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Um problema tangivel

Em 1892, a Columbia Straw Company, empresa industrial sita em New Jersey, foi
formada com o objetivo de adquirir todas as fabricas do pais que produzissem papel de
embrulho. O capital, tal como estabelecido pelos fundadores, era constituido de cinco
milhdes de dolares, resultado da conferéncia de 37 fébricas, no valor de US$
2.750.000,00. Os fundadores supunham que, gragas a posi¢do monopolista no mercado
e a soma das fabricas asseguravam a empresa, haveria na conferéncia um valor
auténomo, maior do que a adicdo dos bens materiais individualmente considerados.

Em trés anos, a sociedade entrava em concordata. Tinha havido uma crise financeira, é
bem verdade, e a introducdo de polpa de madeira em substituicdo a palha como matéria-
prima viera a inviabilizar o empreendimento, ao que se soma a ma administracdo. Mas o
principal fator da insolvéncia fora o fato de que a sociedade comegara a exercer seu
monopolio, aumentando os precos, fabricas antigas, ja fora de uso, voltaram a
funcionar, e novas fabricas entraram no mercado, atraidas pela alta do produto.

Os credores da insolvente entraram em acdo contra os promotores, alegando que o
capital ndo havia sido realmente integralizado. Em resposta, os sécios argumentaram
que o valor estimado era realistico, baseado na capitalizacdo dos lucros esperados com o
monopolio, e que este procedimento era muito comum e ja tradicional. Os juizes da
concordata, no entanto, deram ganho de causa aos credores, ndo considerando que uma
empresa pudesse obter fundo de comércio antes de funcionar, e que expectativa de
lucros ndo constituia um bem conferivel ao capital.

1 Este artigo, agora atualizado, foi escrito como trabalho de curso de mestrado, e publicado originalmente em 1980,
na RDM, 19 (37):33-50, (1980), e, posteriormente, BARBOSA, Denis Borges . Da Conferéncia de Bens
Intangiveis ao Capital das S.A. Revista de Direito Empresarial do Ibmec, v. 3, 2002. Posteriormente, ja
em co-autoria, BARBOSA, Denis e BARBOSA, Ana Beatriz Nunes, Conferéncia de Bens Intangiveis ao
Capital das Sociedades Andnima a luz da Lei 11.638/07 em A Propriedade Intelectual no Século XXI,
Ldmen Jaris, RJ, 2008. O presente texto foi atualizado levando em conta as alteragbes da lei Lei
11.638/07 e o Pronunciamento do Comité de Pronunciamento Contébeis (CPC) n°® 04 aprovado pela
Deliberagéo da Comisséo de Valores Mobiliarios (CVM) n° 553/08.



Dizia a decisdo: “Ndo ha nada na natureza e no carater destas propriedades (a
expectativa de lucros havia sido considerada pelos promotores como propriedade) a
indicar que elas pudessem ser duplicadas facil e rapidamente, como aconteceu de fato
quando os precos subiram”.?

E da transformagdo de um intangivel em um capital social que ocorre o risco de ser
também intangivel, no sentido depreciativo, que trata o presente trabalho.

A limitacdo do foco deste trabalho

Escolhemos tratar do tema em sua especificidade exatamente para tentar alcancar um
pouco de precisdo em matéria algo difusa. A reflexdo sobre a capitalizacdo das
sociedades empresariais em bens é bem rara em nosso direito, como, alias, se vé da
superficialidade com que a lei trata o tema. Mas, ainda temerosos do risco de
inexatiddo, optamos por focar a analise num tipo raro, ainda que ilustre, das sociedades
comerciais: desde 1985 até 2001, 99,44% das sociedades levadas as juntas comerciais
séo de responsabilidade limitada e apenas 0,46% séo sociedades andnimas.

Talvez exatamente por isso, ndo se registrou maior elaboracdo doutrinaria sobre o tema
nos 22 anos desde que este artigo foi publicado pela primeira vez; justificando-se por
isso a sua nova edicéo.

O capital

“Some seven men form an Association
(If possible all peers and baronets)
They start off with a public declaration

To what extent they mean to pay their debt

That’s called their capital™

A cancgoneta da dupla Gilbert e Sullivan, ao descrever o espirito da Lei das Companhias
Inglesas de 1862, apreende com perspicacia a funcdo do capital de uma empresa,
constituida sob a forma de sociedade com limitagcdo de responsabilidade. A defini¢do
técnica de Modesto Carvalhosa,* referindo-se & Lei n° 6.404/76, ndo diz nem mais nem
menos do que a opereta; é o valor das entradas de capital que os acionistas declaram

2 See v. Heppenheimer, 69 N. J. Eq. 36, 61 Atl. 843 (1905) citado em Cary, (Corporations and Other Business
Organizations: Cases and Materials (University Casebook Series) by Melvin A. Eisenberg, William L. Cary, 1906 e
ss. Ou seja, as barreiras a entrada eram irrelevantes, o que eliminaria o valor do goodwill. Este caso é de extrema
importancia para a analise do valor de um goodwill, para o que, claramente, é necessério utilizar-se do instrumental
analitico do Direito Antitruste.

3 Cary, op. Cit., p. 1.062.

4 Comentarios a Lei das S/A, Ed. Saraiva.



vinculados aos negdcios que constituem o objeto da sociedade. O capital tem, para a
sociedade, trés principais funcdes:

a) perante os credores, representa o patrimoénio formalmente afetado a sua garantia e, até
0 ponto em que é corretamente representado nos livros, uma garantia material da
liquidez da sociedade;

b) perante a empresa, representa a massa de recursos postos a disposicdo das suas
necessidades de financiamento pelos sécios;

c) perante estes, representa uma medida de participacdo de cada um dos resultados e, até
certo ponto, no controle da empresa.

Decorre, dai, que na formacédo do capital s6 possam entrar bens que sejam capazes de
satisfazer os credores in extremis, ou seja, que sejam exeqiiiveis e penhoraveis.

Como o prop6sito da empresa ndo € garantir créditos, mas produzir, € necessario que 0s
bens possam se integrar no processo produtivo, adequando-se ao objeto social.
Voltaremos a isso mais adiante.

Finalmente, para que possa dimensionar os direitos dos sécios, em relacdo a sociedade,
0s bens conferidos precisam ser mensuraveis economicamente, ou, como diz o art. 7° da
Lei n° 6.404/76, avaliaveis em dinheiro.

A importancia de mensurar o capital num valor econdmico universal — a moeda -
também resulta da sua funcdo de padrdo de desempenho econbémico da empresa.
Tomando por base o capital e suas reservas, no sistema da nova Lei das S/A, avaliam-se
0S prejuizos, os lucros, o status financeiro da empresa, e a sua dependéncia de capital de
terceiros. Esta finalidade contabil do capital o transforma num padrdo de vida da
empresa, 0 marco de sua eficacia social.

Por fim, o capital, lancado no passivo dos balangos, representa o débito da sociedade
para com 0s sOcios ou, abstraindo-se da condicdo de sujeito de direitos da pessoa
juridica, o débito reciproco dos contraentes, na proporcao de sua participagdo no fundo
comum, afetado aos objetos da sociedade. A existéncia e a correta valorizacdo dos bens
conferidos significam, desta forma, o pressuposto obrigacional do vinculo societério.®

Os bens suscetiveis de capitalizagao

No dizer de ULPIANO, bem ¢é aquilo capaz de satisfazer um desejo: bona ex est
dicuntur quod beant, hoc est beatus faciunt (fr 49.D. Verb. Sig. L. 16). A definigéo da
um sentido demasiado amplo para descrever com precisao os bens, capazes de integrar o
patrimdnio da sociedade comercial: tais bens deverdo atender a uma necessidade

5 Modesto Carvalhosa, op. Cit., vol. 1°, p.38.

6 Mas o capital ndo é nem requisito essencial de uma sociedade empresaria. Segundo o Cédigo Civil de 2002, art.
1.094. “séo caracteristicas da sociedade cooperativa: | - variabilidade, ou dispensa do capital social;”



humana objetiva, serdo escassos e serdo juridica e materialmente disponiveis.” Numa
palavra, serdo bens econdmicos.

Mas — que tipo de bens serd esse? Conquanto sejam, ja que adequados ao capital,
necessariamente Gteis & empresa (daf bens de uso®) o reconhecimento de sua conferéncia
ao capital pela contabilidade pressupde o fato de poderem ser traduzidos em dinheiro, o
que pressupde atribuir-lhes um valor de troca.

O que ndo significa dizer que serdo necessariamente bens do ativo imobilizado. Pode-se
conferir ao capital todos ativos subjetivamente Gteis para a empresa: por exemplo, bens
que mesmo ndo empregados diretamente no processo produtivo, sejam dotados de
liquidez tal que possam alavancar o crescimento da empresa.

A utilidade é direta, como uma maquina para a fabrica que dela necessita, ou indireta,
como ouro em po para a mesma fabrica que, empresa como qualquer outra, necessita de
ativos monetarios ou monetarizaveis. O que é inviavel é capitalizar bens — ainda que em
outro contexto sejam Uteis — que ndo sejam pertinentes as necessidades operacionais ou
ndo operacionais da empresa

Caso o0 bem atenda diretamente a uma necessidade, estamos perante o chamado bem de
consumo; se, ao contrario, o bem é capaz de criar outros bens que, por sua vez, vdo
atender as necessidades, existe, ai, um bem de producdo. Pela fungdo da empresa, de
produzir coisas e servicos, esta claro que todos os bens conferidos serdo bens voltados a
produgdo, muito embora alguns sejam consumiveis no decorrer do processo produtivo.

Ora, tais bens podem ser coisas tangiveis, corporeas (corporales haec sunt quae sui
natura tangi possunt - Gaio, Inst. 1l 88 12/14) ou bens incorp6reos (quod in jure
consistunt — de novo Gaio, no mesmo trecho, ou no dizer de Cicero, quod est
intelleguntur). E tdo necessario, para a atividade de uma industria, o dinheiro entregue
para integrar seu capital, quanto a patente que lhe da exclusividade do uso de uma
tecnologia, ambos os elementos integrantes da producdo de seus servicos; e a concessao
governamental é um bem intangivel que ndo se confunde com o papel assinado pelo
Presidente do INPI.°

Tais bens intangiveis compreenderiam a atividade humana, tal como objeto de direito de
crédito;*° os direitos em geral, quando objetos de outros direitos;* a energia;'? as
criagbes do espirito humano;™ os objetos da personalidade, do estado civil e do estado

7 Carlos Galves, Manual de Economia Politica, pp. 65-68
8 Modesto Carvalhosa e Nilton Latorraca, Comentarios & Lei das S/A, Saraiva, vol. VI, p. 17.

