politica fiscal, fatores
climaticos e de saude publica ou por fatores internos a empresa como problemas
organizacionais e de lideranga, infraestrutura e capacidade financeira.

Em um pais como o Brasil, com uma economia volatil e passando por um
cenario de crise econémica, empresas enfrentando crises e passando pela insolvéncia
tem se tornado cada vez mais comum.

Nesse sentido, a depender da proporgao, dos motivos e da espécie da crise
empresarial, a empresa em crise deve buscar o soerguimento, seja por meio de
medidas de gestao, negociagdes, recuperagao judicial ou extrajudicial ou pela propria
liquidagao encerramento de suas atividades, a chamada faléncia.

A superacdo de uma crise empresarial € fundamental, isso porque uma
empresa em crise ndo afeta apenas o seu interesse, ha toda uma coletividade a ser
afetada pela crise de uma empresa, € o que explica o Prof. Dr. Marcelo Barbosa
Sacramone (2020, p. 290):

“A crise empresarial coloca em risco o patriménio dos credores que poderédo nao ter
seus créditos satisfeitos; dos empreendedores, que empregam capital no
desenvolvimento das atividades; dos consumidores, diante da perda de oferta dos
produtos ou servigos disponibilizados pela empresa em crise no mercado; dos
trabalhadores, eventualmente alijados dos seus postos de trabalho por conta do fim da
produgao”.

Ou seja, a crise empresarial pode ser fatal. E por essa razdo que o direito se
preocupa com criar mecanismos para buscar solucionar situacdo de crises
empresariais.

Exemplo disso € o Estados Unidos da América, que em 1934 criou seu primeiro
diploma normativo que tratava do tema da recuperacdo de empresas, como
mecanismo que buscava amenizar os efeitos da crise da Bolsa de Valores de Nova
York de 1929.

O ordenamento juridico brasileiro reconhece a delicadeza do cenario de crise
e a relevancia dos interesses envolvidos, assegurando, por meio da Lei n.° 11.10/2005
(Lei das Recuperacao de Empresas e Faléncia — “LREF”) modos de liquidacao e

reestruturacdo da empresa em crise.
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Assim, entendendo o que é a crise empresarial e a relevancia de lidar com tal
cenario, o presente trabalho passa a estudar a faléncia a recuperacgéo judicial, formas
estabelecidas pela LREF de se lidar com a crise e de que forma a Propriedade

Intelectual pode auxiliar nesse cenario.

2 O PROCEDIMENTO DE FALENCIA E DA RECUPERAGAO JUDICIAL COM A LEI
N.° 11.101/2005

A Lei n.° 11.101/2005, conforme determina seu artigo 1°, disciplina o
procedimento da faléncia, da recuperagao judicial e da recuperacao extrajudicial do
empresario e da sociedade empresaria tidos como devedor.

Referida Lei revogou o Decreto Lei n.° 7.661/1945, a antiga Lei das Faléncias,
que trazia os institutos da faléncia e da concordata, trazendo uma nova visdo mais
elaborada e efetiva para a solugéo de crises empresariais no Brasil.

Por meio desse novo diploma normativo, o ordenamento juridico brasileiro traz

para o empresario uma seérie de beneficios e de prote¢des legais, buscando incentivar
o desenvolvimento da atividade econdmica, assegurando que em casos do
empresario ser mal-sucedido ocorra uma socializagdo da perda, trazendo menos
danos ao empresario.
Caso néo a Lei ndo assegurasse referidas protegdes legais, os riscos ao capital do
empreendedor seriam muito maiores, ocorrendo o desincentivo a atividade
empresarial. Como consequéncia, o desenvolvimento econdmico nacional seria
retardado.

Além disso, a lei busca assegurar medidas para a solugao da crise empresarial,
trazendo para o empresario a possibilidade de buscar se reestruturar e manter a sua
atividade.

Nesse sentido, a Lei n.° 11.101/2005 é baseada no principio da funcao social
da empresa, tendo também como objetivo a manutengdo da atividade empresarial,
representando uma célula social e legal que busca proteger o interesse dos credores
sem deixar de promover a preservagdo da empresa, evitando os impactos sociais e
econdmicos que a crise empresarial traz para a sociedade como um todo.

Outro interessante aspecto da Lei n.° 11.101/2005 é o carater negocial, a
empresa devedora e seus credores devem participar ativamente buscando a melhor

solugao para a sociedade como um todo.
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E desse cenario que também se observa a necessidade da eficacia desses
institutos, uma vez que a disposicdo legal precisa ser aplicavel na pratica. E
necessario se estudar e Lei n.° 11.101/2005 com a visdo da adequacéao do direito ao
seu dever social além de buscar estudar maneiras de tornar os procedimentos da Lei
n.° 11.101/2005 mais eficientes.

2.1 Panorama Histoérico das Leis das Faléncias no Brasil

No ordenamento juridico brasileiro a preocupagao com a situagao de insolvéncia
empresarial surge em 1756, com o surgimento do Alvara instituido pelo Marqués de
Pombal, que introduziu no Brasil a faléncia mercantil, mercantil, através do juizo
comercial aplicado exclusivamente para os comerciantes ou mercadores.

Referido diploma legal, impés ao comerciante falido a apresentagdo a Junta do
Comércio, para prestar juramento, quanto a verdadeira causa da faléncia, a entrega
da chave dos estabelecimentos, a declaragdo de todos os seus bens a entrega do
Livro Diario, com o langcamento de todos os assentos de todas as mercadorias,
contendo as despesas efetuadas. Cumprida todas as exigéncias era feita a
convocacgao dos credores atraves de publicacédo de edital.

Da arrecadagao de seus bens, dez por cento eram destinados ao préprio falido,
para que esse pudesse se sustentar. O restante era repartido entre os credores. E em
caso de faléncia fraudulenta, a prisdo do comerciante era decretada, seguindo o
devido processo penal.

Com a Independéncia do Brasil alterou-se o diploma legal que tratava de
empresas falidas, por meio da Lei de 1850 (Lei da Boa Razao) que introduziu ao
Direito Falimentar Brasileiro meios preventivos a decretacdo da faléncia, como a
concordata preventiva, a moratoria, e a cessdo de bens e o acordo extrajudicial, a
legislagdo n&o teve grandes méritos. E possivel se notar que desde 1850 ja existe
uma preocupagdo com se evitar a insolvéncia da empresa, o decreto possuia
mecanismos focados na reestruturagao da empresa em crise.

Em que pese a preocupacgao do referido diploma legal na resolugao da crise da
empresa, os institutos previstos acabavam por facilitar a fraude por meio da empresa
em crise. E nesse contexto que surge a Lei n.° 859/1902, que busca acabar com as
situacdes de fraude. Porém, ndo se teve o éxito esperado, tendo sido reformada pela
Lein 2.024/1908.
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Foi apenas em 1929 que surgiu um novo diploma legal para tratar do tema, o
Decreto Lei n.° 5.746/1929, que elaborou poucos pontos da Lei anterior, atendeu a
demanda de exigéncias das condigbes ambientais, causadas pela Primeira Guerra
Mundial.

Antecedendo a Lei n° 11.101/2005, que vigora até os dias atuais, o Decreto Lei
n.° 7.661/1945 trazia os institutos da faléncia e da concordata.

A concordata era um instituto simples, que consistia em um beneficio legal para o
devedor comerciante realizar a dilagdo do vencimento de suas obrigagdes
quirografarias ou realizar a remissao parcial de seus valores. Se tratava de um instituto
unilateral, ou seja, independia da vontade dos credores.

Note-se que até 2005 nado existia no Brasil o conceito da recuperacgéao judicial,
sendo a concordata o instituto responsavel por garantir a reorganizagao da empresa
em crise.

Por se tratar de um instituto muito simples, sem maiores medidas focadas na
reorganizagdo da empresa e sem um maior controle por parte dos credores, a
concordata muitas vezes permitia ao comerciante adiar a decretacao de faléncia, além
de que era insuficiente para uma verdadeira superacao da crise empresarial.

A Lei n.° 11.101/2005, de 9 de fevereiro de 2005, surge entdo como uma medida
legal para, de fato, assegurar a reorganizagdo da empresa e a manutencao da
atividade empresarial, substituindo o instituto da concordata pelos institutos da
recuperacao judicial e recuperacéao extrajudicial.

Agora, com o entendimento de que o soerguimento da empresa em crise trara
beneficios para toda a comunidade, tem-se a primazia da busca da composi¢cao dos
interesses de todos os envolvidos na crise empresarial: a empresa em crise, 0
credores, os fornecedores, os funcionarios.

Inclusive a lei € expressa, ao estabelecer em seu artigo 47 que a recuperagao
judicial tem por objetivo viabilizar a superacdo da crise econdmico-financeira da
empresa, visando a manutencdo da atividade empresarial e da fungcado social da
empresa, veja-se:

“Art. 47: A recuperacdo judicial tem por objetivo viabilizar a superacdo da crise
econdmico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutengéo da fonte produtora,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservagédo da empresa, sua fungéo social e o estimula a atividade econémica.”
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A nova Lei ndo tem como objetivo apenas a composi¢ao do interesse de todos os
envolvidos na crise empresarial, busca-se também o aprimoramento técnico e a maior
celeridade processual.

Além de visar a efetiva reestruturacdo da empresa, a nova Lei busca acelerar a
liquidagao de bens no processo de faléncia, buscando garantir a maior satisfagéo dos
credores.

Recentemente, entrou em vigor a Lei n.° 14.112/2020, a chamada Nova Lei de
Recuperacéo Judicial e Faléncia, diploma normativo que traz algumas inovagdes a Lei
11.101/2005. Referida atualizacao legislativa foi impulsionada pelas consequéncias
econdbmicas e financeiras da Pandemia de Covid-19, que gerou uma maior
necessidade de se tornar a recuperagao de empresas algo efetivo no Brasil.

Entre as principais mudancgas trazidas pela n.° Lei 14.112/2020 chama atengao
dentro do escopo analisado na presente pesquisa a possibilidade de plano de
recuperacao judicial proposto por credores e a explicitacdo de que é crime falimentar
o devedor, até a aprovagao do plano de recuperagao judicial, distribuir lucros ou
dividendos a socios e acionistas.

Assim, € possivel notar na propria evolugao legal dos institutos voltados a lidar
com a crise empresarial uma maior preocupacao com a efetividade dos institutos
voltados a superagao da crise. Porém, apenas o texto legal ndo é o suficiente para
lidar e superar a situacdo de crise e de satisfazer os credores. E nesse cenario que

se deve observar as maneiras de se otimizar tais procedimentos.

2.2 Cenario Atual do Instituto da Faléncia no Brasil

A faléncia é o instituto judicial aplicavel em casos de crise empresarial
permanente, ou seja, em casos de empresas inadimplentes que possuem patriménio
insuficiente a serem expropriados para a satisfagao de suas dividas, sendo necessario
o encerramento da atividade empresarial, isto significa que, a empresa inadimplente
€ retirada do mercado.

O instituo da faléncia deve ser aplicado em situacées em que a Recuperagao
Judicial ndo € cabivel, ou seja, em situagdes que a crise empresarial € considerada
insuperavel.

Prevista no capitulo V da Lei n.° 11.101/2005, em poucas palavras, a faléncia

€ um processo judicial por meio do qual é instaurado um concurso universal de
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credores entre todos os credores da empresa falida, € promovida a alienagao de todos
os bens da devedora, visando satisfazer a maior parte possivel de seus dividas, por
meio de um procedimento que visa evitar a injustica, dando privilégio aos credores
mais necessitados e conferindo igual chance de recebimento do crédito para toda a
coletividade de credores.

Nesse sentido, entende-se a faléncia como um processo de execugao coletiva,
por meio do qual todos os credores do falido devem se submeter para satisfazer o seu
crédito mediante a liquidagao e otimizacado do ativo da empresa insolvente.

Porém, importa pontuar que além da instauragao do concurso de credores, no
processo de faléncia também ocorre o afastamento do devedor de suas atividades,
objetivando, conforme estabelece o artigo 75 da Lei n.° 11.101/2005, preservar e
otimizar a utilizagao produtiva dos bens, permitir a liquidagao célere das empresas
inviaveis e fomentar o empreendedorismo.

Nesse sentido, é possivel se observar que para a Lei atual a faléncia € um
instituto que visa mais do que tirar a empresa insolvente do mercado, sendo também
um modo de tornar a atividade empresarial mais eficiente, uma vez que conforme esta
expressamente estabelecido no supracitado artigo da Lei, o estabelecimento
empresarial devera ser preservado para otimizar a utilizagado produtiva de seu ativo.

E ainda, a faléncia € um instituo que traz maior segurancga ao se empreender e
praticar a atividade empresarial no pais, uma vez que traz ao investidor uma
perspectiva de recebimento do seu crédito em casos de crise empresarial e de

inadimplemento, é o que explica o Prof. Dr. Fabio Ulhoa Coelho (2018):

“Os agentes econdmicos sentem-se menos inseguros em conceder o crédito, entre
outros elementos, porque podem contar com esse tratamento parificado, na hipétese
de vir o devedor a encontrar-se numa situagao patrimonial que o impega de honrar,
totalmente, seus compromissos.”