9 Sobre a Avaliagdo de Propriedade Intelectual e Ativos Intangiveis, vide Ana Cristina Franca de Souza, 392 Revista
da ABPI, Mar/Abr de 1999.

10 Clovis Bevilacqua, Teoria Geral do Direito Civil, pp. 17 e ss.
11 Santiago Dantas, Editora Rio, Programa de Direito Civil, p. 229

12 Numa observacdo de René Savatier, Théorie des Obligations n° 41, evocando a nogdo de Gaio (quod in jure
consistit), todos os bens de que necessita a empresa seriam para ela intangiveis, ja que a sua prépria relagdo, como
pessoa juridica, com as coisas materiais, seria através dos direitos exercidos sobre elas.

13 Passarelli, Teoria Geral de Direito Civil, p.34



politico. Evidentemente, sé os bens intangiveis de carater econdmico poderdo ser
conferidos ao ativo, mas nem todos. Em primeiro lugar, como visto, deverdo ser bens
Uteis.

Usualmente se relacionam, entre 0s bens intangiveis necessarios a uma empresa, 0S
direitos de crédito, a energia, as marcas, patentes, 0s processos secretos, as licencas, a
clientela, o aviamento, o fundo de comércio, o ponto, o controle de outras empresas, a
capacidade de producdo, os contratos, 0 mercado em potencial, a boa fama dos
dirigentes, etc.*.

Principios contdbeis e tributarios da ativacdo dos bens imateriais
titulados e néo titulados

Vale lembrar a questdo genérica da classificacdo de ativos. Com o Dec.-lei 1.598/77
(arts. 39 e 57) tornou-se particularmente relevante a correta classificacdo das verbas no
balanco das empresas, que devem acompanhar independente da sua situacao societaria,
as normas da Lei 6.404/76. E especialmente relevante, para 0 nosso tema, a conta de
intangiveis. Constardo do Intangivel, os direitos que tenham por objeto bens incorporeos
destinados a manutencdo da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o
fundo de comércio adquirido (art. 179, VI da Lei das S.A.s com redacdo dada pela Lei
11.638 de 2007), devendo tais bens serem avaliados pelo custo incorrido na aquisicdo
deduzido do saldo da respectiva conta de amortizacdo (art. 183 VII da Lei 6.404
atualizada) ou reavaliados conforme método de impairment, quando houver um
mercado ativo, a partir do valor de custo do mesmo.

Para efeitos de reavaliagdo nos termos do Pronunciamento n°® 04 do Comité de
Pronunciamentos Contébeis que regulou a contabilizacdo de grande parte dos
intangiveis®®, o valor justo deve ser apurado em relagdo a um mercado ativo. A
reavaliacdo deve ser realizada regularmente para que, na data do balanco, o valor

14 Savatier, op. Cit., n® 16.
'5 Conforme disposto no mesmo, este nio se aplica a:
(a)ativos intangiveis dentro do alcance de outro pronunciamento;
(b)agio pago por expectativa de rentabilidade futura (goodwill ou fundo de comércio) surgido na
aquisicdo de investimento avaliado pelo método de equivaléncia patrimonial ou decorrente de
combinacg&o de negdécios;
(c)ativos financeiros, que atendam & definicdo de Instrumentos Financeiros;
(d)arrendamentos mercantis dentro do alcance de outro pronunciamento;
(e)direitos de exploracgéo de recursos minerais e gastos com a exploragéo ou o desenvolvimento e a
extragdo de minérios, petréleo, gas natural e outros recursos exauriveis similares;
(f) ativos intangiveis de longo prazo, classificados como mantidos para venda, ou incluidos em um
grupo de itens que estejam classificados como mantidos para venda;
(g)ativos fiscais diferidos;
(h)ativos decorrentes de beneficios a empregados; e
(i) custos de aquisicdo diferidos e ativos intangiveis resultantes dos direitos contratuais de
seguradora segundo contratos de seguro. No caso dos ativos intangiveis, mesmo relacionados a
contratos de seguro, os requerimentos de divulgacdo contidos neste Pronunciamento séo
aplicaveis (itens Error! Reference source not found,a Error! Reference source not found,).
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contabil do ativo ndo apresente divergéncias relevantes em relagéo ao seu valor justo™.

Com a mudanca das normas aplicaveis, temos que intangiveis em regra, serdo
amortizados exceto se estes ndo tiverem uma vida Util definida (Pronunciamento n° 04
04 do Comité de Pronunciamentos Contabeis supra citado).

Pelo Pronunciamento do Comité de Pronunciamentos Contabeis n® 04, a amortizago
deve ser iniciada a partir do momento em que o ativo estiver disponivel para uso e deve
cessar na data em que o ativo é classificado como mantido ou, ainda, na data em que ele
¢ baixado (quando for vendido ou ndo houver expectativa de beneficios econdmicos
futuros). Levar-se-a em conta a estimativa de vida atil do bem.

No caso de intangiveis reavaliados, conforme permitido pelo Pronunciamento n® 04 do
Comité de Pronunciamentos Contabeis, deve-se notar que a amortizacdo acumulada na
data da reavaliagdo deve ser:

a) atualizada proporcionalmente a variagdo no valor contabil bruto do ativo,
para que esse valor, apds a reavaliacdo, seja igual ao valor reavaliado do
ativo; ou

b) eliminada contra o valor contabil bruto do ativo, atualizando-se o valor
liquido pelo valor reavaliado do ativo.

J& os ativos intangiveis com vida Util indefinida ndo devem ser amortizados, mas deve-
se testar a perda de valor de tais bens face ao valor recuperavel com o seu valor contabil
anualmente; e sempre que existam indicios de que os ativos possam ter perdido valor.

Existem vérias hip6tese de amortizacdo incentivada na legislacdo tributaria,
especialmente no tocante aos bens intangiveis *’

Avaliacao de Intangiveis

O principal problema da capitalizacdo de tais bens intangiveis € a avaliacdo: “patentes
de invencdo, marcas, sdo dificeis de avaliar com exatiddo”.'® As varias formas de

18 0 método de reavaliagio nao permite:
(a) areavaliacdo de ativos intangiveis que ndo tenham sido previamente reconhecidos como
ativos; nem
(b) o reconhecimento inicial de ativos intangiveis a valores diferentes do custo.
Caso um ativo intangivel em uma classe de ativos intangiveis reavaliados ndo possa ser reavaliado
porque ndo existe mercado ativo para ele, deve ser reconhecido pelo custo menos a amortizacdo
acumulada e a perda por desvalorizacéo.

17 Por exemplo, os incentivos da Lei 10.973 de dezembro de 2004 (Lei de Inovagao).

18 Rubens Requido, op. Cit., vol. I, p. 274



calcular o valor da patente (ou demais ativos) tendem a repetir o sistema de avaliacdo
dos fundos de comércio.

Para fixar o valor do fundo de comércio leva-se em conta o lucro médio apurado pela
empresa nos exercicios mais recentes, projetando tal taxa para os exercicios futuros e
capitalizando o montante para obter o valor atual da expectativa razoavel do lucro
futuro *. O equivalente juridico da organizagdo empresarial, do aviamento dos
intangiveis da empresa, € assim quantificado e definido como a reditibilidade da
empresa.

Esta capacidade de obter réditos resulta, seja da localiza¢do do estabelecimento, seja da
qualidade dos seus produtos ou servigos, ou da eficacia da veiculagdo publicitaria; €
aquilo capaz de captar, entre os concorrentes igualmente disputando 0 mesmo mercado,
a boa vontade da clientela. E o goodwill do direito anglo-saxdo, ou a clientela na versao
latina.

Ativacdo de know how e outros valores imateriais ndo titulados

A teoria contabil faz distincdo entre bens intangiveis identificaveis (as patentes, as
cartas-patentes de instituicdes financeiras, as marcas, etc.) e os ndo identificaveis (o
know-how, o aviamento em geral, etc.). Aqueles sdo passiveis de cessdo singular,
registrada nas demonstraveis contabeis, estes, s6 sdo registrados quando cedidos como
parte de um conjunto de bens estruturados para a producdo empresarial - €, acreditamos,
jaatuando num mercado determinado.

Como ativar, pois, o know-how ou o resultado de servigos técnicos, que ndo sejam
objeto de cessdo conjunta com um estabelecimento *°? Como classificar o know-how
préprio?

E preciso perceber que, além de n&o serem identificaveis, as tecnologias sem patente ou
registro de cultivar, assim como os signos distintivos sem registro, ndo séo objeto de
direitos exclusivos (ou direitos de exclusiva).

Né&o ha um direito erga omnes de impedir que terceiros, em geral, usem uma marca nao
registrada, ou empreguem uma tecnologia sem privilégio. Ha, porém, formas de evitar
que o concorrente imediato da titular da tecnologia ou da marca o faca, se, a0 emprega-
las, violou as regras de boa conduta empresarial do mercado em questdo. Em suma, ndo

19 Luiz Autuori, Fundo de Comércio, Forense, 1957. G.B. Vegni-Neri, Arbitramento de Aluguel, Nacional, 1979;
Denis Borges Barbosa, Aviamento ou Fundo de Investimento. Panorama da Tecnologia, abr. 1988. Barbosa, Mario
Figueiredo, Valor da clientela no fundo de comercio, Rio de Janeiro, Forense, 1989.

20 Rubens Requido, Curso de Direito Comercial, 1° volume, 212 edi¢éo, S&o Paulo, Saraiva, 1993, p. 203/4: "O fundo
de comércio ou estabelecimento comercial é o instrumento da atividade do empresario. Com ele o empreséario
comercial aparelha-se para exercer sua atividade. Forma o fundo de comércio a base fisica da empresa, constituindo
um instrumento da atividade empresarial. O Cédigo italiano o define como o complexo dos bens organizados pelo
empresario, para o exercicio da empresa". Oscar Barreto Filho , Teoria do Estabelecimento Comercial , 2% edicdo, Sao
Paulo, Saraiva, 1988, p. 75: “complexo de bens, materiais e imateriais, que constituem o instrumento utilizado pelo
comerciante para a exploracéo de determinada atividade mercantil."
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ha propriedade de tal tecnologia, ou de tal signo, mas apenas a oponibilidade relativa e
condicional que deriva das regras de concorréncia leal.

Exceto, uma vez mais, pela possibilidade de reavaliacdo, tais bens s6 figuram no ativo
contabil das empresas no caso de aquisicdo de terceiros ou consoante permitido pelo
Pronunciamento n° 04 em relacdo a bens auto gerados abaixo explicitado.

Em importante estudo, Fabio Konder Comparato® menciona a divisdo entre intangiveis
identificaveis e ndo identificaveis, precisando que, via de regra, somente os primeiros se
poderiam classificar no imobilizado. Abre-se a possibilidade, no entanto, de imobilizar
o valor de tais bens, quando integrantes da cessdo de um conjunto de coisas e direitos
organizados para a producdo empresarial.

Distinguimos, pois, varias hipbteses, para as quais procuremos figurar exemplos
ilustrativos:?

a) A empresa “a” gerou tecnologia para a qual obteve patente. O privilégio constard do
intangivel pelo seu custo de aquisicdo, ou seja, as retribuicdes do INPI e custos de agéncia
(salvo reavaliagéo do ativo).

b) A empresa “a” vende sua patente para a sociedade “b” , pelo valor de mercado; para “b”,
a patente, que Ihe é necessaria para a exploracdo de objeto social, figurara no imobilizado
pelo valor de aquisicdo) Idem, mas ao invés de venda, houve conferéncia ao capital; a
patente ficara no ativo pelo valor de avaliacao.

d) A empresa “a” desenvolve tecnologia imprivilegidvel. N&o haverd ativacdo da mesma
(salvo reavaliagéo do ativo).

e) A empresa “a”, que detém segredos de industria (ou clientela, etc.) com os quais opera o
estabelecimento X, vende ou confere como capital a sociedade “b” o estabelecimento,
computando no seu prego o segredo transferido; o todo vai ao ativo intangivel de “b”.

f) A sociedade “b” compra tecnologia de “a”, mas ndo adquire um estabelecimento desta
Gltima. Se a tecnologia puder ser classificada como “assisténcia técnica”, ha dedutibilidade;
se ndo, hé ativagdo do intangivel %,

Convém enfatizar a posicdo anterior de que o0 aspecto econdmico de um
estabelecimento, mais do que seu aspecto fisico, devia ser levado em conta na ativacéo
de bens intangiveis ndo identificaveis. Ndo nos parecia haver impedimento a ativacao
no imobilizado de uma tecnologia ndo privilegiada, mesmo adquirida sem o apoio de
um conjunto fisico de bem desde que se portasse, com a transferéncia, a cessao da
clientela da cessionéria.

Exemplifiquemos: a firma *“a” opera no mercado “y” com a tecnologia “x”; ao transferir
a tecnologia, compromete-se a ndo concorrer em tal mercado, com a mesma ou qualquer

21 Fabio Konder Comparato, Ensaios e Pareceres, vol. |

22 Do autor, - “Da Conferéncia de Bens Intangiveis ao Capital das Sociedades Andnimas” (RDM, 19 (37):33-50,
1980).

23 O que acontece quando alguém se deduz correntemente dos custos de uma tecnologia, para depois capitaliza-la?
Tenho que nesses casos 0 reconhecimento do valor capitalizado corresponderia a um ganho de capital para efeitos do
IRPJ. Caso fosse retribuida por partes beneficiérias, creio que o reconhecimento do ganho seria diferido para o
momento da distribuicdo dos respectivos ganhos, inclusive no caso de conversédo em agoes.
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outra tecnologia. A expectativa de receita parecia, em tese, ser suficientemente sélida
para permitir a ativacdo na conta especifica.

Mesmo neste caso, defendemos, na versdo anterior deste artigo, a posi¢do que nédo
caberia a conferéncia ao capital dos bens ndo titulados. Acreditavamos, entdo, que o
requisito de penhorabilidade - como garantia dos credores - é essencial a todos os bens e
direitos componentes do capital das empresas.

A possibilidade constante do Codigo de Processo Civil, de penhora do préprio going
concern, do estabelecimento ativo, veio, porém, modificar a conviccao de que em certas
hipdteses (como a do paragrafo acima) a conferéncia é perfeitamente possivel, sem ir
em detrimento da prudéncia que deve presidir a contabilizacao dos ativos .

De qualquer forma, cabe reiterar o principio tributario de que as despesas cujo efeito se
fardo sentir por mais de um exercicio (salvo excec¢des legais, como a assisténcia técnica)
devem ser ativadas e amortizadas.

Atualmente, o Pronunciamento do Comité de Pronunciamentos Contabeis n° 04,
diversas vezes citado, considera que goodwill, Marcas, titulos de publicacdes, listas de
clientes e outros itens similares, gerados internamente, e gastos incorridos com estes nao
devem ser reconhecidos como ativos intangiveis.

No tocante aos demais bens titulados ou ndo, além de atender as exigéncias gerais de
reconhecimento e mensuracgdo inicial de ativo intangivel, a entidade deve aplicar os
requerimentos e orientagdes para verificar se um ativo intangivel deve ser contabilizado:

a) Nenhum ativo intangivel resultante de pesquisa (ou da fase de pesquisa de projeto
interno) deve ser reconhecido. Os gastos com pesquisa (ou da fase de pesquisa de
projeto interno) devem ser reconhecidos como despesa quando incorridos; e

b) Um ativo intangivel resultante de desenvolvimento (ou da fase de desenvolvimento
de projeto interno) deve ser reconhecido somente se a entidade puder demonstrar todos
0s aspectos a seguir enumerados:

(i) viabilidade técnica para concluir o ativo intangivel de forma que ele
seja disponibilizado para uso ou venda;

(i) intencdo de concluir o ativo intangivel e de usa-lo ou vendé-lo;

(i) capacidade para usar ou vender o ativo intangivel,

(iv) forma como o ativo intangivel deve gerar beneficios econdmicos

futuros. Entre outros aspectos, a entidade deve demonstrar a
existéncia de mercado para os produtos do ativo intangivel ou para
0 proprio ativo intangivel ou, caso este se destine ao uso interno, a

24 Ainda que como forma derradeira de satisfacdo de créditos: REsp 36.870-7, 5P, Relator o Ministro Hélio
Mosimann, Ementa: "EXECUCAO FISCAL. NOMEAGAO DE BENS A PENHORA. INDICAGAO NAO ACEITA
PELA FAZENDA. PENHORA EM DINHEIRO. MOVIMENTO DIARIO DA EMPRESA EXECUTADA.
IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES DEPOSITO EM CONTA BANCARIA, SEM OUTRAS FORMALIDADES
LEGAIS. PEDIDO INDEFERIDO. Embora admitida a penhora em dinheiro, a pretensdo néo consiste numa simples
penhora sobre determinada importancia ja existente em poder da executada, seja no caixa como na conta corrente.
Diz respeita a penhora sobre a movimento diario do caixa da devedora. Em tal hip6tese, exige-se a observancia de
outras formalidades, como a nomeacéo de administrador, com apresentacéo da forma de administragdo e do esquema
de pagamento. Recurso provido".
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sua utilidade;

(V) disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos
adequados para concluir seu desenvolvimento e usar ou vender o
ativo intangivel; e

(vi) capacidade de mensurar com seguranca 0s gastos atribuiveis ao
ativo intangivel durante seu desenvolvimento.

Note-se que somente poderdo ser computados os valores correspondentes a soma dos
gastos incorridos a partir da data em que o ativo intangivel atende os critérios de
reconhecimento e ndo os anteriormente efetuados.

O reconhecimento de despesas relacionadas aos intangiveis também é regulado no
Pronunciamento CPC n° 04.

Os bens empresariais autogerados

N&o se pode deixar de considerar com mais atencdo a questdo dos ativos que, pelas
limitacBes da arte contabil, deixam de ser reconhecidos nos livros da empresa. Com
efeito, nem todos os bens da empresa sdo reconhecidos pela contabilidade. S6 o serdo
aqueles que representarem créditos ou débitos, eis que tradicionalmente a contabilidade
ndo se volta a introspeccdo da vida econémica da empresa.

Fabio Konder Comparato nota a importancia da nocéo de “bens empresariais”, diversos
dos que foram adquiridos de terceiros ou dados em aporte de capital a empresa pelos
subscritores. Sdo eles bens gerados pelo préprio negdcio. Ora, sendo o balanco uma
estrutura de compensacédo de crédito e débitos a terceiros, o capital proprio integralizado
(ou o patrimdnio liquido, ja num sentido mais econdmico) figura como o indice de
débito aos socios; em principio, ndo ha, nele, lugar para os valores autogerados, como,
por exemplo, o préprio potencial de lucratividade.

Como acima disposto: goodwill, Marcas, titulos de publicacdes, listas de clientes e
outros itens similares, gerados internamente, e gastos incorridos com estes ndo devem
ser reconhecidos no balango como ativos.

Logo, ativos como patente ou marca sO serdo corretamente inscritos no ativo das
empresas pelo seu valor real ou de mercado quando adquiridos de terceiros. Entende-se
como valor real de um direito de propriedade industrial o seu potencial de gerar receita
num mercado especifico em que atua a empresa, gracas a exclusividade do uso de um
signo distintivo, ou a exclusividade de emprego de uma tecnologia; 0 montante,
capitalizado, da expectativa da receita resultante destes direitos exclusivos vira a ser o
valor real da patente ou da marca.

Ora, se 0s bens empresariais de Fabio Konder Comparato sdo ligados a empresa
enquanto organismo vivo (going concern, na doutrina norte-americana)®, eles n&o s&o

25 Fabio Konder Comparato, Estudos e Pareceres de Direito Empresarial, p. 106.
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contabilizaveis, porque ndo atribuiveis a crédito ou a débito de ninguém; e porque,
autogerados, ndo terdo valor de troca até serem postos no mercado.

Note-se que o Decreto-Lei 2.323 de 26 de fevereiro de 1987 enfrentou a questdo dos
bens autogerados no tocante ao seu reconhecimento como ativo contdbil. A norma
trouxe em seu art. 20 (refletido no RIR/99, art. 436 § 3") um incentivo bastante
interessante para as empresas que desenvolvem no pais tecnologia patenteavel, assim
como para aquelas que adquirem direitos de patentes desenvolvidas no Brasil. Para as
pessoas juridicas que se valem do beneficio, torna-se possivel aumentar o capital com o
valor real da tecnologia patenteada de que dispdem, sem com isso atrair tributacéo.