Além de todos esses fatores o processo de faléncia permite ao empresario
extinguir suas obrigacbes e se reinserir no mercado, sem que ocorra a satisfacéo
integral de seu débito, sendo necessario o pagamento de 50% dos créditos
quirografarios ou a realizagao de todo o ativo ou mediante o decurso de prazo de cinco
anos, contados do encerramento da faléncia, ou dez anos, contados da mesma data,
em caso de condenacao por crime falimentar.

Um importante ponto de inovagao da Lei n.° 11.101/2005 para a faléncia é a
possibilidade de alienacdo do estabelecimento empresarial, sem que houvesse a

sucessao de suas obrigacdes trabalhistas e tributarias, ou seja, o adquirente se torna
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proprietario do estabelecimento, que € um ativo extremamente relevante, sem se
tornar sucessor do falido no passivo.

Aqui é importante diferenciar do estabelecimento da empresa e do empresario,
uma vez que o estabelecimento € um conjunto de bens fungiveis e infungiveis que &
utilizado como instrumento para o desenvolvimento da empresa. E o que explica o
Prof. Dr. Oscar Barreto Filho (1988, p.75), que conceitua o estabelecimento como “o
completo de bens, materiais e imateriais, que constituem o instrumento utilizado pelo
comerciante para a exploracédo de determinada atividade Mercantil’.

Essa inovacgao é extremamente relevante e positiva sob dois aspectos. Primeiro
do ponto de vista da satisfacdo dos credores, pois o estabelecimento, por ser um ativo
composto por bens tangiveis e intangiveis, pode ser alienado por um alto valor,
ajudando a satisfazer o passivo da falida. E, do ponto de vista da preservacao da
atividade empresarial, pois um novo empresario pode dar continuidade a atividade
empresa.

Se tratando da preservacado da atividade empresarial, a possibilidade de
alienacdo do estabelecimento € proveitosa para a sociedade como um todo. Isso
porque, o estabelecimento é formado pelos bens tangiveis, como fabricas, maquinario
e lojas, e também por bem intangiveis a marca, carteira de clientes e patentes, e com
a preservacao do estabelecimento os bens intangiveis ndo se perdem com a faléncia
da empresa. A sociedade nao perde uma marca ou a formula especifica de um produto
em razao da faléncia da empresa.

Assim, tem-se que uma faléncia bem-sucedida é de interesse de toda a
sociedade. Porém, em que pese as leis atuais que demonstram uma verdadeira
preocupacao com a efetividade das faléncias e a importancia da efetividade do
instituto. Atualmente, tais processos costumam ser pouco efetivos.

Em pesquisa realizada pela Associacdo Brasileira de Jurimetria (ABJ) em
parceria com o Nucleo de Estudos de Processos de Insolvéncia (NEPI) da PUC-SP
(Associacao Brasileira de Jurimetria, 2022), foram levantados dados de 6.270
processos que demonstraram que o tempo médio do processo de faléncia no Estado
de S&o Paulo é de 10 anos, sendo baixa, inclusive, a taxa de processos que chegam
na etapa de avaliagao e leildao dos bens e de processos que se encerram.

Se tratando da efetividade das faléncias, o resultado também nao foi positivo,
se tratando de 12,1% ao se tratar da taxa de recuperacao de ativos, caracterizada

pela média simples das taxas de recuperacao dos ativos por processo, e de 6,1% se
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tratando da taxa de recuperacédo da divida, que é a comparagao do valor dos bens
vendidos com o valor da divida.

Diante desse cenario, ndo restam duvidas de que sdo necessarias medidas
praticas para tornar o processo de faléncia mais efetivo. E importante entender que
apenas leis nao é suficiente para solucionar. Por essa razao, é necessario estudar e
observar a alienagéo dos bens intangiveis caracterizados pela propriedade intelectual
como uma forma de se trazer maior efetividade para o processo de faléncia, tanto do
ponto de vista da satisfagdo dos débitos da empresa falida quanto do ponto de vista

do principio da preservagao da atividade empresarial.

2.2.1. A Alienagao de Ativos no Processo de Faléncia

Conforme é possivel se observar, o processo de faléncia consiste na alienagao
dos ativos da empresa insolvente para satisfacdo dos credores. Nas palavras de
Waldo Fazzio Junior (2012, p.372), “em regra, consiste em converter os bens do
devedor em dinheiro, para pagamento de seu passivo”.

Primeiramente é realizada a arrecadacdo de todos os bens, tangiveis e
intangiveis, apos a arrecadacgao ocorre a alienagao, conforme estabelece o artigo 139
da Lei n.° 11.101/2005.

A alienagao do ativo arrecadado ocorrera de forma ordinaria ou extraordinaria.

A alienacao ordinaria € a que esta prevista no inciso no artigo 140 da Lei n.°
11.101/2005. Nesta modalidade pode ocorrer a alienagao do estabelecimento como
um todo. Essa forma de alienagao de ativos é a mais interessante, pois permite a
preservacao da atividade empresarial.

Ainda, é possivel a alienagdo da empresa por meio da venda de unidades ou
filiais, ou de blocos de bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor.

Quando o patrimdénio da empresa se encontra muito atrasado tecnologicamente a
melhor saida é a alienagao dos bens individualmente, conforme previsto no IV do
artigo 140 da Lei n.° 11.101/2005, essa modalidade € a menos interessante para a
continuidade da atividade empresarial. Porém, € preciso ter em vista que, em alguns
casos, a continuidade da atividade de determinada atividade empresarial €, de fato,
inviavel.

Nesta modalidade a alienagao pode se dar por leildo, pregao ou proposta direta,

conforme melhor interesse da massa falida.
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Ja a alienacgao extraordinaria € a alienagao dos bens de forma diversa da prevista
na Lei n.° 11.101/2005, que ira ocorrer de acordo com a dindmica do mercado.

Uma problematica da alienacao de ativos no processo de faléncia € a perda de
valor, que pode ser causada pela obsolescéncia dos bens do falido, fatores
econdmicos externos, tempo de uso e armazenamento inadequado. A alienagao dos
bens de forma separada também pode levar a perda de valor. Por essa razao a
possibilidade de alienagcdo do estabelecimento é extremamente relevante. Também é
desse cenario que se faz necessario estudar de que maneira tornar a alienagao dos
ativos processo de faléncia mais efetiva, visando sempre a satisfacdo dos credores e

o principio da manutencgao da atividade empresarial.

2.3 Cenario Atual do Instituto da Recuperacao de Empresas no Brasil

Enquanto a faléncia é um instituto juridico que retira do mercado as empresas
em situagcdes de crises insuperaveis, a recuperagao judicial e a recuperagao
extrajudicial sdo medidas previstas na Lei n.° 11.101/2005 que objetivam superar a
crise empresarial e preservar a sua fungcao social, evitando a faléncia da empresa,
preservando a atividade econémica, sem deixar de lado o interesse dos credores.

Referidos institutos sdo muito mais complexos do que a concordata, instituto
presente no nosso ordenamento juridico como meio de se superar a crise empresarial
até o advento da Lei n.° 11.101/2005, uma vez que nao tratam apenas da dilacdo do
vencimento das obrigagcdes ou da remissao parcial dos valores devidos, mas sim da
renegociacao das dividas e da elaboragcdao de diferentes estratégias, como a
celebracao de empréstimos e a alienacdo de ativos, para a superacdo da crise
empresarial, que possibilitam a ado¢cdo de medidas mais complexas e efetivas para o
cenario de reestruturacédo de empresas.

Além disso, a Nova Lei traz o carater negocial para a superacao da crise, com
a participagao ativa dos credores, busca-se a ndo apenas a reestruturacdo das
dividas, mas também a reestruturagao da gestao empresarial.

Ou seja, trata-se de meios muito mais complexos e mais eficientes para a
superagao da crise empresarial e preservacao da atividade, que possuem uma visao
negocial da reestruturagcao de empresas.

Por meio da recuperacéao extrajudicial, a empresa em crise estabelece acordos

com seus credores, alterando as obrigagdes anteriormente contratadas visando
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solucionar a crise. As negociagdes realizadas entre a empresa em crise e os credores
dao origem a um plano de recuperagao extrajudicial que pode ser homologado em
juizo, porém, n&o é necessaria a sua homologagao para que este tenha validade entre
as partes. A homologacéo do plano de recuperagao extrajudicial s6 € obrigatéria para
se vincular credores ndao anuentes ao plano.

Por se tratar de um instituo que visa a negociagao extrajudicialmente, ndo ha
um controle judicial durante todo o processo, porém, apds aprovado o plano, caso a
empresa ndo cumpra as suas disposi¢des é possivel entrar com medidas em juizo.

Em razdo do carater negocial da reestruturacdo da empresa em crise, trazido
pela Lei n.° 11.101/2005, a elaboracdo do plano de recuperacédo extrajudicial nao
implica na impossibilidade de realizagdo de outras modalidades acordos entre a
empresa devedora e seus credores, € o que estabelece o artigo 167 da referida Lei.

A recuperacao extrajudicial € um vasto campo a ser explorado, especialmente
considerando que no Brasil € muito pouco utilizada.

Ja a recuperacéo judicia, € a medida que visa viabilizar a superagao da crise,
por meio da participagao ativa do devedor e do credor, da negociagao, da alienagao
de ativos e de outras medidas diversas, porém, com o controle de legalidade e
supervisado do poder judiciario durante todo o processo.

O controle realizado pelo poder judiciario na recuperacao judicial visa zelar por
todos os interesses que permeiam a recuperacgéo judicial. Dos interesses da empresa
em crise ao interesse dos credores, do fisco e da sociedade como um todo.

Porém, é importante esclarecer que na recuperacao judicial o juiz ndo substitui
a iniciativa privada no processo de reestruturacdo, sendo seu papel apenas afastar
obstaculos ao regular funcionamento do mercado e limitar comportamentos dos
credores e do devedor, trazendo um ambiente propicio para a negociagao entre a
empresa em crise e seus credores e atrativo para novos investidores. Ou seja, 0 Unico
papel do Estado € possibilitar a negociacédo, sendo que a restruturagdo da empresa
ocorrera por vontade dos particulares.

O carater negocial se manifesta durante todo o processo da recuperagao
judicial. Em um primeiro momento é proferida a decisdo de processamento da
recuperacao judicial, momento em que o juiz avalia se a empresa em crise possui
todos os requisitos previstos na Lei n.° 11.101/2005 para que possa entrar em
recuperacao judicial. Apds o processamento da recuperagdo, a empresa em crise

passa a negociar com os credores e investidores, apresentando, entdo, um plano que
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deve demonstrar de que maneira a empresa pretende se reestruturar, de que forma
0s credores serao pagos, que ativos serdo alienados e se sera necessaria a
contratagao de algum empréstimo.

ApOs a apresentagao do plano de recuperagao judicial sera entdo convocada a
assembleia de credores, momento em que os credores, apos a analise do plano, irdo
deliberar sobre a sua aprovagao.

Com a inovagéo trazida pela Lei n.° 14.112/2020 os credores também poderao
apresentar um plano alternativo, o que, novamente, reforga o carater negocial deste
instituto, aqui se observa que é do interesse de todos que a empresa consiga se
reestruturar.

Caso o plano ndo seja aprovado, sera decretada a faléncia da empresa em
crise, porém, se o plano for aprovado ocorrera uma novacao das dividas, nos termos
do plano de recuperacao judicial e tanto os credores quanto a empresa ficardo sujeitos
a seus termos.

Nesse momento o poder judiciario em nada intervém, seu papel é apenas
realizar o controle de legalidade do plano, ou seja, observar se o plano n&do descumpre
nenhuma lei, homologando o plano que estiver de acordo com o ordenamento juridico
brasileiro, e, apds a sua homologag¢édo, acompanhar o cumprimento do plano pela
empresa em recuperagao.

Durante o periodo da recuperacgao judicial a empresa perde a sua autonomia
patrimonial, a contratacdo de empréstimos e a alienag¢ao de bens do ativo permanente
que nao estdo previstos no plano de recuperacao judicial apenas sao possiveis
apenas apos a oitiva dos credores. Tudo sempre sendo observado pela é6tica do
principio da preservacao da empresa.

E dentro do universo da recuperacdo judicial que é possivel infinitas
possibilidades para a empresa em crise renegociar as suas dividas, o artigo 50 da Lei
11.101/2005 traz um extenso rol de meios a serem utilizados para a recuperagao
judicial, sendo ele exemplificativo.

As operacbes de reestruturacdo sao delicadas e envolvem negociagdes
complexas pois envolvem os mais diversos interesses. E aqui se reforga, o interesse
na reestruturacdo de empresas e na solugcido da crise empresarial ndo é apenas da

empresa em crise e de seus credores, € de toda a coletividade.
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Porém, em que pese a complexidade do instituto da recuperacéo judicial e das
importantes atualizagbes normativas, sdo poucas as empresas que realmente
conseguem se reestruturar e voltar ativamente o mercado.

Conforme dados fornecidos pela Revista Exame (2018), apenas 6% das
empresas que pediram recuperagao judicial no Brasil conseguiram se recuperar
formalmente.