O incentivo consiste na possibilidade de reavaliar, sem incidéncia do Imposto de Renda,
as patentes e os direitos de exploragdo referentes as mesmas, desde que decorram de
pesquisa ou tecnologia desenvolvida em territério nacional por pessoa juridica aqui
domiciliada. Uma vez reavaliada a patente, o respectivo valor seréd levado ao capital e,
enguanto mantida a patente ou direito numa conta do ativo permanente da empresa,
persistira a isencdo.

Conferéncia ao capital de bens autogerados em outra empresa

Uma vez gerados numa empresa, poderdo eles (que, salvo o caso indicado logo acima,
ndo tém valor contabil) serem contribuidos ao capital de outra?

N&o admitimos na conferéncia ao ativo, de maneira singular e isolada, em atencéo ao
principio da garantia dos credores e da coobrigacdo dos sécios, 0s bens intangiveis
desprovidos de valor certo e que ndo se entranhem em direitos exclusivos - como, por
exemplo, sdo exclusivas as marcas registradas, o software, os cultivares, as patentes ou
os desenhos industriais; ou seja, 0s que ndao emergem na contabilidade de um going
concern, pelo principio de conservadorismo daquela arte.?® Tal ndo é, no entanto, a
posi¢do majoritaria da doutrina e do mercado.

Para ndo colidir com essa maioria, vale precisar que - por exemplo - se se transferem
contratos de servicos que, além do pagamento previsto no seu termo, traduzem uma
clientela razoavelmente esperada, pode-se num caso especifico aceitar a capitalizacdo
desse sobrepreco ou agio, representado pelo excesso do valor de aquisicdo da receita
monetario contratual, como aviamento, fundo de comércio ou clientela.

S6 entendemos possivel o reconhecimento desse valor em uma Unica circunstancia: se
houver simultaneamente uma cessdo de clientela, representada, por exemplo, por pactos
de ndo concorréncia, e transferéncia de outros ativos pertinentes & manutencdo do fluxo
de receita, importando numa antecipacédo razoavel da receita futura proveniente de tal
parcela do mercado. Ou seja, quando haja uma cessdo (ainda que parcial) de uma
universalidade, que garante uma cessdo de clientela ja existente.

26, Nilton Latorraca, op. Cit., vol. VI
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Concordamos, assim, com Modesto Carvalhosa quando diz que a conferéncia de tais
bens ndo pode ser isoladamente admitida na sociedade, embora possa se considerados
como componentes de uma universalidade.?’

O Pronunciamento n° 04 do Comité de Pronunciamento Contabil considera que o valor
a ser contabilizado de ativo adquirido € o seu preco de compra, acrescido de impostos
de importacdo e impostos ndo recuperaveis sobre a compra, apds deduzidos os
descontos comerciais e abatimentos; e qualquer custo diretamente atribuivel a
preparacdo do ativo para a finalidade proposta, mas ndo custos operacionais como uso,
transferéncia ou reinstalacdo do bem.

J4 em relagdo a ativos adquiridos em uma combinagdo de negdécios, permite-se o
reconhecimento do intangivel na data da aquisicdo, separadamente do agio derivado da
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) apurado em uma combinagdo de
negocios, independentemente de o ativo ter sido reconhecido pela adquirida antes da
aquisicdo da empresa, se for separavel, o valor precisavel e demais requisitos para
reconhecimento de bens. Se um ativo ndo for singularizadvel no tocante ao seu valor,
sera considerado o grupo de ativo separado do agio.

Note-se que 0 pronunciamento ainda considera que: Se nao existir mercado ativo para
um ativo intangivel, o seu valor justo sera o valor que a entidade teria pago por ele, na
data de aquisicdo, em operagdo sem favorecimento entre partes conhecedoras do
assunto e dispostas a negociar com base na melhor informacao disponivel. Na apuragdo
desse valor, a entidade deve considerar o resultado de operacdes recentes com ativos
similares.

A regra legal de pagamento de bens ao capital

A Lei 6.404/76 é muito ductil e inespecifica, mesmo complacente, no tocante a
capitalizacdo de bens:

Art. 7° O capital social podera ser formado com contribui¢des em dinheiro ou em qualquer
espécie de bens suscetiveis de avaliacdo em dinheiro.

A mais recente tendéncia legal e doutrinaria igualmente aceita como capital qualquer
bem suscetivel de avaliagdo. Como diz Fabio Ulhoa Coelho®® em sua analise do novo
Cadigo Civil, considera:

“... Note-se que qualquer género de bem suscetivel de avaliagdo em dinheiro pode servir a

formacéo do capital social. Bens méveis, ou imdveis, corpdreos ou incorpéreos, todos se
prestam a tal finalidade...”

Com efeito, diz 0 Cédigo Civil de 2002:

27.0p. Cit,, vol. 1, p. 39. Universalidade de fato é, como lembra Orlando Gomes, "o conjunto de coisas singulares, Formatted: English (U.S.)
simples ou compostas, agrupadas pela vontade da pessoa, tendo destinagdo comum®.

28 Curso de Direito Comercial, de acordo com o novo Cédigo Civil e alterages da LSA, Vol 2, Saraiva, 2002
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Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou puablico, que,
além de clausulas estipuladas pelas partes, mencionara:

(...) 1 - capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer
espécie de bens, suscetiveis de avalia¢do pecuniéria;

Seguindo a mesma posicdo, Fran Martins®® considera que nada impede que o capital
seja formado com qualquer espécie de bens, corpdreos ou incorporeos, desde que sejam
suscetiveis de avaliacdo em dinheiro. Em relagdo aos bens incorpéreos, diz o autor,
estes deverdo ser avaliados, antes da sua incorporacdo, por peritos para a verificagdo
exata do seu valor.

Né&o tenho, porém, a mesma indulgéncia quanto a questdo. Entendo insuscetiveis de
conferéncia os bens que, mesmo suscetiveis de avaliagdo (ou sejam bens intra
commercium), ndo tenham utilidade direta para o processo produtivo, nem a utilidade
secundaria (a capacidade de realizacdo Util), que presume a liquidez suficiente para
representar para a empresa um equivalente razoavel dos recursos financeiros
plenamente fungiveis.

Conferir ao capital de uma sociedade de servicos de internet glebas vastas, certamente
avalidveis, mas iliquidas num tempo discernivel, e inaceitaveis como garantia
hipotecaria, é faltar com a boa fé para quem o capital possa importar — por exemplo,
outros investidores ou credores em geral. Quando se realizar tal capital, o ciclo
furibundo da economia da empresa ja terd conduzido a contribuicdo aparente a pura
irrelevancia.

N&o obstante o texto legal e a preciosa doutrina citada, parece-me claro que se imp0e,
assim, aos bens oferecidos ao capital ndo sé o requisito da comercialidade (o de serem
avaliaveis) mas o de utilidade para a empresa.

A nocdo de propriedade de bens intangiveis

Voltando & nossa perspectiva de direito comparado, a legislacdo dos Estados norte-
americanos diverge quando relacionando os bens possiveis de serem conferidos ao
ativo. O estado de Nova lorque adota uma pratica mais liberal permitindo a
integralizacéo inclusive de servicos a serem prestados, em valor certo.*® Entre outros
estados, Delaware adota uma politica mais restrita permitindo que, além do dinheiro,
servicos ja prestados e “property”” sejam recebidos pela sociedade.**

A definicdo do que seja property, para tais efeitos, € uma das maiores discussfes entre
os julgados norte-americanos. O Black’s Law Dictionary, tratando de palavra, consigna

29 Martins, Fran, “Curso de Direito Comercial”, 242 edicédo, Ed. Forense, 1999.

30 Podem ser oferecidos a fim de integralizar o capital subscrito no Estado de Nova lorque: (i) dinheiro; (ii)
propriedade tangivel ou intangivel; (iii) Trabalho ou servicos j& efetuados (na formacéo da sociedade com excecgéo
dos “promoters” que sdo proibidos de receber qualquer remuneracéo); (iv) obrigacéo de contribuir dinheiro ou bens; e
(v) obrigagdo de executar servigos futuros de valor certo.

31 Delaware General Corporate Law §152 permite a integralizacdo por meio de “cash, services rendered, personal
property, real property, leases of real property or a combination thereof”
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que é “o que pertence exclusivamente a alguém”; e, numa definicdo mais extensa,
repara que “a palavra € comumente usada para denotar tudo que seja sujeito de
propriedade, corpdrea ou incorpdrea, tangivel ou intangivel, visivel ou invisivel: tudo o
que tenha valor de troca ou que constitua riqueza ou cabedal”. “A expressao € entendida
como se aplicando a toda espécie de direito ou interesse suscetivel de valor”.

O conceito de propriedade da tradicdo continental, porém, tende a ser mais restrito,
limitando-se as coisas tangiveis e a certos bens imateriais, objetos de direitos similares a
propriedade seria um direito subjetivo, do tipo modernamente denominado “direito
absoluto”. Todos os poderes juridicos dessa espécie presumem um sujeito ativo, que 0s
detém; um objeto, sobre o qual o poder se exerce; um sujeito passivo, que tem o dever
de respeitar o exercicio do poder; e um vinculo juridico, que une os pélos subjetivos da
relacdo. Diferentemente do direito subjetivo de crédito, onde o poder de agir do titular
recai sobre uma agdo de um sujeito passivo determinado® (para qual o dever e o objeto
de poder confundem), nos denominados direitos subjetivos absolutos, o sujeito passivo,
que ndo determinado, deve apenas abster-se de se opor ao poder do titular.

Sdo direitos subjetivos absolutos as propriedades, os direitos humanos, os direitos
politicos, o poder de usar a via publica. Conforme se exercam de forma a impossibilitar
a incidéncia de outro direito idéntico sobre o mesmo objeto, serdo tais poderes
exclusivos ou ndo exclusivos; classificam-se entre os primeiros os reais, os de chamada
propriedade intelectual, os da personalidade, etc. Evidentemente, ndo havera
exclusividade no acesso ao mercado, ou no transito pelas pragas, e nem no acesso a um
mercado determinado, ou a uma via publica determinada, sendo assim a livre iniciativa
e o direito de ir e vir (que ndo sdo direitos, mas liberdades) poderes do segundo tipo.

Ainda quanto ao objeto dos poderes, os direitos absolutos serdo de natureza econdmica
ou ndo-econdmica. Se o bem sobre o qual se exerce um poder exclusivo for
objetivamente necessario, escasso, além de legalmente e materialmente disponivel, ou
seja, se for um bem econdmico patrimonial, estaremos perante um direito de
apropriacdo, género que abrange os direitos reais sobre coisas tangiveis e as
“propriedades” intelectuais, comerciais, etc.

Bens naturalmente apropriaveis e bens apropriados por operacéo de lei

A prépria natureza corpdrea de uma coisa, bem econdmico, em seus atributos de
individualidade e atualidade, condiciona a exclusividade dos direitos que se exercem em
relacdo a ela (direito real).

Tal ndo acontece com outros bens econémicos, 0s incorpdreos 3 N4o sdo eles unos e
iguais a si mesmos,** nem atuais, no sentido oposto ao virtual (o que Cicero descrevia
como quod intelleguntur, ou, na nocdo de Blackstone, as they exist only in

32 Passarelli, op. Cit., pp. 50 e ss.
33 Para mais nitidez da analise, excluamos dos bens incorpdreos os de carater financeiro.

34 Hegel, Principles de Philosophie du Droit, n. 69
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contemplation). Nenhum detentor desses bens incorpdreos pode assegurar sua
exclusividade de fato.

Tal dificuldade se agrava especialmente quando h& a possibilidade de duplicacdo
auténoma do bem incorporeo ou de sua realizacdo material. O fato de que, utilizando-se
de uma mesma planta de uma maquina, engenheiros possam reproduzir ilimitadamente
tanto o blue print quanto o proprio artefato, tende a negar a idéia desta maquina
(descrita na planta) a natureza de bem econdmico.

Tal se da porque a possibilidade de reproducéo irrestrita de bens fisicos (ou servigos) a
partir do bem incorpéreo “idéia da maquina” (o que Alois Troller chama de regra de
reproducdo) retira de tais bens a escassez. Tal como as pracas publicas ou o ar
atmosférico, que sdo bens extra commercium porque ndo sdo escassos, também o
espirito, a cultura, e a inventividade humana séo juridicamente res communes omnium;
e, nas economias que adotam a liberdade de iniciativa, também o é o mercado.

Numa intervencdo, em julho de 2000, num simpésio sobre tecnologia,* assim se
discutiu o tema:

“... num regime econdmico ideal, as forcas de mercado atuariam livremente e, pela eterna e
onipotente m&o do mercado, haveria a distribui¢cdo natural dos recursos e proveitos.

No entanto, existe um problema: a natureza dos bens imateriais, que fazem com que, em
grande parte das hipdteses, um bem imaterial, uma vez colocado no mercado, seja
suscetivel de imediata dispersdo. Colocar o conhecimento em si numa revista cientifica, se
ndo houver nenhuma restricdo de ordem juridica, transforma-se em dominio comum, ou
seja, ele se torna absorvivel, assimilavel e utilizavel por qualquer um. Na proporgdo em que
esse conhecimento tenha uma projecdo econdmica, ele serve apenas de nivelamento da
competicdo. Ou, se ndo houver nivelamento, favorecera aqueles titulares de empresas que
mais estiverem aptos na competicdo a aproveitar dessa margem acumulativa de
conhecimento.

Mas a desvantagem dessa dispersdo do conhecimento é que ndo ha retorno na atividade
econdmica da pesquisa. Conseqlientemente, é preciso resolver 0 que 0s economistas
chamam de falha de mercado, que é a tendéncia a dispersdo dos bens imateriais,
principalmente aqueles que pressupdem conhecimento, através de um mecanismo juridico
que crie uma segunda falha de mercado, que vem a ser a restricdo de direitos. O direito
torna-se indisponivel, reservado, fechado o que naturalmente tenderia a dispers&o.”

Desta forma, o direito subjetivo absoluto sobre o invento, sobre uma obra literaria, ou
sobre uma posicdo no mercado s6 pode se tornar propriedade (no sentido da “property”
da lei de Delaware, ou seja, bem suscetivel de capitalizacdo) através de uma restricao
legal de direitos e liberdades.

Isso se da através de uma exclusividade criada juridicamente: como ou propriedade
industrial, ou propriedade literaria ou um monopo6lio mesmo. Ao dizer que ndo havia
“propriedade™ nos bens trazidos ao capital da Columbia Straw Paper Corporation, o juiz

35 O texto é de uma palestra de Denis Barbosa in Anais do Il Encontro de Propriedade Intelectual e Comercializagéo
de Tecnologia, Rio de Janeiro, 24, 25 e 26 de julho de 2000, Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, Associacéo
Brasileira das Instituicdes, de Pesquisa Tecnoldgica - ABIPT], Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI., e
foi transcrito diretamente da gravacéo, com as peculiaridades de um improviso oral.
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entendia que, salvo no caso de reserva juridica de um poder absoluto, ndo poderia haver
a apropriacdo de uma parcela do mercado norte-americano.*

A exclusividade juridica da utilizagdo de um bem imaterial, idéia, forma, ou posi¢do no
mercado d4 uma minima certeza de que se tera a vantagem econdmica da escassez. E
em nome da certeza, € ndo da patrimonialidade, que se reserva as “propriedades” a
possibilidade de entrar no capital social.

Hamilton®" nota que “processos secretos, formulas, direitos de crédito eventual ou
condicional, goodwill, e “propriedades intangiveis” do mesmo género sdo dificeis de
avaliacdo; alias, até a sua prdpria existéncia pode ser tdo efémera que ndo se constitua
em propriedade alguma, pelo menos para os efeitos da Lei”. E é preciso lembrar que o
jurista norte-americano trabalha sobre um conceito de propriedade mais lato do que o da
tradicdo romanistica, pois ele inclui, na vertente da common law, até mesmo direitos de
crédito.

A conferéncia de bens intangiveis

Servicos

Como jé foi dito, o direito norte-americano aceita, como bens admissiveis a conferéncia,
0s servicos prestados. A Lei do Estado de Nova lorque foi alterada para incluir servigos
a serem prestados que tenham valor certo. Os servigos prestados antes da constituicéo
da empresa, em primeiro lugar, sd80 em algumas decisdes considerados como
insuscetiveis de capitalizagéo, pois, aquela época, a companhia ndo poderia contratar
tais servicos.®® Mas a promessas de servicos futuros que tenham valor certo podem ser
incluidas.

Outros estados consideram que, por ser dificil avaliagdo, os servigos so seriam Uteis a
empresa enquanto um going concern e nao seriam, assim, suscetiveis de liquidagdo
pelos credores da sociedade; além disto, a dificuldade de avaliagdo, principalmente
quando tais servicos sdo prestados pelos fundadores tornaria o bem incapaz de ser
capitalizado.®® O Model Business Corporation Act “° da American Bar Association

36 Sem entrar em uma discussdo cujos aspectos politicos, filos6ficos e econdmicos seriam sem dlvida relevantes,
mas estdo ao largo do objetivo deste trabalho, é preciso notar que, diferentemente do poder sobre uma coisa corpoérea,
cujos atributos de individualidade inclui a unicidade e a identificacdo, alguém que reinventa um produto, ou recria
uma melodia, teria naturalmente “propriedade” sobre o invento ou o tema, segundo o principio juridico da ocupagao.
Tal “propriedade”, no entanto, na verdade é negada pela lei que concede o poder exclusivo sobre a idéia, ou sobre a
forma, a outrem. Na existéncia da exclusividade forgada pela Lei, cada um dos inventores ou compositores teria um
poder absoluto sobre a sua criagdo, sem ser exclusivo; dependendo do tipo de criacdo, de sua complexidade ou
reprodutibilidade. O poder absoluto, mesmo se néo exclusivo, daria a vantagem econémica da escassez ao seu titular.
Néo é outra a razéo de néo ter sido concebido um direito de propriedade literaria antes da imprensa, como também
ndo é outra a causa de, num mercado tecnologicamente ndo competitivo, como o brasileiro, o nivel de patenteamento
das invencdes ser tdo baixo. Sobre o assunto, 0 nosso El concepto juridico de “"know how" (Revista del Derecho
Industrial, Buenos Aires, 1981).

37 Corporations, p. 281
38 Cary, op. Cit., p. 1.066
39 Idem, p. 1.069
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também admite que, com a concordancia de todos 0s acionistas, poderdo ser trocadas
por promessa de Servicos.

Como explica Herwitz,** a proibigdo é mais ou menos irrelevante, ja que uma sociedade
poderia fazer um adiantamento, a conta de servigos futuros, e o prestador, com a soma
adiantada, adquirir agcdes. A soma paga ao prestador seria contabilizada como um ativo,
e amortizada na propor¢do em que os servigos fossem prestados. De outro lado,
referindo-se aos servicos pré-operacionais, Bombright*? lembra que a proibicdo pode ser
superada através da superavaliagdo de bens materiais conferido, deixando uma certa
margem para cobrir o custo dos servicos. O conceito de “servigos prestados”, assim, se
restringe ao trabalho em favor da empresa, pelo qual se creditou o acionista.

No direito brasileiro, parte da doutrina ndo admite conversao de trabalho em capital. No
tocante as sociedades limitadas, o Cdédigo Civil de 2002 dispde seu art. 1.055 que, na
contribuicdo ao capital, “é vedada contribuicdo que consista em prestacdo de servigos”,
sendo admissivel, entretanto, para as sociedades simples.

Modesto Carvalhosa, apoiando-se em Trajano de Miranda Valverde,* entende que
“qualquer prestacdo pessoal, como as de fundador ou de industria, é insuscetivel de
retribuicdo através de agdes”.** Tal se daria pela natureza de “sociedade de capital” das
companhias. Para contemplar a retribuicdo dos servicos pré-operacionais, ou de
terceiros, haveria 0 mecanismo das partes beneficiarias,*® o qual retira do titular os
poderes de soberania societaria, e reduz a participagdo nos lucros a 10% do apurado.*®

Sem precisar se referir aos artificios de quem falam os autores norte-americanos, é, no
entanto, preciso lembrar que a prestacdo de servigos nada tem de incompativel, pelo
menos em principio, com a formacdo de capital. Em primeiro lugar, o trabalho é
reconhecido mesmo pelos autores classicos da Economia como uma fonte de valor; a
construcao da sede da empresa, com 0s bens materiais conferidos por outros socios, ndo
deixaria de acrescer ao capital.

40 Prepared by the Committee on Corporate Laws of the ABA Section of Corporation, Banking and Business Law.
41 Apud Cary, op. Cit., p. 1.068.

42 Apud Cary, op. Cit., p. 1067.

43 Op. Cit., vol. I, p. 59.

44 Tal valoragdo seria natural, porém, numa sociedade de capital e industria. Em tal entidade, prevista no Codigo
Comerecial, art. 317 e seguintes, o socio “de indUstria” ingressa na sociedade apenas com seu trabalho; ndo tem
nenhuma responsabilidade pelas obrigacdes sociais, sequer limitada. No entanto, ele ndo pode gerir a sociedade nem
figurar na firma ou razdo social. Almeida, Amador Paes de, Manual das Sociedades Comerciais, S&o Paulo, Saraiva,
2%ed., 1979, pp. 121 e segs. Esta modalidade desaparece com o novo cédigo civil.