E fundamental transformar a recuperacdo judicial em um instituto
verdadeiramente efetivo. A relevancia da recuperagéao judicial ndo é apenas teorica,
mas também pratica. No Brasi, durante o ano de 2023 ocorreu uma grande quantidade
de pedidos de recuperacao judicial de importantes empresas para o cenario nacional,
como o Grupo Petrépolis?, Light S.A?, Grupo Americanas®, 123 Milhas*, e Grupo Oi®,
além de outras recuperagdes judiciais ja em curso, como a recuperagao judicial da
TNG Comércio de Roupas Ltda.®, da Odebrecht S.A” e da Samarco Mineragdo S.A8.

Cada um desses processos de recuperagao judicial possui suas
particularidades, tratando n&o apenas do direito da reestruturacao e insolvéncia, mas
também das mais diversas areas como o direito societario, direito ambiental, direito
trabalhista, direito econdmico direito contencioso civel e direito da propriedade
intelectual.

Assim, resta clara a interdisciplinaridade quando se trata de processos de
recuperacao judicial. Para se lidar de forma efetiva com as mais complexas operagdes
que envolvem, em varios casos, valores que chegam na casa do bilh&o, é necessario
observar as mais diversas areas do direito, sendo a area da propriedade intelectual
uma das areas que devem ser consideradas ao se lidar com a empresa em crise,

conforme se vera nos préximos capitulos.

! Processo de n.° 0835616-92.2023.8.19.0001, em tramite perante a 5% Vara Empresarial do Rio de
Janeiro.

2 Processo de n.° 0843430-58-2023.8.19.0001, em tramite perante a 32 Vara Empresarial do Rio de
Janeiro.

% Processo de n.° 0803087-20-2023.8.19.0001, em tramite perante a 42 Vara Empresarial do Rio de
Janeiro.

4 Processo de n.° 5194147-26.2023.8.13.0024, em tramite perante a 12 Vara da comarca de Belo
Horizonte.

5> Processo de n.° 0809863-36-2023.8.19.0001, em tramite perante a 72 Vara Empresarial do Rio de
Janeiro.

 Processo de n.° 1000492-39.2021.8.26.0260, em tramite perante a 12 Vara Regional de Competéncia
Empresarial e de Conflitos Relacionados a Arbitragem da 12 RAJ.

"Processo de n.° 1057756-77.2019.8.26.0100, em tramite perante a 72 Vara Empresarial do Sao Paulo.
& Processo de n.° 5046520-86.202.8.13.0024, em tramite perante a 22 Vara Empresarial da comarca de
Belo Horizonte.
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2.3.1. A Alienacao de Ativos na Recuperagao Judicial

A recuperagéao judicial € mais do que um instituto que busca renegociar as
dividas da empresa em crise, estando expressamente prevista no artigo 60 da Lei n.°
11.101/2005 a possibilidade de alienagdo de ativos durante o processo de
recuperacao, desde que previsto no plano de recuperagao judicial ou aprovado pela
assembleia geral de credores.

A alienacéo de ativos € um dos meios mais utilizados na recuperagao judicial
para a obtencao de capital para o soerguimento da empresa. Além de ser fundamental
para a obtencao de capital, a alienagao de ativos garante a preservagao da fungao
social da empresa. Logo, nota-se a importancia dessa pratica para o instituto da
recuperacao judicial.

Para garantir a efetividade da alienagao dos ativos, as obriga¢des e os 6nus do
devedor ndo sao transferidos ao arrematante, ndo ocorrendo, portanto, a sucessao
limitando os riscos ao adquirente, possibilitando o aumento do valor do bem alienado,
trazendo uma maior arrecadagao de capital para a empresa em recuperacao.

Para que ocorra a alienagao de bens no processo de recuperagao judicial &
necessario que esteja expressamente previsto no plano de recuperacgao judicial a
alienacgao de tais bens, que serdo organizadas em unidades produtivas isoladas que
deveréao estar detalhadamente caracterizadas no plano.

Unidade Produtiva Isolada (“UPI”) é o termo utilizado pela Lei n.° 11.101/2005
para se referir ao estabelecimento ou para bem imprescindivel para a atividade do
empresario, que, isoladamente sao capazes de gerar lucro, € o que explica os

doutrinadores Paulo Toledo e Bruno Poppa (2012, p. 278):

“A expressao unidade produtiva isolada, utilizada pela LRE, indica todos os
requisitos para ser reconhecida como estabelecimento: a unidade do
estabelecimento é exprimia pelo complexo de bens que o forma, jungidos sob
uma comum destinagao, que € a atividade produtiva, atributo da empresa”

A Unidade Produtiva Isolada ndo é necessariamente o estabelecimento
secundario, existindo a possibilidade de alienacdo do unico estabelecimento da
empresa em crise.

Porém, em casos como esse, € necessario ter atencao, havendo dois cenarios
para serem explorados. O primeiro cenario é o caso de esvaziamento patrimonial da
empresa em recuperacao que implique na liquidacao substancial da devedora, nesse

caso, a recuperagao judicial € convolada em faléncia. O segundo cenario ocorre
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quando o unico estabelecimento é alienado, porém ha a garantia de que ha fluxo de
caixa futuro suficiente para a manutencao da atividade da empresa em recuperagao,
sendo a alienagdo do estabelecimento nesse cenario uma estratégia de
reestruturacao plenamente possivel.

Por se tratar do estabelecimento, as unidades produtivas isoladas s&o
compostas por uma série de bens tangiveis e intangiveis e possuem a capacidade de

gerar lucro, sendo, por essa razdo, muito rentaveis quando alienadas.

3 ARELEVANCIA SOCIAL E ECONOMICA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

3.1 A Propriedade Industrial

Para se entender a Propriedade Industrial primeiramente se fazer necessario
se entender a Propriedade Intelectual, uma vez que a esta € uma espécie que compde
a Propriedade Intelectual.

Propriedade Intelectual € a soma de todos os direitos relativos a obras de
producao intelectual, tais como obras literarias, artisticas e cientificas, invengdes em
todos os dominios da atividade humana, descobertas cientificas, desenhos e modelos
industriais, marcas e denominag¢des comerciais.

Porém, o conceito de Propriedade Intelectual ndo € um conceito fechado, além
disso, por se tratar de um conceito intangivel, trazer um conceito que abarque de fato
0 que é a Propriedade Intelectual representa um desafio.

A Propriedade Intelectual envolve diversos aspectos da inventividade humana,
seja do ponto de vista industrial e comercial, seja do ponto de vista artistico e
intelectual. Segundo a definicdo da Organizagdo Mundial de Propriedade Intelectual
(OMPI), a propriedade intelectual se refere as criagdes da mente, sendo elas,
invencdes, obras literarias e artisticas, simbolos, nomes, imagens, desenhos e
modelos utilizados no comércio.

Nesse sentido, a Propriedade Intelectual € uma vasta area, que busca garantir
o direito do objeto protegido com exclusividade, garantindo meios para recompensar
o esforco humano que traz inovacgéo.

Dentro da Propriedade Intelectual tem-se a Propriedade Industrial, os Direitos
Autorais e outros direitos diversos como cultivares, topografias de circuitos integrados

e conhecimentos tradicionais.
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Portanto, a Propriedade Industria € uma espécie de Propriedade Intelectual.
Esta, porém se refere apenas aos direitos referentes as criagdes industriais, que
compdem o estabelecimento empresarial, conforme define o Professor André Luiz
Santa Cruz Ramos (2016):

“O direito de propriedade industrial compreende, pois, o conjunto de regras e
principios que conferem tutela juridica especifica aos elementos imateriais do
estabelecimento empresarial, como as marcas e desenhos industriais
registrados e as invengdes e modelos de utilidade patenteados.”

Considera-se Propriedade Industrial os sinais distintivos, que se referem a
marcas, nomes de empresas, indicagbes geograficas, nomes de dominios e
expressdes e sinais de propaganda e as criagdes industriais, que se referem as
patentes de invengdes e modelos de utilidades e registros de desenhos industriais.

A Convencéao de Paris de 1883, em seu artigo |, 2°, paragrafo estabelece os
objetivos da protegao a Propriedade Industrial:

"A protegdo da propriedade industrial tem por objetivo os privilégios de
invengdo, os modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais, as
marcas de fabrica e de comércio, o nome comercial e as indicacbes de
procedéncia ou denominagbes de origem, bem como a repressao da
concorréncia desleal"

A Lei 9.279/1996 (“Lei de Propriedade Industrial), lei que regula os direitos e
obrigacdes relativos a Propriedade Industrial, protege as patentes, os desenhos
industriais, as marcas, as indicagdes geograficas, tecnologia e franquia, tratando a
Propriedade Industrial como um privilégio temporario concedido pelo Estado para o
seu detentor.

Ao se falar de Propriedade Industrial, € necessario entender que se trata de um
ramo da Propriedade Intelectual voltado para a atividade empresarial, ou seja, para a
industria, comércio e prestagao de servigos, sendo um ponto de extrema relevancia
para o estabelecimento da empresa e para a empresa como um todo.

Importante ressaltar que existe uma discussao teérica sobre a natureza juridica
da Propriedade Intelectual e Industrial, enquanto alguns autores a consideram a uma
“propriedade”, outros consideram que seria mais adequado considerar um “direito”,
outros ainda consideram um “direito exclusivo”.

Independente da denominagéo escolhida para tratar da natureza juridica, nao
existem duvidas de que a protecdo a Propriedade Industrial € a protecdo ao

desenvolvimento.
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E, ao se tratar da protecdo da Propriedade Industrial no mundo juridico,
encontra-se uma grande interdisciplinaridade, uma vez que esta se relaciona com as
mais diversas areas, como o Direito Civil, Direito Societario, Direito da Reestruturacao
e Insolvéncia e até mesmo o Direito Constitucional e Penal.

Inclusive, o direito a protegcdo da Propriedade Intelectual, e consequentemente
a protecdo da Propriedade Industrial, esta previsto constitucionalmente, sendo
considerado um direito fundamental, uma vez que expressamente previsto no artigo
5°, XXIX, da Constituicao Federal:

“Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a
propriedade, nos termos seguintes: XXIX - a lei assegurara aos autores de
inventos industriais privilégio temporario para sua utilizagdo, bem como
protecdo as criagbes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pais.”

Em que pese a interdisciplinaridade desse ramo, a Propriedade Industrial, no
Brasil, & protegida pela Lei de Propriedade Industrial, Lei n.° 9.279 de 14 de maio de
1996, que, conforme determina o seu artigo 2°, busca a protecéo dos direitos relativos
a propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento
tecnolégico e econdmico do Pais. Ainda, referido artigo traz um rol de meios por meio
dos quais ira se efetuar tal protegao, sendo eles a concessao de patentes de invencao
e de modelo de utilidade, a concessao de registro de desenho industrial, a concesséo
de registro de marca, a repressao as falsas indicagdes geograficas e a repressao a
concorréncia desleal.

Para se compreender melhor o que seria a Propriedade Industrial € necessario
entendé-la como bens abstratos e intangiveis que, por forga do valor que eles
possuem e do ordenamento juridico, possuem caracterizas comuns a bens corpdreos.

Nesse sentido, o Estado intervém para trazer o valor de propriedade para
Propriedade Industrial estabelecendo seus direitos.

E nesse sentido que a Lei da Propriedade Industrial, em seu artigo 6°,
determina que a Propriedade Industrial deve ser considera um bem moével. Referida
disposicado se trata de uma construgao tedrica necessaria para se tratar do tema,
assim como estabelecer os direitos relativos a Propriedade Intelectual, € o que explica
Denis Borges Barbosa (2012);

“O direito de propriedade é bem amplo, comportando também outros bens que
ndo os imodveis ou moveis. Foi garantida, assim, a propriedade imaterial,
relativa a obras intelectuais, artisticas ou cientificas ou sobre inventos
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industriais, bem como nomes de empresas e marcas de propaganda, de acordo
com o inciso XXVII, art. 5°, do texto constitucional.”

Sendo assim, por se tratar de uma propriedade a Propriedade Industrial
também pode ser tratada como uma mercadoria, passando a fazer parte e ser objeto
de grandes e importantes operagdes. Surge um novo nicho no mercado mundial
voltado para a Propriedade Industrial.

Dessa forma, € possivel se observar que essa espécie de propriedade
intangivel € uma area extremamente relevante, sendo protegida, inclusive, no ambito
constitucional.

E necessario se atentar & Propriedade Industrial para tratar das mais diversas
areas do direito, especialmente ao se tratar de todas as sub areas Direito Empresarial,
uma vez que um estudo de qualquer area Direito Empresarial que nao se volta a
Propriedade Industrial acaba por se tornar desatualizado e incompleto, como € no

caso da reestruturagéo e da faléncia de empresas.

3.2 Panorama Histérico da Propriedade Industrial no Brasil

A relevancia da Propriedade Industrial remonta a Idade Média, com a fase dos
privilégios feudais. Porém, tal tema s6 comecga a aparecer no ordenamento juridico
mundial no século XVIII.

O Brasil foi o quarto primeiro pais a legislar sobre Propriedade Industrial. Em
1809 o tema foi tratado por meio de um Alvara de D. Jodo VI que tratava sobre
patentes. Referido alvara ndo abordava apenas a questao das patentes, era focado
no desenvolvimento econémico nacional, mas, sobre o tema, o alvara buscava
incentivar o desenvolvimento tecnologico nacional, através de patentes industriais de
concessao prevista em lei.