45 Ja ndo mais é possivel se utilizar esse recurso nas companhias abertas, em face do Art.47, paragrafo Unico, da Lei
das S.A., modificado pela Lei n° 10.303, de 31 de outubro de 2001, que assim diz: “E vedado as companhias abertas
emitir partes beneficiarias."”

46 Art. 36 § 2° da Lei das Sociedades Andnimas, modificada em 2001. Vale ressaltar, ainda, que art. 47, § Gnico da
LSA, dispde que é vedado &s companhias abertas emitir partes beneficirias. Por fim, visando a captacéo de recursos
e ao consequente aumento de capital, a L. 6.404, de 15.12.1976 (Lei de Sociedades por Ac¢des), permite, em seu Art.
48, § 2° a conversdo das partes beneficidrias em acOes. Paes de Almeida, Amador, Manual das Sociedades
Comerciais, Sao Paulo, Saraiva, 1987, 52 ed., pp. 250 e segs.
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Nada haveria, assim, de fraude ao principio de garantia aos credores, no aporte de
servigos ao ativo. E o “bem” servico estaria, ainda falando em tese, abrangido no teor do
art. 7° da Lei 6.404/76, desde que avalidvel em dinheiro. Ademais, a promessa unilateral
de servicos estaria dentro dos limites previstos no art. 10 da mesma Lei, notando-se
apenas quanto aos servicos do proprio subscritor, as mesmas objeces referidas a seguir
guanto as notas promissorias.

No entanto, é preciso reconhecer que as objecdes anteriormente levantadas,
principalmente quanto aos servicos prestados pelos fundadores, tornam uma medida de
prudéncia a limitagdo da retribuicao dos servicos as partes beneficiarias *'.

Energia

Diz Savatier, citando M. Champier, que energia é uma grandeza fisica, suscetivel de
vérias formas e finalmente capaz de produzir um trabalho mecanico ou calor.®® “Tal
trabalho” — prossegue Savatier — “como o de homem, se vende somente em seus
resultados, dos quais ndo pode ser isolado na forma de um bem corpéreo”. E, mais
adiante: “Objeto de crédito, a energia jamais podera ser um objeto de propriedade”.

E, como o trabalho humano, um bem que se consome ao mesmo tempo em que €
produzido, produzido valor, embora a diferenca daquele possa ser armazenado e
acumulado. Em baterias, ou, como energia hidraulica em represas, por exemplo,*® pode
ser alienado como valor atual, e ndo promessa de valor, ou valor despendido.

Desta forma, seja como crédito, seja como forga estocada, a energia poderia ser
conferida ao capital, no segundo caso ndo deferindo, quanto aos efeitos, de qualquer
bem material consumivel.

Direitos de crédito

Entre as proibicGes mais reiteradas na Lei norte-americana, de bens insuscetiveis de
conferéncia, estd a de “notas promissorias”. Proibem a pratica o Model Business
Corporation Act da ABA, as leis de Michigan, Montana, North Carolina, Ohio,
Oklahoma, Tennessee, etc.*® Cary®' comenta que h4 um notavel dissenso sobre se uma
nota promissdria é property ou dinheiro, e se ha diferenca, para efeitos de conferéncia,
entre notas avalizadas ou ndo, e notas emitidas pelo subscritor e ndo avalizadas, nédo
podem integrar o capital.

47 Noto que, recentemente, se difundiu o mito da abolicéo das partes beneficiarias, pela proibicdo de seu uso nas
companhias abertas. Certa foi a medida, a meu entender, mas as mesmas obje¢des que se antepdem a seu uso nas
companhias abertas, ndo se estendem a outros contextos, em que tais instrumentos continuam uma maneira justa e
adequada de retribuir servicos e bens intangiveis. Como lembra o dito, abusum non tollet usum, a ndo ser na anedota
eterna do sofé retirado da sala.

48 Op. Cit., vol. |, p. 41.

49 Savatier,. op. cit., vol. 42.
50 Henn, op. cit., p. 35

51 O. cit., p.1.067
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Sobre 0 mesmo ponto, diz Rubens Requi&o:**

“Referimo-nos a integralizacdo das acOes através da entrega a sociedade de letras de
cambio ou notas promissérias do mesmo valor. Levando-se esses créditos a conta de
capital, como se esta entrada fosse realizada em dinheiro, langcam o crédito no realizavel,
ficando o subscritor como devedor da sociedade. Aparece o subscritor com suas agdes
integralizadas, e também realizado o capital social, embora ndo se resgate o titulo de
crédito”.

Modesto Carvalhosa também parece ndo aceitar um titulo de crédito de

responsabilidade do subscritor como valor capitalizavel, pois s6 se refere & cessao.*®

A lei brasileira, no seu art. 10, paragrafo Unico, menciona que, ao contrario do que
acontece no regime civil (arts. 1.073 e 1.074 do Codigo Civil de 1916 e Arts. 295 a 297
do Cadigo Civil de 2002) o subscritor responde ndo sé pela existéncia do crédito como
também pelo seu pagamento. Ndo havendo titulo de crédito, ou ndo constando na
cartula a assinatura do subscritor, este serd responsavel pelo crédito, mas
subsidiariamente. Rubens Requido®* considera tal garantia insuficiente, sugerindo que
se adote a préatica de s emitir a acdo apds o pagamento do titulo.

Fabio Ulhoa Coelho,” em analise das modificagcdes de 2001 da Lei de S.A. (arts. 10 e
23, § 29), ja considera que o capital social pode ser formado pela cessdo de créditos,
somente condicionando tal cessdo a aceitacdo pela companhia. O subscritor, entretanto,
responderia pela existéncia do crédito e solvéncia do devedor e enquanto ndo satisfeita a
obrigacdo perante a companhia, esta estaria proibida de emitir o certificado da acéo
correspondente.

Nem todos os titulos de crédito terdo o mesmo tratamento. As acles, debéntures, e
valores em geral admitidos no mercado de balcdo ou & bolsa ou emitidos por
instituicdes, a ndo ser no caso de instituicdes financeiras subscritoras, ndo admitem
responsabilidade subsidiaria do conferente. De outro lado, os titulos de disponibilidade
de mercadoria, conhecimentos de carga e de depdsito, tratando-se de cartula de
prestacdo de espécie, ndo comportam a responsabilidade do subscritor no caso, por
exemplo, de perecimento da mercadoria apés a traducdo ou o endosso, por efeito de
caso fortuito ou forca maior.

Atencdo especial merecem os titulos de participagdo, acdes de companhias e de
sociedade em comandita por acbes. O crédito, ai, € de uma prestacdo eventual, o
dividendo ou a parcela devida na liquidacdo, e de um poder de participar da vida da
sociedade.

Estd claro que o subscritor ndo respondera pelo pagamento em caso de ndo haver
dividendo. Mas respondera, como se vera a seguir, no caso de a conferéncia se fazer

52 Curso de Direito Comercial, vol. 2°, p.52.
53 Op. cit., p. 51
54 Op. cit., p. 52

55 Curso de Direito Comercial, de acordo com o novo Cédigo Civil e alterages da LSA, Vol 2, Saraiva, 2002
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intentando somar o valor do contrato ao crédito individual de cada ac&o, e se discernir 0
propdsito de fraude.

N&o s0 titulos de crédito, cuja intangibilidade é atenuada ante a cartularidade do Direito
e materialidade do papel, podem ser conferidos. Créditos, em geral, desde que atendidos
os critérios de comercialidade e utilidade, podem ser cedidos. Nao se admite, porém,
créditos resultantes de contratos bilaterais, *° pois n&o haveria aumento de
disponibilidade em favor da sociedade; excetuam-se, evidentemente, da regra, as
obrigac@es correspondentes a créditos ja satisfeitos.

Crédito ndo conferivel, a meu juizo, é o da quota de sociedade de responsabilidade
limitada onde n&o se permite aos sdcios a livre disponibilidade de seu status socii.*’
Ndo hd, no caso, a penhorabilidade indispensavel, apesar e exatamente devido a
discussdo judicial e doutrinaria sobre a questdo. A duvida retira a certeza indispensavel
a seriedade do capital.

Direitos de clientela

Os bens da empresa, ou em nogao mais estrita e menos correta, do estabelecimento, ndo
sdo reunides dispares e ilogicas de coisas e direitos. Como sdo bens de producéo,
individualmente, e serdo no todo, um universo voltado para a producéo, a organizacao
com este fim especifico acresce o valor de cada elemento individual. Tal organizacéo é
denominada “aviamento” %,

Por sua vez, este valor do todo dos bens tem um efeito no mercado, dando ao
organizador uma posicdo determinada perante a concorréncia. Como o exercicio do
comércio é legal, e a concorréncia incentivada no sistema econdmico capitalista, esta
situacdo juridica da sociedade empresaria perante 0 mercado é um direito absoluto,
denominado “clientela” *°.

56 Modesto Carvalhosa, op. Cit., vol. I, p. 39

57 Atente-se para o que diz 0 CC 2002, Art. 1.057. Na omissdo do contrato, o sdcio pode ceder sua quota, total ou
parcialmente, a quem seja socio, independentemente de audiéncia dos outros, ou a estranho, se ndo houver oposi¢éo
de titulares de mais de um quarto do capital social.

58 J.X Carvalho de Mendonga, Tratado de Direito Comercial Brasileiro, Freitas Bastos, 1959, vol. V. no. 17. Vivante,
Trattato di diritto commerciale, 30. vol., 3a. ed., no. 840. Oscar Barreto Filho, ob. cit.,, p. 169: aviamento é "o
resultado de um conjunto de variados fatores pessoais, materiais e imateriais, que conferem a dado estabelecimento in
concreto a aptiddo de produzir lucros"

59 Rubens Requido (ob. cit., p. 205): "O direito sobre o fundo de comércio é, como todas as propriedades
incorpdreas, um direito a clientela, que é assegurado por certos elementos de exploragdo. A clientela ndo €, como se
diz, um elemento do fundo, é o proprio fundo. Essa clientela pode ser conquistada ou retida por elementos diversos: a
situacdo do local, o nome comercial ou a insignia, a qualidade do material ou das mercadorias. Eis porque
seguidamente é um ou outro desses elementos que é o elemento do fundo". Fabio Ulhoa Coelho, op. cit.: “Ao
organizar o estabelecimento, o empresario agrega aos bens reunidos um sobrevalor. Isto é, enquanto esses bens
permanecem articulados em funcdo da empresa, o conjunto alcanga, no mercado, um valor superior a simples soma
de cada um deles em separado. (...) Claro que a desarticulacdo de bens essenciais - cuja identificacdo varia
enormemente, de acordo com o tipo de atividade desenvolvida, e o seu porte - faz desaparecer o estabelecimento e o
sobrevalor que gerava. Se o industrial desenvolveu uma tecnologia especial, responsavel pelo sucesso do
empreendimento, a cesséo do know how pode significar a acentuada desvalorizacéo do parque fabril.
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Como ja vimos, tais direitos absolutos sdo voltados indistintamente contra todos, que
devem ao titular respeito ao exercicio legal do poder. A expressdo “direitos de clientela”
deve-se a Paul Roubier ® que concebeu como um tertius genus, ao lado dos reais e dos
pessoais.

Serdo exclusivos se o ordenamento juridico atribuir ao titular uma exclusividade, a
possibilidade de ser o Gnico a exercer o direito de clientela em questdo. Esse direito de
exclusiva, recaindo sobre uma posi¢do no mercado, tem muitas das caracteristicas de
um monopolio. Na maior parte dos casos, a exclusividade recai sobre um instrumento
de acdo sobre o mercado, como uma patente ou um registro de cultivar. Em certas
circunstancias, quando ha uma exclusividade sobre o mercado ele mesmo (a empresa, €
sO ela, pode explorar o mercado daquela utilidade, naquele contexto geografico, com
qualquer instrumento disponivel) ter-se-4& um monopolio stricto sensu.

Incluir-se-ia no conceito os direitos de exclusiva de propriedade intelectual: patentes,
desenhos industriais, marcas registradas, software, cultivares, os de propriedade
industrial e os de cientifica, artistica ou literaria; as appellations d”origine ®*. Também
sdo direitos de clientela outros direitos de exclusiva, que ndo sdo de propriedade
intelectual: o fundo de comércio (na acepgao francesa); os monopdlios legais.

Ao lado destes, constituindo a face ndo exclusiva dos direitos da clientela, poriamos as
invencbes ndo patenteadas e o segredo de empresa; o monopolio de fato; o ponto; o
goodwill, ou seja, o préprio aviamento considerado como todo.

Note-se, por fim, que, contra boa parte da doutrina, consideramos a clientela como um
bem da empresa, e ndo do estabelecimento. Vincular uma posi¢do no mercado ao local
goodwill é conservar uma visdo estreita, de pequeno comércio, que ignora a
complexidade da moderna empresa ®.

Direitos de exclusiva da propriedade intelectual

Séo as criacOes do espirito humano, quanto as quais a ordem juridica concedeu ao titular
0 estatuto de direitos absolutos exclusivos. Como bens intangiveis cuja propriedade é
assegurada, sdo contabilizados no ativo permanente, em principio no ativo imobilizado.

60 P. Roubier, Le Droit de la Propriété Industrielle, Recueil Sirey 1952, vol. I. Chavanne e Burst, Droit de la
Propriété Industrielle, p. 2.

61 Poder-se-ia argumentar que, quanto a um inventor ou criador individual, cuja atividade néo se caracteriza como de
empresa, a classificagdo seria mal aplicada. No entanto, com exclusividade concebida ao criador, protegem-se néo s6
os direitos morais quanto os econdmicos; e, em relacéo a estes, a no¢do é adequadamente aplicavel. Esta claro que,
quanto a empresa, mesmo os direitos “morais” seriam incluidos na clientela, pois fama, talento, génio, sdo
condicionantes positivos ao faturamento.

62 Cabe mencionar a interessante distingéo, trazida do Direito Francés, entre clientéle, o afluxo de receita resultante
da qualidade ou reputacéo dos produtos ou servigos, e achalandage, o fluxo de receita resultante simplesmente da
localizagdo: um restaurante de estagdo ferroviaria tém freguesia, sendo ou néo de qualidade.
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S0 as patentes de invengdo, os modelos de utilidade, o software, os cultivares
registrados, as marcas registradas, as indicacdes geograficas,®® os desenhos industriais
registrados,®® os direitos autorais e conexos.

Parece tranqguila a aceitacdo de que tais bens sejam conferiveis ao capital. José E.
Tavares Borba,®® por exemplo, falando de patentes, diz que, embora uma invencéo seja
fruto da capacidade criativa do inventor, objetiva-se o direito de exclusiva em um
resultado negociavel e transmissivel como um bem em si mesmo, prestando assim, a
integralizar capital. O mesmo obviamente se aplica a todos os direitos de exclusiva.

Os direitos de exclusiva da propriedade intelectual podem ser conferidos a sociedade a
titulo de cessdo total, com passagem de todos os direitos; podem ser entregues a titulo
de licenca exclusiva; poderiam, numa hipotese a se examinar em seguida, sé-lo a titulo
de licenca ndo exclusiva. Em se tratando de patentes, como ha autonomia em cada um
dos direitos concedidos pelos varios Estados, a exclusividade pode ser limitada ao
mercado do pais da sociedade. Se o contrato de licenca ndo o vedar (o0 que € raro), a
obra ou o invento pode ser sublicenciado a sociedade.

Ativacdo de licencas

Tais dificuldades acrescem quando o bem é transferido a titulo de licenca (locacdo) nao
exclusiva: “o valor real da licenca s6 seria apurével quando uma organizacdo equipada e
organizada usar ou vender o processo”.®® Em outras palavras, o valor do bem seria
dependente do aviamento em que ele se insere.®’

Em qualquer caso, s6 se pode capitalizar a licenca quando dada a sociedade na qual se
subscreve em troca das acOes; capitalizar os frutos de uma licenca concedida a terceiros
seria um contrato bilateral, inaceitdvel a conferéncia, salvo as observagfes ja feitas
acima.

Assim, seria possivel capitalizar os royalties de uma licenca conferida a terceiros se a
integralizacdo do capital subscrito se fizesse na medida em que 0 pagamento
efetivamente se verificasse em beneficio da sociedade na qual se subscreve.

63 Que, no entanto, ndo podem ser capitalizadas, pois ndo pertencem ao seu beneficiario; direito propter rem, esta
vinculado a certas condi¢Oes geogréaficas ou — além disso — de qualidade, e sdo usufruidos pela coletividade das
empresas que preencherem idénticas condicoes.

64 A excecéo é a dos desenhos industriais, no regime da Lei 9.279/96, que sédo registrados sem exame. Entendo, pela
absoluta fragilidade de tais registros, que ndo possam, de nenhuma forma, serem pagos ao capital. A jurisprudéncia,
alias, tem negado a esses desenhos ndo examinados até o beneficio da tutela antecipada — exatamente pelo arremedo
de propriedade em que se constituem. Alias, a concessdo de tais registros, sem exame, pareceria uma lesdo néo s6 as
regras de concorréncia, mas ao direito do consumidor — objeto potencial, pois, de uma interessante acéo civil publica
contra o INPI.

65 BORBA, José Edwaldo Tavares, “Direito Societario”, 6 edicéo, Ed. Renovar, 2001.

66 Cary, op. Cit., p. 1.100
67 Para os critérios de avaliagdo, vide Antonio Luiz Figueira Barbosa, Propriedade e Quase Propriedade no Comércio
de Tecnologia, CNPQ, 1976
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Também ndo se pode avaliar exatamente o que significa uma licenga néo exclusiva, se
guem a concede pode fragmentar ou eliminar a vantagem concorrencial pela
proliferacdo de outras licengas.

A meu ver, o0 ponto de separacgdo entre o que é claramente conferivel ao capital e ndo o €
necessariamente esta entre a licenca exclusiva e a ndo exclusiva, e nao entre licenca e
Ccessao.

Dentro da mesma linha de raciocinio, uma vez que se tenha conferido licenca exclusiva
e irrevogavel, para a inteira duracdo da patente ou da marca (seja a licenga parcial ou
total), temos que havera aquisicdo de direitos, muito embora o pagamento seja variavel,
dependente da receita ou qualquer outra base de calculo.

Tal solucdo segue as linhas do direito tributario americano, sendo de outro lado
compativel com o direito brasileiro da propriedade industrial, a ser admitido em seus
efeitos tributarios segundo as normas do art. 109 do CTN. Com efeito, a licenga
exclusiva averbada no INPI de acordo com o CPI/96 tem efeito erga omnes, e, se
irrevogavel e concedida pelo inteiro prazo do direito, corresponde a uma efetiva
aquisicdo do direito exclusivo correspondente; o argumento de que a falta do
cumprimento das obrigacGes por parte do licenciado poderia levar a eventual rescisdo
do contrato nada prova, pois ocorreria 0 mesmo na cessdo com pagamento diferido.

A equivaléncia se explica pela natureza temporaria destas propriedades especificas do
direito industrial. As marcas e patentes sdo objeto de um direito exclusivo, mas limitado
no tempo, ainda que, no caso dos signos distintivos, ha possibilidade de prorrogar o
prazo indefinidamente. Assim, a licenca exclusiva perpétua e irrevogavel se assimila a
cessdo, embora seja, teoricamente, um negocio juridico constituindo direito pessoal e
ndo real.

Ativacdo de direitos ainda ndo concedidos ou registrados

Outra questdo é de se uma patente depositada, mas ndo concedida, ou uma licenca de
patente nas mesmas condicdes, poderia ser conferida.

Na&o ha direitos de exclusiva sem o pronunciamento do Estado que, ao expedir a patente
constitui a exclusividade.®® Desde o depésito, porém, hé tipicamente uma expectativa de
direito. A legislagdo em vigor permite o licenciamento desde o requerimento, mas
prescreve que do ato juridico nenhum pagamento resultard (entenda-se: pagamento do
licenciado). Parece claro que uma expectativa de direito ndo seja bem suscetivel de
conferéncia, por faltarem-lhe os requisitos de garantia patrimonial.

As consideracOes que se fez sobre as patentes sdo aplicaveis igualmente aos modelos de
utilidade e aos cultivares registrados.

68 Rubens Requido, op. Cit., Vol. I, p. 209.
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No tocante as marca, a partir do depésito haveria uma expectativa de direito, suscetivel,
entendem alguns,® inclusive de protecdo possesséria. Tal ndo configuraria, no nosso
entender, um direito a que pedidos de marca fossem conferiveis ao capital.