E interessante pontuar que, antes do referido alvara, vigorava o Alvara de 05
de janeiro de 1785, que proibia atividades que visavam o desenvolvimento industrial.
Desde esse momento € possivel observar que a Propriedade Intelectual era vista
como uma questdo de desenvolvimento, uma vez que Portugal impedir o
desenvolvimento industrial no Brasil para evitar a concorréncia, que neste momento

ainda era colbnia de Portugal.



26

Posteriormente, em 1830 uma nova lei passou a tratar do assunto das patentes,
passando a deferir a patente apenas ao inventor nacional, para estrangeiros que se
estabeleciam no Brasil com novas tecnologias a lei previa apenas um subsidio.

A lei foi modificada em 1882, com a promulgacéo da Lei n.° 3.129, que para
época era bastante atual, estando de acordo com o estabelecido pela Convencéao de
Paris. Essa nova lei previa a possibilidade de concessao de patentes a estrangeiros,
0 que causou um significativo aumento na concesséo de patentes, entre 1882 e 1890
foram concedidas 1.178 patentes.

Durante os anos de 1876 e 1884 o Brasil assinou convencgdes diplomaticas para
a protecao de marcas de fabrica e de comércio com a Franga, Bélgica, Alemanha,
Italia, Estados Unidos, Portugal e Dinamarca.

Porém, é importante destacar que referidas normas tratavam apenas das
patentes. No tocante as marcas, a primeira lei a tratar do tema s6 surgiu em 1875,
diante da necessidade de se adequar a Convencéao de Paris.

No ambito internacional, em 1901 o Brasil celebrou com a Argentina um
convénio para protecdo de marcas de fabrica e de comércio, o Decreto Lei n.°
5.877/1906 incorporou referido convénio ao ordenamento juridico nacional (IDS,
2013).

Em 1933, por meio do Decreto n.° 22.989 de 22 de julho de 1933 foi aprovado
o Departamento Nacional de Propriedade Industrial (“DNPI”), que fixou alguns
requisitos, formalidade e normas para habilitagcdo de um novo agente da propriedade
industrial, que é o profissional liberal que tem como fungao fornecer assisténcia as
partes interessadas na protecdo da propriedade industrial. Como requisitos o DNPI
estabelecida a nacionalidade brasileira, a maioridade, a idoneidade, o exercicio da
profissdo por cinco anos, a aprovagao no exame de agentes oficiais de propriedade
industrial e o depdsito de fianga e recolhimento dos impostos referentes a industria e
a profissao.

Referido Decreto foi reorganizado em 1940, por meio do Decreto n.° 2.679 de
01 de outubro de 1940, fixando alguns novos requisitos para o agente da propriedade
industrial, sem alterar a esséncia do Decreto n.° 22.989.

O ano de 1945 é um importante marco para o direito da Propriedade Intelectual
no Brasil, com a elaboragédo do primeiro Cédigo de Propriedade Industrial, por meio
do Decreto Lei n°® 7.903/1945.
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No aspecto das patentes, no final da Era Vargas foi proibido o patenteamento
de produtos farmacéuticos, porém, referida medida legal ndo teve os resultados
esperado, sendo tal disposicdo revogada pelo Decreto Lei n.° 75.572/1975, que
possibilitou o patenteamento de produtos farmacéuticos no Brasil.

Se tratando dos direitos autorais, em 1960 o Brasil ratifica a Convencéao
Universal do Direito Autoral.

Outro marco importante para a propriedade intelectual no Brasil € a criacdo do
Instituto da Propriedade Industrial (“INPI”) em 1970, por meio da Lei 5.648 de 11 de
dezembro de 1970.

Posteriormente em 21 de dezembro de 1971, foi desenvolvido o novo Cdédigo
de Propriedade Industrial, trazendo um procedimento menos burocratico para a
protecao da propriedade intelectual.

Ainda, em 1988 a propriedade intelectual, e todos os demais direitos inerentes
a ela, passou a ser um direito de ordem constitucional, conforme previsto no artigo 5°,
inciso XXIX, da Constituicao Federal de 1988.

ALei de Propriedade Industrial de 1996, novo Codigo da Propriedade Industrial,
Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, em vigor atualmente, surgiu da pressédo exercida
pelo Governo dos Estados Unidos sangdes unilaterais impostas sob a Sec¢ao 301 do
Trade Act. O inicio da elaboracédo do atual diploma legal se iniciou em 1990, tendo
sido designada uma comissao para elabora-la, a Comissao Interministerial.

Durante o processo de elaboragdo a Comissdo ouviu as associacdes,
empresas e entidades governamentais interessadas, como por exemplo a Associagao
Brasileira da Propriedade Industrial.

Em linhas gerais, a Lei de Propriedade Industrial trouxe uma séria de evolugdes
ao se compara com o Cdédigo anterior, com um maior aperfeigoamento técnico,
modificagdes no contexto tecnoldégico e uma maior padronizacdo dos sistemas
nacionais de patente e de marca.

Ainda, diversas leis esparsas foram promulgadas para tratar de forma mais
especifica de algumas espécies de Propriedade Industrial, sendo a Lei n.° 9.609/1998,
a Lei de Software um exemplo.

Diante do contexto da evolugédo da Propriedade Industrial no Direito Brasileiro,
€ interessante observar também de que forma ela se manifesta nas demais areas,

considerando a sua relevancia econémica e social.
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3.3 As Marcas

Do artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial de 1996 é possivel extrair o
conceito de marca como sinais distintivos visualmente perceptiveis, desde que nao
proibidos por lei. Ainda, se tratando do fator da distintividade, € considerado nao
apenas os elementos graficos, mas também o conjunto de impressées que atuem
individualizando, distinguindo ou certificando produtos e servigos, conforme dispde a
Resolugao 260/10.

A Organizagao Mundial da Propriedade Intelectual (“OMPI”) conceitua marca
como “sinais distintivos usados para diferenciagcdo entre produtos idénticos ou
parecidos ofertados por diferentes produtores ou prestadores de servigos.”

No Brasil, é possivel apenas o registro de marcas visuais, porém, no cenario
internacional, como por exemplo nos Estados Unidos, é possivel o registro de marcas
sonoras e olfativas.

Consideram-se trés espécies de marca, a de produto ou servi¢o, que identifica
e distingue produtos ou servigos de outro idéntico, a de certificacdo que atesta a
conformidade de um produto ou servigo, quanto questdes referentes a sua qualidade
e natureza, e a marca coletiva, que é usada para identificar produtos ou servigos
provindo de membros de uma determinada entidade.

Em resumo, a marca € um sinal visual que tem como funcéo constituir um elo
de aproximacao entre o produto ou servigo e o consumidor, trazendo, por meio de seu
poder distintivo, uma associacdo entre a marca e sua qualidade e caracteristicas.
Nesse sentido, o consumidor ira consumir um produto de determinada marca porque
saber de suas qualidades, confiar e gostar no produto vendido.

Deste modo, a marca tem como funcéo primordial a apresentacao e distincéo
de um determinado produto ou servigo de todos os demais existentes do mercado,
trazendo para o consumidor segurancga, por meio da possibilidade de identificacdo da
marca e da qualidade do produto.

Nesse mesmo sentido, a marca também traz credibilidade e reputacdo a
empresa e ao produto e servigo fornecido, essa a sua fungao econémica, que garante
o trabalho e o esforco humano, “representando fator do trafego e tornando-se
elemento de éxito e de seguranga as transagbes”, conforme ensina o Professor
Carvalho de Mendonca (1934, p. 217).
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Por essa razao, o artigo 124, inciso V, da Lei de Propriedade Industrial proibe
o registro de reprodugao ou imitagcdo de elemento caracteristico ou diferenciador de
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, uma vez que causa confusao ou
associagao com outra marca, gerando conflito entre marcas.

Ha também a protecao as marcas de alto renome, que, desde que registrada o
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, tera protecdo especial em todos os
ramos da atividade empresarial, nos termos do artigo 125 Lei de Propriedade
Industrial. Importa pontuar que para uma marca ser considerada de alto renome é
necessario a produgao de provas que demonstrem a relevancia da marca, sendo a
pesquisa mercadologica um dos possiveis meios.

Ainda, é possivel a protecdo de marcas, mesmo que nao previamente
registradas no Brasil, desde que tenham se tornado notoriamente conhecidas no
Brasil. Referida disposicdo evita o registro de uma marca que conflite e cause
confusdo com o consumidor que ja tinha amplo contato com uma marca, ainda que
nao registrada no pais.

A importancia de prote¢ao a marca € relevante para o empresario, uma vez que
conecta o consumidor ao produto ou servico fornecido, além de proteger o
investimento do empresario, evitando a concorréncia desleal, e também para o
consumidor, que consegue ter consciéncia das qualidades do que esta consumindo,
podendo ter expectativas e consumidor de acordo com as suas necessidades,
vontades e gostos.

Nesse sentido, a ndo protecdo da marca também € prejudicial para o
consumidor, que pode ser enganado e consumir produtos acreditando ser de uma
marca diversa. E ndo so, se tratando do fim de uma marca também é possivel
observar o prejuizo para o seu consumidor, que tera que alterar e adaptar o seu
padrao de consumo.

A marca compde um ativo extremamente relevante para a empresa, uma vez
que gera aproximagao com o consumidor, agrega valor ao produto ou servigo vendido
e se torna a face da empresa. Nao ha duvidas de que a marca faz parte do ativo da
empresa e representa, quando bem desenvolvida, grande parte da sua capacidade
de gerar lucro.

E interessante observa que a marca excede a empresa. Conforme estabelece

o artigo 134 da Lei de Propriedade Industrial € possivel a cessédo do registro de uma
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marca, sendo possivel que o titular da marca permita que terceiros utilizem a marca,
por meio do contrato de licenga, ou que a aliene, por meio do contrato de cessao.

Inclusive, existem empresas que possuem mais de uma marca em seu ativo,
como exemplo tem-se a Alpargatas S.A, que também é detentora das marcas
Havaianas e Osklen, conforme registrado no Instituto Nacional de Propriedade
Industrial, que sao extremamente relevantes para o mercado nacional.

Porém, a separacédo da marca do fundo de comércio da empresa é recente no
direito brasileiro, tendo ocorrido apenas em 1967, por meio do Decreto Lei n.° 254 de
28 de fevereiro de 1967.

No caso de contrato de licenga de uso da marca, o titular que permite que
terceiros utilizem da marca nao perde o seu direito de exercer controle efetivo sobre
esta, sem prejuizo ao direito de o licenciado atuar em defesa da marca.

O contrato de licenca do uso de marcas é, portanto, nas palavras de Gabriel
Leonardos (1997, p. 90), o “contrato através do qual o proprietario de uma marca de
industria, comércio ou servigos pode, a partir de seu deposito, conceder o direito de
uso da mesma a outrem, reservando para si a propriedade.”

E nado so, por se tratar de um ativo, é possivel que se recaia 6nus sobre a
marca, em alguns casos a marca pode ser dada até como garantia, sendo necessaria,
para tanto, a anotagao pelo INPI no registro da marca, nos termos do artigo 136, inciso
Il, da Lei de Propriedade Industrial.

Portanto, resta claro que a marca € um ativo intangivel de extrema relevancia
e relevantes em diversos aspectos. Se tem a relevancia econdmica e financeira da
marca, ou seja, seu valor como um ativo, sua capacidade de gerar lucro, sua
relevancia para o estabelecimento da empresa. Ha também a relevancia social da
marca, que é um instrumento de protecao do consumidor, que associa qualidades ao
produto e ao servigo de determinada marca, possibilidade a confianga ao consumir.

Além disso, a existéncia de marcas diversas no mercado evita 0 monopalio,
trazendo possibilidade para os consumidores, aumento o poder de escolha, essencial
para 0 consumo justo.

Sendo assim, estudar a alienagao da marca em situacdes de crise empresarial,
como instrumento de arrecadacgao de ativos e de manutengcdo da marca, para além
da empresa, € de interesse da sociedade como um todo, n&o se limitando apenas ao

interesse da empresa em crise, abarcando também o interesse dos credores, com a
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alienagao da marca, dos consumidores, com a manutengao da marca mesmo que em

uma nova empresa, € da economia como um todo.

34 As Patentes

Patente é o direito que garante ao inventor a propriedade sobre sua invengéo
ou sobre o seu modelo de utilidade, com todos os direitos a ela acessorios, oferecendo
0 uso exclusivo da invencéo, se caracterizando, porém, como um titulo de propriedade
temporario, ou seja, o direito ao uso exclusivo nado € eterno, se extinguindo ao se
alcancar determinado lapso temporal.

Nas palavras do Prof. Dr. Jacques Labrunie (2006) invengdo “é a criagdo
intelectual de efeito técnico ou industrial. Existem duas formas de proteger ou manter
a exclusividade sobre uma invengao: por meio do segredo ou da patente de invengdo.”

Nesse sentido, a patente pode ser vista como uma troca, o inventor revela para
a sociedade uma inovacao e a sociedade reconhece o direito a prote¢cao sobre a sua
invencgao.

E importante apontar que a qualidade de inventor é o que garante o direito a
obtencao da patente, porém, é possivel que o verdadeiro inventor transfira o direito
para terceiros, seja por sucessao, cessao ou por forga de contrato, podendo ser esse
contrato oneroso.

A patente traz ao seu detentor o direito de impedir terceiros, sem o seu
consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar produto objeto
de sua patente ou por processo obtido por meio de processo patenteado. Nesse
sentido, o detentor da patente tem uma relevante vantagem em relagdo aos
concorrentes, uma ver que possui exclusividade.

Nao sao todas as invengdes que sao patenteaveis, o artigo 8° da Lei de
Propriedade Intelectual determina como requisitos para que um bem seja patenteavel
a novidade, a atividade inventiva e a aplicagao industrial.

Se tratando do requisito da aplicagao industrial, a invencao precisa ser aplicavel
a produgao industrial, podendo ser aplicada ou utilizada em qualquer ramo da
atividade produtiva.

Para que uma patente seja concedida, € necessario que o inventor apresente
um requerimento junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, preenchendo

um formulario préprio para depodsito de pedido de patente, apresentando um relatério
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descritivo, com as reivindicagcbes, desenhos e resumo da invencgao, além do
comprovante de pagamento da retribuicao relativa ao depdsito. Apos a apresentagao
do pedido este sera submetido a um exame formal, que ira verificar se presentes os
requisitos formais e entdo sera protocolizado. Apds analisada e cumpridas as
formalidades, € necessario que seja requerido o exame do pedido de patente, que
devera ser feito no prazo de 36 meses.

Sera realizado um exame técnico e elaborado um relatério que ira verificar a
patenteabilidade do pedido. Em casos favoraveis, sera proferida uma decisdo de
deferindo, sendo concedida a patente, considerando a data da concesséao a data da
publicagdo do ato, passando a vigorar a patente.

A patente, portanto, € um documento concedido pelo Estado, quando presente
todos os requisitos e cumprindo os procedimentos necessarios, divido em duas partes,
primeiro um relatério descritivo da invencéo ou do modelo de utilidade e a segunda
reivindicagdes que delimitam os direitos do inventor.

Conforme anteriormente explicitado, a patente ndo é eterna, nos termos do
artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial a patente de invengao vigorara por até vinte
anos, e no minimo dez anos, e a de modelo de utilidade pelo prazo maximo de quinze
anos e minimo de sete anos, contados da data do depdsito.

As patentes sao extremamente valiosas, pois elas garantem a exploragéo
exclusiva por parte do detentor da patente da invengao, ou seja, apenas o detentor da
patente podo produzir e comercializar a sua invencéo, podendo assim estipular os
valores que desejar e garantir a auséncia de concorréncia.

Assim como nas marcas, as patentes podem ser objeto de contrato de licenca
de uso de patente, por meio do qual o detentor da patente permite que terceiros
produzam a sua invengéo. Para que isso seja possivel € necessaria a transferéncia
da tecnologia, do conhecimento e do know how que abrange a invengéo.

Tal possibilidade esta expressamente prevista nos artigos 58 e 61 da Lei de
Propriedade Industrial, sendo necessario que além da permissao para o uso da
patente seja proporcionada uma posi¢ao juridica segura para a exploragéo adequada
do objeto da patente licenciada.

Porém, diferentemente das marcas, ha a possibilidade da licenca para uso de
patente ser obrigatdria ou compulséria, em casos de abuso de direito de patente ou
pratica de abuso de poder econémico por meio dela, pela ndo exploragdo do objeto

da patente no territério brasileiro, pela comercializacdo que nao satisfaz as
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necessidades do mercado, por situagcao de dependéncia de uma patente por outro e
em casos de emergéncia nacional ou interesse publico, conforme determina os artigos
68 a 74 da Lei de Propriedade Industrial.

Nesse sentido, € possivel se notar que as patentes sdo extremamente
relevantes para a sociedade, a licenga compulséria ou obrigatério € perfeito exemplo
disso, sendo, inclusive, o interesse nacional uma razao para a licenga obrigatoria.

Ainda, do ponto de vista econbmica, a patente € extremamente relevante, é
indiscutivel que a patente é um ativo valoroso.

A licengca de uma patente ndo costuma ser gratuitas, sendo possivel cobrar
valores bastante altos. Um ponto que torna a patente ainda mais relevante € que no
caso de faléncia de uma empresa que possui patente de uma determinada invencao
essa patente nao perde credibilidade, ndo ocorrendo a desvalorizagao de seu valor
de mercado.

Portando, observando a relevancia social e econdémica da patente é
interessante observar de que forma esse ativo pode auxiliar nas situacdes de crise

empresarial.

3.5 A Propriedade Industrial como Ativo

A Propriedade Industrial cada vez mais toma uma posicdo de ativo
extremamente relevante para a econdbmica ndo apenas brasileira, como também
mundial. Propriedade Industrial, desenvolvimento, modernidade e tecnologia
caminham juntos.

Por serem entendidos no ordenamento juridico brasileiro como bens,
recebendo tratamento semelhante ao dos bens mdéveis, € plenamente possivel a
comercializagao da Propriedade Industrial, por meio das mais diversas formas.

A Norma Brasileira de Contabilidade - Técnicas Gerais (NBC TG) n° 04, de
25/11/2010 (Conselho Federal de Contabilidade [CFC], 2015), define o tratamento
contabil dos ativos intangiveis, e estabelece critérios para reconhecimento e
obrigatoriedade de divulgacdo de seus valores, tal diploma normativo evidencia o
tratamento de bens intangiveis como bens, que possuem valores e caracteristicas,
além da possibilidade da sua alienagéo.

Portanto, diante da possibilidade de comercializacéo, a Propriedade Industrial

deve ser considerada um ativo intangivel.
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Atualmente, ja existe o entendimento da importédncia e da relevancia da
Propriedade Industrial, sendo, no contexto da empresa, destinada a manutencao da
companhia, podendo ser utilizada das mais diversas formas para otimizar e tornar
mais lucrativa a atividade empresarial.

Entender a Propriedade Industrial como um ativo intangivel faz com que surja
todo um mercado focado na Propriedade Industrial a na sua livre transagao. Esse
nicho de mercado possui todo um universo a ser explorado pela empresa e pelos
empresarios.

E necessario quebrar com visdes ultrapassadas que relacionam o patriménio
da empresa apenas com bens tangiveis. Cada vez mais as empresas focam em
inovagao e a inovagao esta diretamente relacionada com a propriedade intelectual.
Algumas empresas, como por exemplo a Uber Technologies Inc., uma das empresas
mais relevantes mundialmente, em pouco investe em bens materiais.

De acordo com o relatério elaborado pela OceanTomo, estimou-se que 0s
ativos intangiveis das 500 maiores empresas que atuam na bolsa de valores
passaram de 17% do patriménio da empresa, em 1975, para 84% do patriménio da
empresa, em 2015, isso significa que atualmente os ativos intangiveis sao mais
relevantes para o patrimonio da empresa do que os bens tangiveis. Aqui € importante
ressaltar que os bens intangiveis que compde o patrimdnio da empresa nao sao
compostos apenas por Propriedade Industrial, porém, tal fato demonstra a relevancia
do capital intelectual das empresas.

Nesse mesmo sentido, o estudo sobre intangiveis de Chang Chuan Teh,

Eduardo Kazuo Kayo e Herbert Kimura (2008, p. 93), concluiu que:

“Com base na pesquisa anual das marcas mais valiosas do mundo que a
Interbrand (consultoria de origem inglesa especializada em valoragéo de
marcas) divulga anualmente, os ativos intangiveis mostram uma forte
associagao entre o valor das marcas e o valor de mercado das empresas.”

E ndo sb6, a empresa americana Qualcomm é um perfeito exemplo da
Propriedade Industrial como ativo, uma vez que esta possui como produto a
Propriedade Industrial.

Inclusive, em alguns casos os bens intangiveis das empresas, principalmente
os que podem ser classificados como Propriedade Industrial, podem ser mais valiosos

que os bens tangiveis.
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3.5.1. As Marcas como Ativos

Investir em uma marca forte significa para empresa construir uma relagdo com
os consumidores, criar o seu DNA como empresa e criar uma reputagdo para seu
produto ou servigo, a marca tem o poder de agregar qualidade para a empresa frente
ao mercado e frente aos seus consumidores. Além disso, quando bem desenvolvida,
a marca pode representar o bem mais valioso de uma empresa.

Em razdo disso, marcas sao ativos extremamente relevantes, construir uma
marca do zero € um desafio que exige grandes investimentos e um elaborado plano
de gestao e de marketing, e as empresas tém investido nesse sentido, uma vez que
criar uma marca de valor se tornou essencial para o desenvolvimento empresarial.
Nesse mesmo sentido, assumir uma marca ja conhecida pelo publico diminui os riscos
do negocio e a necessidade de investimentos em publicidade para a construgao da
marca, € dai que se observa o valor econémico da marca.

O valor da marca como um ativo intangivel pode ser observado por meio do
ranking divulgado pela Brand Finance (2023), das marcas mais valiosas do Brasil,
estando o Ital em primeiro lugar, em que apenas a sua marca vale o total de U$ 8,7
bilhdes, em décimo lugar tem-se a Sadia, pelo valor de U$ 1,6 bilhdes.

Portanto, é possivel se notar que a marca pode alcangar valores de mercado
que chegam na casa do bilh&o, representando, assim, parte significativa do ativo da
empresa.

Conforme anteriormente abordado, a marca compde o estabelecimento e o
ativo empresarial e transcende a empresa, podendo, inclusive, ser mais relevante para
0 mercado do que a empresa em Ssi.

Uma vez que a marca € algo que pode ser desvinculado da empresa, € possivel
a transferéncia dos direitos associados a uma marca, em todo ou em parte, independe
da transferéncia da empresa ou de seu estabelecimento.

A marca, porém, € um bem contratualmente limitado, por terem a sua protecao
conferida pelo registro nos termos dos artigos 130, 131 e 132 da Lei de Propriedade
Industrial.

Como ressalva, a Lei de Propriedade Industrial determina, em seu artigo 134
caput e paragrafo 1°, ser necessario que o cessionario comprove que exerce atividade
licita, econdmica e compativel com a classificagdo do produto ou servigo da marca

que esta sendo cedida.
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Outra ressalva diz respeito a impossibilidade de cessédo de apenas um registro
da marca, o artigo 135 da Lei de Propriedade Industrial € expresso ao determinar que
a cessao devera compreender todos os registros ou pedidos, de marcas iguais ou

semelhantes:

“Art. 135. A cessao devera compreender todos os registros ou pedidos, em
nome do cedente de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou
servico idéntico, semelhante ou afim sob pena de cancelamento dos registros
ou arquivamento dos pedidos nao cedidos”

Dessa maneira, a marca passa a poder ser comercializada livremente, desde
que seguindo o estabelecido pela Lei de Propriedade Industrial e que reguladas pelo
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, uma vez que apenas € valida perante
terceiros a cessao de marca apos publicada pelo INPI, conforme determina o artigo
136, inciso I, da Lei de Propriedade Intelectual.

Ainda, por se tratar de um ativo intangivel, a marca faz parte do ativo n&o-
circulante da empresa, devendo sempre constar em seu balango patrimonial, estando
sujeita a amortizagao, depreciagao e exaustao, hipoteses de depreciagado dos ativos.

Além da comercializagdo livre, a marca pode ser dada como garantia, sendo
uma relevante medida para a negociagdo de financiamento ou, até mesmo,
renegociacgao de dividas.

A possibilidade da utilizagdo da marca como garantia €, inclusive, pacificada
pela doutrina francesa.

Como exemplo, tem-se a recuperacgao judicial da TNG Comércio de Roupas
Ltda., em que 11 de setembro de 2023, a marca foi alienada fiduciariamente pelo valor
avaliado em R$ 112.0000.0000, 00 em favor da Fazenda Nacional, para garantir a
transacao tributaria até o limite do débito de 11.785.345,89°.

Referida alienagao fiduciaria esta permitindo a continuidade da atividade da
empresa e renegociacao de suas dividas que atualmente se encontrava na data do
pedido da recuperagdo judicial, em 21 de maio de 2021, no valor de R$
262.399.272,54, referente aos créditos concursai, e R$ 82.193.174,60, referente aos
créditos extraconcursais.

A alienacéao de ativos e os pagamentos dos credores na recuperagao judicial

encontram-se suspensos desde 24 de margo de 2023, em razao de decisao proferida

9 Conforme decisdo de fls. 25564/25570 proferida na recuperacdo judicial de n.° 1000492-
39.2021.8.26.0260, em tramite perante a 12 Vara Regional de Competéncia Empresarial e de Conflitos
Relacionados a Arbitragem da 12 RAJ.
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em recurso que discute a necessidade de apresentagdo de certiddes negativas
tributarias?®, a apresentagcao da marca como garantia fiduciaria para o débito tributario
€ alternativa satisfatoria para a continuidade da recuperagao da empresa.

E ndo so, conforme possivel observar a marca € um ativo altamente valioso
para a da TNG Comeércio de Roupas Ltda., uma vez que de forma isolada vale o valor
de R$ 112.0000.0000, sendo o passivo total de empresa R$ 344.592.447,14.

Porém, em que pese o fato de a marca ser um ativo extremamente valioso, é
necessario observar de que forma tal ativo pode ser avaliado, existem diversas formas
de realizar a avaliagdo do valor de mercado de uma marca, sendo que cada maneira
considera as razdes e finalidades para tal avaliagao.

O valor da marca apurado internamente pode ser avaliado por meio dos
passivos incorridos na companhia com a criacao e fortalecimento da marca, porém,
quando a avaliagao das marcas nao é gerada internamente, para fins de se valorar o
valor do licenciamento, alienagcdo do de garantia, é necessaria utilizagcdo de outros
métodos de avaliagao.

Conforme elencado por Tomiya (2010, p. 103) a avaliagdo da marca pode se
dar com base no custo incorrido, ou seja, o volume de investimento utilizado pela
marca, com base no uso econdmico, que significa a expectativa de lucros futuros
atualizados por uma taxa de risco ou com base no mercado, por meio de comparagao
com operagdes similares de mercado, seja por meio da metodologia premium price,
royalty ou multiplos de mercado.

A metodologia do uso econbémico, que se baseia em extensas pesquisas de
mercado, merece um especial destaque, uma vez que é a utilizada pela IstoE Dinheiro
para elaborar o ranking das marcas brasileiras mais valiosas.

Outro método que merece destaque € o premium price, que avalia a relagao do
cliente com a marca, uma vez que estuda se o cliente para um preco acima da média
do mercado pelo produto por estar associado a uma determinada marca. Esse método
avalia o “Valor da Marca”, que € uma forma de se avaliar o valor de mercado da marca
com base na identificacdo do consumidor, ou seja, da associagao dos consumidores
de determinado produtos com a marca e da reputacdo da marca perante o

consumidor.

10 Agravo de Instrumento de n.° 2062911-14.2023.8.26.0000, em tramite perante a 22 Camara
Reservada de Direito Empresarial.



38

Nesse sentido, ndo restam duvidas de que a marca € um bem intangivel que
pode ser objetivo de operagbes comerciais como o de cessao e o de licenga, além de
poder ser dada como garantia ou até mesmo objeto de penhora. Restou evidente
também o potencial comercial e a importancia da marca como ativo para a empresa.

Diante deste cenario, do claro potencial da marca como um ativo e de sua
relevancia social diante da relacdo entre marca e consumidor, ha a necessidade de
se avaliar e estudar de que forma as marcas podem ser observadas em processos de
faléncia e recuperagéo judicial, tendo como foco o principio da preservagdo da
empresa e a possibilidade de uso da marca como uma alternativa para o pagamento

dos credores.

3.5.2. As Patentes como Ativos

As patentes, por sua vez, desempenham um papel fundamental para o
mercado, uma vez que patente é sinbnimo de inovacédo e de exclusividade. Uma
empresa que possui diversas patentes € uma empresa que se mostra como
atualizada, que investe em pesquisa e em inovagao.

Por se tratar de um bem intangivel, a patente pode ser objeto de alienacgao, se
tratando de uma transferéncia de direitos, por meio da celebracédo de contrato para a
transferéncia da tecnologia e do know how, para se realizar a alienagao de uma
patente o objeto do contrato deve ser a exploragcédo da patente.

A possibilidade de cessao das patentes, seja de forma gratuita ou onerosa, esta
prevista no artigo 58 da Lei de Propriedade Industrial, que determina que tal cessao
de dara por meio de contrato de licenga, nos termos estabelecidos pelo artigo 61 da
Lei de Propriedade Intelectual. Assim, ndao restam duvidas de que a patente pode ser
considerada um ativo.

A alienagéo de patentes ndo € uma novidade, os Estados Unidos da América
foram percursores na alienagao de patentes, passando a realizar tal pratica na década
de 1980, a pratica se mantém estavel até hoje, porém, atualmente esta sendo
realizada em escala global.

Para além de apenas um ativo comum, a patente, por se tratar de um direito
temporario de exclusividade de producdo, fabricagdo e comercializagdo de uma

invencdo ou modelo de utilidade, concedido pelo Estado para o seu detentor,
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represente um ativo extremamente valioso e estratégico para empresa, podendo ser
utilizada de forma estratégica pela empresa, inclusive em cenarios de crise.

Primeiramente, porque a patente € sinbnimo de inovagdo, uma empresa que
detém patente traz o novo para o mercado. A patente também oferece uma protegao
contra a concorréncia, apenas o seu detentor pode produzia-la ou comercializa-la, o
que traz uma forte vantagem competitiva para o seu detentor, que consegue explorar
um mercado de forma exclusiva por um consideravel periodo.

Assim, mesmo que as patentes ndo conversem diretamente com os
consumirdes, como é o caso das marcas, empresas que possuem um vasto portifélio
de patentes se tornam mais atrativas para investidores, uma vez que demonstram
possuir capacidade de inovagéo. A patente traz valor agregado para a empresa.

Outro fator que demonstra a relevancia da patente como um ativo é a
possibilidade da celebracdo de contrato oneroso de licenga de uso de patentes para
terceiros, em que o detentor da patente autoriza que outras empresas produzam,
comercializem e se utilizem da tecnologia produzida. Nesse sentido, o detentor da
patente pode usar a patente como fonte de receita por meio do contrato de licenca,
gerando uma renda estavel para a empresa detentora da patente.

Nos ultimos anos, cada vez mais esta se formando um mercado de patentes,
por meio do qual empresas realizam a compra e venda de patentes, criando um
ambiente de mercado mais propicio para a negociacdo de patentes. Inclusive, o
mercado de patentes representa também um incentivo a pesquisa, uma vez que a
criacdo de um mercado representa mais uma vantagem para o inventor ou detentor
da patente.

Portanto, resta claro que a patente € um ativo que pode ser extremamente
valioso para a empresa detentora, sendo também de interesse de outras empresas a
aquisigao de patentes.

Porém, para que seja possivel a comercializacdo da patente, é necessario
estudar qual a melhor forma de determinar o seu valor, isso porque, assim como no
caso das marcas, por se tratar de um bem incorpoéreo, ndo existem critérios objetivos
para a sua valoragao.

Determinar o valor de uma patente também ¢é uma tarefa delicada.
Primeiramente porque o proprio significado de “valor da patente” assume mais de um
significado. Primeiramente, o conceito pode se referir ao valor econémico para o

titular, que se refere a receita gerada pela patente ao longo de sua vida util. Também
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€ possivel se pensar o valor da patente com base em seu valor social, que diz respeito
a contribuicdo da patente para a sociedade. Em regra, uma patente com alto valor
social acaba possuindo um alto valor econbémico, uma vez que a receita gerada
costuma estar vinculada com o grau de inventividade e utilidade da invengdo ou
modelo de utilidade.

Outra forma de se classificar o valor da patente é por meio de métodos diretos

e indiretos, conforme aponta Sérgio Amadeu da Silveira (2019, p. 476):

“Nos métodos diretos, o valor do bem é obtido pela sua comparagao direta com
o valor de outros bens semelhantes conhecidos no mercado. Nos métodos
indiretos, o valor do bem é obtido pelo conhecimento ndo do valor de outros
bens do mercado, mas de outras caracteristicas, 0 que nao acontece nos
métodos diretos.”

A existéncia de classificacdes diversas para as formar de valorar uma patente
demonstra a preocupagao em se alcangar o valor mais justo o possivel para a patente,
entendo o beneficio econébmico para empresa e o valor agregado da patente. A
avaliacao justa do valor de mercado de uma patente é fundamental para uma
operacao bem-sucedida envolvendo tal ativo intangivel.

Além disso, € importante entender que o valor da patente é diferente do valor
da tecnologia em si, uma vez que em razdo da protegao fornecida pelo direito de
patente, a empresa que a possui € quem dita o preco da tecnologia dentro do
mercado.

Outro ponto fundamental que ndo pode ser deixado de lado ao se analisar a
patente como um ativo € a sua funcéo social. Primeiro do ponto de vista da importancia
com a promogao do progresso tecnoldgico do pais e também do aspecto de combater
abusividades, nao € possivel construir um mercado de compra e venda de patentes
que nao leve em consideragao a importancia de cada uma das inventividades para a
sociedade, as patentes devem ser vistas como um ativo, mas tratadas dentro de sua
funcao social, ndo deixando de observar os beneficios que as patentes trazem para a
sociedade.

Nesse sentido, € necessario que o mercado de patentes esteja de acordo com
o interesse publico, limitando a comercializagcao das patentes de acordo a fungao
social para que nao sejam realizadas abusividades.

Portanto, € possivel se concluir que a patente é um ativo estratégico para
empresa que representa seu desenvolvimento, diante disso, € evidente que as

patentes possuem um alto valor no mercado e podem representar um meio de auxilio
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de solugdo em crises empresariais. Ainda, diante do interesse publico que ha nas

patentes é necessario se atentar a sua preservagao em cenarios de crise.

4 A PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA RECUPERAGAO DE EMPRESAS E NA
FALENCIA

Conforme demonstrado ao longo do presente trabalho, nos ultimos anos o
cenario empresarial nacional e mundial tem passado por diversas mudangas em razao
das alteracbes na economia e das situacdes de crise econdmica. Diante dessa
condigdo de instabilidade financeira, surgiu a necessidade de garantir a maior
celeridade e efetividade aos processos de faléncia e de recuperacéo de empresas.

Como reflexo desse momento de crise, com o aumento do numero de
empresas necessitando de reestruturacido e com o aumento da complexidade e da
modernizagdo das operagdes, a Lei n.° 11.101/2005 traz uma nova visdo para o
sistema da reestruturacio e insolvéncia brasileiro, visando a preservagao da empresa
e a valorizagao do sistema negocial, agora no Brasil tem-se a primazia da busca da
composi¢cao dos diversos interesses envolvidos no processo recuperacional ou
falimentar.

O novo sistema da insolvéncia brasileiro traz especializagdo e aprimoramento
técnico e busca instaurar um processo agil e célere, com a valorizagédo da realizagao
de acordos entre a empresa em crise e seus credores, com a participacéo ativa dos
credores durante todo o processo de reestruturacéo, tendo como énfase a reabilitacédo
empresarial, a protecdo do empresario, a permissdo para celebracdo de
financiamento e a transparéncia durante todo o processo.

Além desses novos fatores previstos em lei, surge também a necessidade de
observar a modernizagao do mundo em relagao a visao de ativos para a recuperagao
das empresas em crise, a criacao de novos nichos de mercado precisa ser observada
para buscar garantir a maior efetividade o possivel para os processos de
reestruturacao e insolvéncia.

Contudo, em que pese a preocupacao com a celeridade processual trazida pela
Lei n.° 11.101/2005, os processos de recuperagao judicial e faléncia por muitas vexes
tramitam por anos, restando mal-sucedidos.

Diante deste cenario, € necessario se pensar em alternativas praticas para

tornar o sistema da insolvéncia brasileiro mais efetivo, e é desta necessidade que se
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observa a Propriedade Industrial como uma alternativa para a otimizagdo dos
processos de reestruturagao e de faléncia da empresa em crise.

A Propriedade Industrial € um ativo de extrema relevancia para as empresas
na atualidade, representando, em diversos casos, a parte mais valiosa do ativo da
empresa. Por meio do estudo da Propriedade Industrial € possivel notar que ela pode
ser utilizada como meio de gerar capital para a empresa realizar pagamento dos
credores, seja por sua alienagdo ou pela celebragao de contratos de licenga e como
garantia para renegociagao de dividas.

No mais, observar a Propriedade Industrial dentro da empresa em crise
representa medida fundamental para a preservagdao da atividade empresarial, é
necessario considerar esses ativos para que eles néo se percam durante o processo
de crise empresarial. Por exemplo, a manutencdo de uma marca, mesmo com a
faléncia de uma empresa, € de interesse da sociedade como um todo.

Porém, nao se pode desconsiderar que em situagdes de crise empresarial, a
Propriedade Industrial pode passar por uma desvalorizagao de seu valor de mercado,
principalmente quando se trata de ativos como a marca, que esta muito associada a
reputacao da empresa.

Mesmo com esse fator, a Propriedade Industrial ndo deixa de ser relevante e
de representar medida que pode auxiliar na solugdo da crise empresarial, sendo,
inclusive, importante que se tomem medidas para evitar a sua desvalorizagao durante
0 processo recuperacional ou falimentar.

Portanto, é necessario se observar de que forma a Propriedade Industrial pode
ser utilizada da forma mais efetiva o possivel nesses processos, visando a solugao da

crise empresarial e a satisfagcao dos credores.

41 A Utilizacao da Propriedade Industrial para Recuperagao de

Empresas em Crises

O processo de Recuperagao de Empresas € o meio legal por meio do qual as
empresas em crise buscam se reestruturar, renegociar suas dividas e elaborar
estratégia para o pagamento dos credores. Dentro deste processo é possivel a
utilizacao de diversas estratégias para superar a crise empresarial, sendo possivel a

alienagao de ativos, a celebragcdo de empréstimos, a renegociacado das dividas e
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outras diversas medidas que visem o soerguimento da empresa e a preservagao da
atividade empresarial.

Dentre os ativos da empresa que devem ser considerados para uma
recuperacdo bem-sucedida esta a Propriedade Industrial, que deve ser gerida de
forma adequada e estratégica para compor um dos mecanismos para a recuperagao
da empresa em crise. Conforme anteriormente abordado a Propriedade Industrial
muitas vezes representa um valor substancial do ativo da empresa, podendo ser
essencial para a continuidade da atividade empresarial.

Para tanto, € necessario que a empresa em crise identifique e avalie esses
ativos, buscando inclui-los no Plano de Recuperagdo Judicial, seja para a
renegociacao das dividas, para o aumento da receita ou até mesmo para a alienagao
desses ativos por meio da criagdo de Unidades Produtivas Isoladas.

Do ponto de vista da alienagao dos ativos referentes a Propriedade Industrial,
meio de recuperacgao judicial expressamente previsto no artigo 50, inciso Xl, da Lei
11.101/2005, é possivel abordar no Plano de Recuperagao Judicial a criacdo de
Unidades Produtivas Isoladas compostas por bens que podem ser classificados como
Propriedade Industrial, nesse sentido a empresa em crise poderia realizar a alienagao
de marcas e patentes, utilizando o valor arrecadado para realizar o pagamento dos
credores ou reinvestir na atividade da empresa.

A alienacdo s6 podera ocorrer quando prevista no Plano de Recuperagao
Judicial aprovado pela assembleia de credores ou, quando proposta posteriormente,
apods a aprovagao da maioria dos credores e do juizo recuperacional.

Para a alienagdo da marca € necessario se observar alguns pontos,
primeiramente se a empresa possui em seu patrimdnio mais de uma marca ou se &
composta por apenas uma, se a empresa possui apenas uma marca € necessario
avaliar se a alienagdo da marca podera impedir o prosseguimento da atividade
empresarial, em caso positivo, ndo é possivel que a empresa aliene a marca, uma vez
que nao pode ocorrer na recuperagao judicial a alienagdo de bens que impegam a
continuidade da recuperagao, sob pena de convolagao da recuperagao judicial em
faléncia.

A efetivagdo da alienacado ocorrera por meio de um contrato de cessao da

marca, nos termos do artigo 134 da Lei de Propriedade Industrial.
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Ja para a alienagao de patentes a empresa em crise, em regra, ira realizar a
transferéncia de todos os direitos e interesses relacionados a patente para um terceiro
comprador.

Porém é importante pontuar que, ha outras formas de utilizar a Propriedade
Industrial de forma estratégica para se gerar receita para a empresa em recuperagao
sem que seja necessario realizar a alienagao do ativo, sendo possivel a celebragao
de contrato de licencga, tanto da patente, nos termos dos artigos 58 e 61 da Lei de
Propriedade Industrial, como da marca, nos termos do inciso Il da Lei da Propriedade
Industrial.

Por meio do contrato oneroso de licenga a empresa em crise ira permitir que
terceiros se utilizem de sua Propriedade Industrial em troca de remuneragao
monetaria, gerando renda que podera ser utilizada para a sua reestruturagao.

Ainda, em situacdes que a alienagao dos ativos de Propriedade Industrial ndo
€ a medida que representa a melhora estratégia para a reestruturagcao da empresa, €
possivel que a empresa em crise de como garantia ativos referentes a Propriedade
Industrial.

Nesses casos, a empresa se utiliza desse ativo para renegociar as dividas ou
para garantir dividas que n&o se sujeitam a recuperagao judicial, o chamado crédito
extraconcursal, evitando a decretacao da faléncia. Como exemplos tem-se a empresa
da TNG Comércio de Roupas Ltda., anteriormente citada, que alienou fiduciariamente
sua marca avaliada $ 112.0000.0000, 00 em favor da Fazenda Nacional, para garantir
a transacao tributaria e possibilitar a continuidade de sua recuperagao judicial.

Para que seja possivel que a empresa de como garantia ativos € necessario a
aprovacgao do juizo falimentar por meio de decisao proferido nos autos da recuperagéo
judicial, que ira analisar se dar determinado ativo como garantia n&o ira prejudicar a
continuidade da atividade empresarial ou a coletividade de credores.

A marca também pode ser utilizada como instrumento para manter a clientela
durante o processo de recuperacao judicial, atuando como um instrumento facilitador
para a manutengao da empresa.

Sendo assim, resta evidente a possibilidade de utilizagdo da Propriedade
Industrial como meio estratégico para viabilizar e tornar o processo de recuperagao
judicial mais célere.

Em que pese a relevancia da Propriedade Industrial para a reestruturacao de

empresas, no Brasil tal utilizacdo ainda é incomum, as empresas ainda estido
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engessadas na visao antiga do mercado quando se trata da utilizagao da Propriedade
Intelectual como meio de reestruturagdo da empresa.

Uma analise das maiores recuperagdes judiciais da atualidade demonstrou
que, ainda que os ativos incorporeos estejam sendo objeto de alienagdo, como no
caso da alienagédo da UPI Estante Virtual na recuperacgao judicial da Livraria Cultura,
em que o site “Estante Virtual” foi alienado para o Meganize Luiza!, bens que sdo
classificados como Propriedade Industrial ainda sdo pouco utilizados como meios de
reestruturacao.

Nesse sentido, € fundamental trazer a Propriedade Industrial para tornar o
processo recuperacional mais efetivo, garantindo uma melhor satisfacdo dos
interesses que permeiam a recuperagao judicial, seja o interesse da empresa

devedores, dos credores, dos trabalhadores da empresa e de seus consumidores.

4.1.1. Analise do Caso Kodak

Ainda que ainda pouco utilizada no Brasil para a reestruturagao de empresas,
a Propriedade Industrial no cenario mundial tem sido utilizada pelas empresas como
meio de se lidar e buscar superar a crise.

Um caso de destaque € o caso da empresa americana Kodak, que durante o
ano de 2012 encontrava-se em situagao de crise empresarial, estando prestes a pedir
protecao contra a faléncia para o governo dos Estados Unidos, em razdo de um
passivo que ultrapassava o valor de U$ 6,8 bilhdes.

Objetivando a sua reestruturagdo a Kodak realizou a venda de mais de 1.000
de suas patentes de imagem digital por valor superior a U$ 525 milhdes para um
consécio de empresas, por meio de leildo, arrecadando valor superior ao minimo
estabelecido. As patentes foram adquiridas por com consércio de empresas

A arrecadacéo do valor de U$ 525 milhdes por meio da alienacgdo das patentes
foi considerada essencial para a sua reestruturacdo e continuidade da atividade
empresarial, porém, em razao do valor extremamente elevado do passivo foram
tomadas outras medidas para a recuperacdo da empresa, como por exemplo a

restricdo de seus estabelecimentos e a mudanga do viés da produgao.

11 G1, https://g1.globo.com/economia/noticial/livraria-cultura-compra-estante-virtual.ghtml, acesso em
06/10/2023.
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O caso Kodak demonstra como a alienagao de Propriedade Industrial, no caso
de patentes, pode ser fundamental para a reestruturacdo de uma empresa, quando
aplicada de forma estratégica e combinada com demais mecanismos de

reestruturacao da divida.

4.2 A Possibilidade de Alienacao da Propriedade Intelectual no

Processo de Faléncia para Garantir a Efetividade no Concurso de Credores

Diferentemente do caso de recuperagao de empresas em crise, em casos de
faléncia a crise empresarial € considerada insuperavel, sendo decretado o
encerramento da empresa, arrecadado e preservado todo o seu ativo e instaurado um
concurso universal de credores. Em sintese, na faléncia todo o ativo da empresa falido
€ alienado para a satisfagdo da maior quantidade possivel de credores, que sao
tratados com equidade pelo juizo da faléncia.

Com a decretagao da faléncia, € necessario que seja anotada e comunicada a
indisponibilidade dos bens referentes a Propriedade Industrial, ocorre assim limitacao
ao usufruto dos direitos, conforme anotagdao no Instituto Nacional de Propriedade
Industrial.

A anotacao da indisponibilidade € necessaria para manter os bens pertencentes
a empresa falida integros, evitando qualquer transferéncia de titularidade dos bens
em prejuizo aos credores, até que ocorra a sua arrecadagao, avaliagdo e posterior
alienacéo.

A arrecadacgao de ativos deve ser realizada pelo administrador judicial, que
representa um verdadeiro assistente do juizo que tem como fung¢do a organizagéo dos
documentos da empresa, a arrecadagao e preservagao de todo o ativo, seja este
composto por bens tangiveis ou intangiveis, a avaliagdo de cada um dos bens que
compoe o ativo, a organizagao da alienagao do ativo e o pagamento dos credores,
além de todas as demais fungdes que venham a ser necessarias para a efetividade
do processo de faléncia.

Uma vez que a Propriedade Industrial compde o ativo da empresa, esta deve
ser arrecadada, preservada e posteriormente alienada, visando a efetividade do
concurso de credores.

O administrador judicial deve se atentar as especificidades para preservagao

da Propriedade Industrial, como por exemplo no caso das marcas, em que O
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administrador judicial devera se atentar ao prazo de dez anos de validade do registro
da marca conforme estabelecido no artigo 133 da Lei de Propriedade Intelectual,
realizando o pedido de prorrogagéo do prazo do registro da marca quando necessario,
garantindo que a falida ndo perca o direito a marca, que configura relevante ativo para
a empresa insolvente.

Uma particularidade quanto a preservagao da marca é a possibilidade de
transferéncia da titularidade da marca para o administrador judicial da massa falida,
sendo necessaria a solicitagdo de tal transferéncia por peticado eletrénica.

Se tratando das patentes, o administrador judicial deve realizar o pagamento
de suas anuidades, garantindo a preservacgao desse ativo em favor da falida, conforme
determina os artigos 84 a 87 da Lei de Propriedade Industrial.

Apos a arrecadagao dos bens, com a apresentacdo do auto de arrecadagao
detalhando os bens arrecadados, o administrador judicial devera liquidar todo o ativo
da empresa falida, inclusive dos direitos referentes a Propriedade Industrial.

Em situagdes que for possivel a alienagédo do estabelecimento como um todo,
com todos os bens que o compde, incluindo toda a sua Propriedade Intelectual, como
a marca e até mesmo patentes que a empresa falida possua, a Lei n.° 11.101/2005
determina que a alienagao devera ser feita nesses moldes, isso se da em razao da
valorizac&o do valor do ativo quando vendido conjuntamente.

Em caso de ser necessaria a alienacao individual dos bens é necessaria se
atentar as particularidades de cada bem para tornar a alienacdo o mais rentavel
possivel, por exemplo, conforme explica Camelier (2013, p.61) a alienagao da marca
deve ser a mais expressa possivel para evitar o desuso e a sua desvalorizagdo como
ativo.

Diferentemente do cendrio observado nas recuperagdes judiciais, a
Propriedade Industrial, com destaque as marcas tém cada vez mais tomada espaco
nos processos de faléncia no Brasil, garantindo uma maior efetividade para processo,
por meio da preservacado da empresa a da satisfagao dos credores.

Aqui é necessario abrir um paréntese para explicar que, ao se falar em
preservagdo da empresa no processo de faléncia por meio da alienacdo de
Propriedade Intelectual, esta se abordando a possibilidade de uma nova empresa
assumir as atividades da falida e dar continuidade a, por exemplo, a marca da

empresa que deixou existir.
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No caso das marcas, em especial, a empresa que passar a ser titular a marca
podera dar continuidade a sua atividade, porém, por meio de uma empresa saudavel,
que é, de fato, capaz de preservar a atividade empresarial.

Se tratando da satisfacdo dos credores, a Propriedade Intelectual, por
representar um relevante ativo, € um instrumento para arrecadagao de ativo para o
pagamento das dividas da empresa falida. Exemplo bem-sucedido de alienagao de
marca durante um processo de faléncia diz respeito a alienacdo da marca Zoomp, que
foi leiloada em 2015 pelo valor de R$ 20 milhdes, tem-se também o caso Ortopé, que,
em 2007, foi alienada e adquirida pelo Grupo Paqueta Calgados pelo valor de R$ 15
milhoes.

Nesse sentido, entende-se que a Propriedade Intelectual € um bem que pode
ser arrecadado no processo de faléncia, sendo alienado e utilizado para a satisfacéao
dos credores. Ainda, por representar ativo de alto valor, a Propriedade Intelectual deve
ser arrecadada e preservada para otimizar o maximo possivel a sua alienagao.

Além de significar relevante ativo para o pagamento dos credores, a alienagao
da Propriedade Intelectual, no caso da marca, representa mecanismo da manutengao
da atividade empresarial, por essa razao reste evidente e necessidade de estudo da

Propriedade Intelectual dentro do processo de faléncia.

4.2.1. Analise do Caso Giovanna Baby

Um caso de grande sucesso de alienagdo de Propriedade Industrial no
processo de faléncia é o caso da alienagdo da marca Giovanna Baby. A empresa
detentora da marca teve sua faléncia decretada em agosto de 1997.

Em 12 de maio de 2010 ocorreu o leilao da marca, que foi alienada pelo valor
de R$ 5.531.000,00 (cinco milhées quinhentos e trinta e um mil reais) para a empresa
Notec Brasil, valor superior ao avaliado, uma vez que na época a marca era avaliada
em U$ 1,5 milhdo.

A empresa Notec Brasil reinseriu a marca no mercado nacional, dando
continuidade a atividade empresarial e mantendo a marca ativa para o mercado
consumidor.

O caso Giovanna Baby também chama atengdo do ponto de vista da

necessidade de protecédo da Propriedade Industrial, isso porque, apds a alienagao da
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marca, a massa falida realizou novos registros de simbolos relacionados a marca
alienada, com simbolos extremamente similares com a marca Giovanna Baby.

A Notec Brasil entdo, interpds recurso visando impedir que a massa falida
explorasse a nova marca registrada e para declarar a arrematagcdo da marca
Giovanna Baby perfeita, tendo sido dado provimento ao referido recurso'?.

Atualmente a Giovanna Baby representa uma marca forte no mercado de
cosmeéticos nacional, vendendo na maioria das farmacias brasileiras, sendo conhecida
pelos consumidores mesmo mais de 26 anos apos a faléncia da empresa e mais de
13 anos apos a sua alienagao.

Nesse sentido, o caso apresentado foi um grande sucesso, primeiro do ponto
de vista da recuperacéo de crédito, uma vez que o valor de R$ 5.531.000 foi utilizado
para o pagamento dos credores, mas também, e principalmente, no aspecto da

reinsercao da marca no mercado, preservando a atividade empresarial.

4.2.2. Analise do Caso Ciro Royal

Outro relevante caso do ponto de vista de alienagdo de marca em razéo da
decretacao de faléncia da empresa é o caso Ciro Royal.

Em 2009 a empresa de café Ciro Royal S.A teve sua faléncia decretada, apds
mais de 62 anos de atuagdao no mercado. A marca Ciro Royal era conhecida pelo
mercado consumidor, principalmente pelos consumidores de Recife.

Com a decretagdo da faléncia, a marca Ciro Royal passar analisada em
separado dos demais bens, em uma execucdo trabalhista especifical®* que a
reconheceu como um relevante ativo que poderia representar solugdo para o
pagamento dos credores.

Foi realizada entdo um procedimento de “Alienacao por Iniciativa Particular” por
meio do qual a marca Ciro Royal foi alienada para a empresa Trés Coragdes Alimentos
S.A, pelo valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhdes e duzentos mil reais), valor muito
superior ao dos apresentados pelos laudos de avaliacdo elaborados, que, no
elaborado pela Associagao Brasileira da Industria do Café, ABIC, avaliou a marca

como valendo R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais).

12 Agravo de Instrumento n.° 2185551-63.2016.8.26.0000, que tramitou perante a 102 Camara de Direito
Privado do Tribunal de Justica de Sao Paulo.
13 Processo de n.° 0006400-10.2009.5.06.0006, que tramitou perante a 62 Vara do Trabalho de Recife.
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O caso Ciro Royal € um perfeito exemplo de como a marca pode ser utilizada
como ativo, otimizando o pagamento dos credores, trazendo maior celeridade e

efetividade ao processo de faléncia.

4.2.3. Analise do Caso Mabe Brasil Eletrodomésticos S.A

Por fim, o caso Mabe Brasil Eletrodomésticos S.A € um caso de extrema
relevancia para ao se tratar da analise da alienagdo de Propriedade Industrial nos
processos de faléncia, isso porque, neste caso nao realizada apenas a alienagao de
uma espécie de Propriedade Industrial, tendo sido alienada apenas a marca, como
também 190 patentes pertencentes a empresa.

Conforme anteriormente abordado, € possivel que uma empresa possua mais
de uma marca, como era o caso da Mabe Brasil Eletrodomésticos S.A, que possuia
também a marca Dako e a marca Continental.

A empresa Mabe Brasil Eletrodomésticos S.A teve sua faléncia decretada em
02 de fevereiro de 2016, apds trés anos de processo de recuperagao judicial.

Nos autos de processo de faléncial* foram avaliadas 190 patentes, no valor de
R$ 755 mil, a marca Dako em R$ 45.235.000,00 (quarenta e cinco milhées duzentos
e trinta e cinco mil reais) marca Continental em R$ 55.653.000,00 (cinquenta e cinco
milhdes seiscentos e cinquenta e trés mil reais). A consultoria que realizou a avaliagao
das marcas ainda assinalou que esses valores poderiam ser reduzidos em até 50%,
em razao do contexto da alienagao, que se tratava de uma venda forcada.

O leildo desses ativos foi realizado em 2017, tendo sido o conjunto de bens
intangiveis alienados pelo valor de R$ 70 milhdes para a empresa Electrolux. O valor
arrecadado serviu para o pagamento dos credores trabalhistas, tendo sido um
importante fator que garantiu maior efetividade para faléncia.

O caso Mabe Brasil Eletrodomésticos S.A demonstra a relevancia da
Propriedade Intelectual como ativo a ser alienado no processo de faléncia para a maior
celeridade no processo e garantia de uma maior recuperabilidade do crédito.

Além disso, o caso demonstra a importancia da alienagdo da marca para a

continuidade da atividade empresarial, uma vez que as marcas Dako e Continental

14 Processo de n.° 0005814-34.2013.8.26.0229 em tramite perante a 22 Vara Judicial da Comarca de
Hortolandia/SP.
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continuam presentes no mercado nacional, sendo reconhecidas pelos consumidores,
sendo assim, as marcas continuam relevantes e presentes no mercado, mesmo com

a faléncia da empresa Mabe Brasil Eletrodomésticos S.A.

4.3 Das Conclusoes da Analise dos Casos Praticos

Pelo estudo de casos praticos, por meio da analise de processos de grandes
faléncias e recuperacgdes judiais, é possivel se observa que a Propriedade Industrial
€ um relevante ativo que deve ser considerado dentro da empresa, uma vez que
representa inovagao e agrega valor ao mercado.

Por se tratar de um ativo relevante e valioso, a sua alienacao represente medida
estratégica em casos em que se objetiva a recuperagdo de crédito, como em
processos de faléncia e de recuperacgao judicial.

Se tratando dos processos de recuperacado judicial, € possivel utilizar a
Propriedade Industrial em alguns de forma estratégica, sem que seja necessaria a sua
alienagao, sendo possivel a sua utilizagdo por meio de contratos de licenga, gerando
receita para a empresa, e também oferecendo como garantia, para a reestruturagao
das dividas.

Estudar essas possibilidades € uma essencial para se desenvolver uma
estratégia realmente efetiva para a reestruturagdo da empresa, levando em
consideragao os interesses de toda a coletividade.

Porém, a analise de processos demonstrou que o Brasil ainda se encontra
defasado nesses aspectos, sendo os casos em que a Propriedade Industrial é
utilizada de forma estratégica na reestruturagdo das empresas excecgoes.

O caso Kodak demonstra o poder da Propriedade Industrial, no caso a marca,
como meio de arrecadagao de ativos no processo de reestruturacdo. Porém, o caso
ocorreu nos Estados Unidos.

Nesse sentido, se tratando do cenario brasileiro, € necessario que seja
observada o potencial positivo para a ajuda na solugao das crises empresariais da
Propriedade Industrial e que seja aplicada na pratica para tornar a recuperagao de
empresas mais efetiva no Brasil.

Se tratando dos processos de faléncia, por sua vez, o potencial da Propriedade

Intelectual para a recuperacdo de crédito tem sido cada vez mais observada,
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desempenhando um relevante papel para a satisfagéo dos credores e a continuidade
da atividade empresarial.

Portanto, diante de tudo o que foi exposto e da analise dos diversos casos
praticos, o que se observa é que a alienacdo da Propriedade Industrial € uma

poderosa ferramenta para a recuperagao de empresas e faléncia.

5 CONCLUSAO

Diante da analise das instituicdes da faléncia e recuperacédo judicial e
extrajudicial com o advento da Lei 11.101/2005, se observa o carater negocial trazido
para o cenario de reestruturagao e insolvéncia brasileiro, a preocupagéo do legislador
com a efetividade desses processos, assim como a implementacdo do principio da
preservagao da empresa e de sua fungao social.

E deste cenario que surge a necessidade de se buscar mecanismos para
garantir a maior celeridade, principalmente do ponto de vista da arrecadagao de ativos
para o pagamento dos credores, mas nao so, também do aspecto do principio da
preservacao da empresa.

Para buscar tais mecanismos € necessario se observar a necessidade da
interdisciplinaridade das areas do direito a serem aplicadas nesses procedimentos,
diante da complexidade das operagdes que envolvem os processos de recuperagao
de empresas e insolvéncia, a visdo que nao abrange a interdisciplinaridade € limitada
e insuficiente para a efetividade de tais processos.

A Propriedade Intelectual, principalmente as marcas e as patentes, mas nao se
limitando a elas, surge como um instrumento estratégico a ser utilizado para garantir
uma maior efetividade desses institutos, além de ser uma classe de bens e direitos
que representam inovacgao e sio de grande interesse social.

Primeiramente do ponto de vista a maior celeridade da arrecadagao de ativos
para satisfacdo dos credores. Isso porque a Propriedade Intelectual é considerada um
bem intangivel, que, juridicamente, recebe o mesmo tratamento dos bens méveis,
podendo ser alienada em casos de recuperacéo judicial ou faléncia para garantir a
satisfacdo dos credores, e nos casos de recuperacgao judicial, o soerguimento da

empresa.
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Por meio da analise dos casos, é possivel se observar a relevancia das marcas
e das patentes para o mercado e a sua forga como ativo que possibilita a recuperagéo
de crédito, como no caso Mabe Brasil Eletrodomésticos S.A, em que a alienagao de
ativos intangiveis possibilitou a arrecadacdo de R$ 70 milhdes que foram revertidos
para o pagamento dos credores.

Ainda, nas hipoteses de recuperacéao judicial € possivel a utilizagao desses
bens para gerar receita para a reestruturagcao das dividas da empresa e pagamento
dos credores sem que seja necessaria a alienagdo desses ativos. Isso por que é
possivel que a Propriedade Intelectual seja dada em garantia para a renegociagao de
dividas e também gere receita para a empresa por meio da celebragdo de contratos
onerosos de licenga, em que terceiros passam a poder se utilizar de tais bens,
mediante pagamento de um valor, mas sem que a empresa detentora da Propriedade
Intelectual perca a sua titularidade.

Se tratando do principio da preservacdao da empresa, a alienagdo da
Propriedade Intelectual permite que outra empresa que esteja com a sua estrutura de
gestdo organizada e que ndo se encontre em situagdo de crise proporcione a
continuidade da atividade empresarial, como por exemplo, na continuidade da marca,
que nao saira do mercado em razao da faléncia da empresa.

A alienagao da marca que permite a sua continuidade, porém, por meio de uma
nova empresa traz beneficios para a sociedade como um todo, uma vez que além de
gerar ativo para a empresa em crise realizar o pagamento dos credores, também
permite que a marca continue no mercado, n&o privando o consumidor de ter acessos
a uma marca ja conhecida em que ja existia uma relagao de confianga.

Nesse sentido a Preservacao da Propriedade Intelectual em situacdes de crise
empresarial é de interesse da sociedade como um todo.

A marca Giovanna Baby é um exemplo de uma alienacdo de marca bem-
sucedida em processo de faléncia, tanto do ponto de vista da arrecadacao de ativos
tanto do ponto de vista da preservacao da atividade empresarial, uma vez que a marca
continua consolidada no mercado mesmo apos treze anos de sua alienagao.

Sendo assim, é possivel concluir que trazer a Propriedade Intelectual para
dentro dos processos de faléncia e recuperacao judicial € meio de modernizar tais
processos e torna-los mais efetivos, uma vez que tais bens representam valiosos
ativos que podem ser utilizados para a satisfagao da divida além de poder garantir o

principio da atividade empresarial.



54

O sistema da reestruturagao e da insolvéncia precisa sempre estar atento as
tendencias de mercado para se manter efetivo, e a Propriedade Intelectual é um
relevante ativo que merece ser observado na pratica para tornar esses processos
mais efetivos e atualizados.

Ainda, do estudo de caso foi possivel se observar que, em que pese 0s casos
de sucesso da alienacao de Propriedade Intelectual em processos de faléncia, o Brasil
ainda se encontra defasado ao se tratar da incluséo de tais ativos principalmente na
recuperacao judicial, e tal inclusdo é importante pois uma reestruturagdo de empresa
bem-sucedida impede a sua quebra, minimizando os diversos efeitos negativos da
faléncia.

Portanto, ndo restam duvidas de que a Propriedade Intelectual € um relevante
ativo que pode, e deve, ser utilizado para tornar os processos de faléncia e
recuperacao judicial mais céleres, representando um poderoso instrumento para a
recuperacao de crédito, favorecendo ndo apenas a empresa em crise e os credores,
mas também a sociedade como um todo.

Porém, mesmo se concluindo pela importancia da Propriedade Industrial para
esses processos e de seu poder para a recuperagao de ativos e reestruturagcéo da
empesa, nota-se que o Brasil ainda precisa desenvolver tal interdicisplinaridade,

mesmo que ja seja possivel se observar alguns casos de sucesso.
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