Outro é o caso com os direitos autorais e o software, cuja existéncia como direito de
exclusiva independe de reconhecimento do Estado. No entanto, cabe trazer uma nota de
prudéncia: ndo serdo admissiveis & conferéncia, com a seguranga que se requer, obras
sem registro, pois a margem dele se faz a cessdo, hoje, a luz da Lei 9.609/98, com a
alternativa de fazé-la em titulos e documentos.

Tais propriedades sdo, em primeiro lugar, temporarias. O bem sera assim capitalizado
descontando-se o valor ja amortizado. Além disso, a propriedade intangivel é
extremamente fragil; por exemplo, quanto a privilégios, hd o dever de usar o invento, 0
modelo, etc., da pena de licenca compulséria ou caducidade; quanto a propriedade
autoral, os direitos morais do escritor ou compositor, podem se exercer a qualquer
tempo, impedindo a reproducdo da obra.

Direitos de exclusiva sobre signos distintivos

Os direitos sobre os signos distintivos sdo direitos de clientela em sua forma mais
flagrante. A situacdo perante o mercado conseguida pela empresa depende da produgéo
de coisas e servigos capazes de satisfazer necessidades econémicas, como também
depende de que o publico seja capaz de identificar a coisa e 0 servigo como tendo as
qualidades necessérias. Tal funcdo é também, embora parcialmente, desempenhada
pelos desenhos industriais.

Usando a distin¢do do direito norte-americano entre local goodwill e personal goodwill
(clientela resultante da localizacdo e clientela resultante de fatores pessoais) 0s signos
distintivos teriam a finalidade de assegurar que a boa vontade do publico, obtida em
fungdo das qualidades pessoais da empresa (qualidade, pontualidade, eficiéncia, etc.)
seja mantida inalterada. Esta claro que a mais moderna técnica comercial tenta ampliar
0 papel criador de clientela dos signos distintivos, sem 0s quais a publicidade seria
inconcebivel, mas, historicamente, é como meio de conservacgdo da clientela obtida que
se concebem tais signos.

As marcas sdo sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias
comercializadas, ou a servigos prestados, para a identificacdo do objeto a ser lancado no
mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela. Podendo ser
registradas, sdo direitos de exclusiva a partir do registro, ndo se concebendo, no direito
brasileiro vigente, direito de exclusiva resultante da simples ocupagdo da marca.”

Ao contrério dos demais direitos de exclusiva da propriedade intelectual, as marcas nao
sdo temporarias, muito embora, apds 10 anos, devam ser prorrogadas. Claro esta que as
marcas registradas podem ser conferiveis ao capital. Integradas ao patriménio social,

69 Pontes de Miranda, Dez Anos de Pareceres, pp. 73 e ss.

70 Vide, no entanto, o direito do pré-utente, previsto na Lei 9.279/96, e as marcas ndo registradas, que ndo sdo
protegidos por direitos de exclusiva.
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serdo contabilizadas no ativo imobilizado, embora, a diferenca das patentes, ndo serdo
amortizaveis, salvo no caso de licenca temporaria. Nos demais aspectos, 0s comentarios
acima tecidos a respeito de patentes valem também quanto as marcas, mutatis mutandis.

O franchising, contrato de direito de clientela, consiste em licenca de marca, com
assisténcia técnica e administrativa relativa ao uso “veridico” da marca, além de
servicos complementares, e se torna, na verdade, um contrato de transplante de
aviamento.

O art. 2° da Lei n° 8.955/94 define o contrato de franquia do modo seguinte:

"Franquia empresarial é o sistema pelo qual o franqueador cede ao franqueado o direito de
uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuicdo exclusiva ou semi-exclusiva
de produtos ou servigos, e eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de
implantacdo e administracdo de negdcio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos
pelo franqueador, mediante remuneracdo direta ou indireta, sem que, no entanto, fique
caracterizado vinculo empregaticio.”

Caso seja conferida com exclusividade para um territorio, entendemos que uma franquia
pode ser convertida em capital, nas mesmas condicdes e limitagcbes que ja o poderia a
licenca exclusiva de marcas.

O nome de empresa, no regime vigente, s6 pode ser conferivel ao capital em forma de
denominacdo, propria as sociedades andnimas e as sociedades limitadas. A firma,
representando o nome civil dos socios, é inalienavel.”* A denominacdo, note-se, pode ser
conferivel conjuntamente com a empresa, ou separadamente. No regime legal do CC
2002, 0 nome, em qualquer de suas formas, aparentemente j4 ndo podera ser
conferivel ao capital, eis que inalienavel:

Art. 1.164. O nome empresarial ndo pode ser objeto de alienacéo.

Paragrafo Unico. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se 0 contrato o
permitir, usar o nome do alienante, precedido do seu proprio, com a qualificacdo de
sucessor.

Superado o 6bice do CC 2002 (por exemplo, entendendo-se que tal regra ndo cabe
quanto as denominacfes das S.A., pois excluidas do campo de aplicacdo da norma
geral), entendemos que adquirido o direito de usar a firma na qualidade de sucessora, ou
de usar a denominacéo, cabe a ativacdo no imobilizado, como um direito de propriedade
industrial, na forma do art. 179, 111 da Lei 6.404/76.

71 Decreto n® 916.“Art. 7°. E proibida a aquisi¢do de firma sem a do estabelecimento a que estiver ligada.Paragrafo
Unico. O adquirente por ato inter vivos ou mortis causa podera continuar a usar da firma antecedendo-a da que usar
com a declaragdo — “sucessor de...”.

72 E de se entender que os dispositivos do novo Cédigo ndo revoguem, a ndo ser no que especificamente
contrastante, a legislagdo anterior. O Decreto (com forga de lei) n° 916, de 1890 detalha as regras aplicaveis as
sociedades comerciais de pessoas, como o faz o Estatuto do Advogado no tocante a essa especialissima sociedade
civil de pessoas, de responsabilidade ilimitada, que é a sociedade de advogados. Ja as regras mais estritas da Lei n°
6.404/76, em seu art. 3°, no que trata das denominagdes das sociedades de agdes, também seria aplicavel as
denominagdes das Sociedades, que optarem por usar, ao invés de razdo social, denotando as pessoas que lhe estdo por
detras, a expressdo impessoal que Ihe permitir a lei.
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E de se notar, como ja se o fez quanto a ativacdo das marcas, que ndo cabe amortizacio
por se tratar de direito sem prazo de duracdo; observe-se igualmente que seria
impossivel ativar-se o proprio nome nao adquirido de terceiros, por se tratar de bem
autogerado sem possibilidade de contabilizacdo (salvo por reavaliacdo).

Os nomes de dominio, sujeitos necessariamente a registro, tém de fato os pressupostos
de certeza e economicidade que Ihe possam garantir a conversdo em capital; muito
embora ndo previstos nem regulados, no momento que se escreve, por nenhuma norma
legal, sdo um exemplo curioso de um direito real, reconhecido e consagrado, que ndo
obedece ao principio do numerus clausus.

Monopolios legais

O monopdlio legal € o direito de clientela na sua expressao mais absoluta. Pode tomar a
forma de um monopoélio propriamente dito, ou de restricdes da concorréncia. E exemplo
da primeira a concessdo de servigos publicos, e da segunda a limitacdo numérica dos
corretores de navio ou das autonomias de taxis. Diz-se monopdlio o poder absoluto
exclusivo de ser o Unico a atuar num determinado mercado; e oligop6lio o poder
absoluto cujos titulares sejam em numero limitado. Ambos sdo designados por
privilégios.

No direito brasileiro, o0 monopdlio é restrito pela Constituicdo, em seu art. 173. Parte da
doutrina constitucionalista entende que a nova carta, ao contrario do que ocorria com a
anterior, ndo deixa & Uni&o Federal, através de lei, o estabelecimento de monopélios .
Pelo contrario, ao erigir como pressuposto da ordem econdmica a livre concorréncia, a
Carta teria coibido a restricdo a competicdo de qualquer natureza, a ndo ser nos casos
em que a prépria Constituicdo o excepciona.

Outros autores, no entanto, fundando-se em convincente argumento constitucional,
admitem o monopdlio com sede em lei ordindria, se atendidos os pressupostos do Art.
173 quanto a intervencdo estatal, quando necessaria aos imperativos da seguranca
nacional ou a relevante interesse coletivo, acrescidos do requisito suplementar da
indispensabilidade de que a agéo interventiva se faca por meio do monopélio ™. Casos
singulares em que isto se daria seriam os de intervencdo para evitar um monopo6lio
privado de fato.

Como um valor econémico da mais alta relevancia, poderia, em tese, ser conferido ao
ativo, por exemplo, pela prépria Unido Federal. Mas a penhorabilidade da delegacéo de
um poder publico é, pelo menos, um assunto controverso.”

Oligopolios, no entanto, sdo privilégios muitas vezes conferiveis ao capital. O valor de
uma autorizacdo governamental de funcionamento de instituicdo financeira, desde que
haja concordancia do banco central na transferéncia, constitui um elemento fundamental

73 Celso Ribeiro Bastos, Comentarios, op.cit., p. 76. Diogo Figueiredo Moreira Neto, Ordem Econdmica e
Desenvolvimento na Constituicdo de 1988, APEC, 1989, p. 74, Pinto Ferreira, op.cit., p. 388.

74Eros Grau, op.cit. p. 271-278.
75 Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, pp. 315 e 355.

26



para uma empresa da area. A conferéncia de tais bens, no entanto, fica dependente da
sua penhorabilidade ou ndo, entre os demais fatores.

Seriam bens intangiveis desta natureza, aparentemente, os direito de utilizacdo de
satélites, de cabos submarinos, admitidos na legislacéo de capital estrangeiro.

Note-se, no entanto, que a conferéncia de um monopo6lio ndo serd, necessariamente,
garantia de lucratividade limitada; existe um ponto em que a situagdo monopolistica da
prejuizo: o chamado ponto de Cournot.”™

Num sentido menos preciso, sdo monopolios legais todos os direitos absolutos
exclusivos recaindo sobre uma posi¢do no mercado. E neste sentido que a primeira lei
antimonopdlio, editada por James | da Inglaterra, excetuava a proibicdo “os privilégios
conferidos aos inventores”.

Direito de exclusiva sem propriedade intelectual: fundo de comércio em renovatdria

O conjunto de todas as coisas e direitos reunidos para a atividade empresarial, somado
com a organizagdo destes mesmos elementos com o propdsito de produzir coisas ou
servicos, é o fundo de comércio.”” Uma nocéo constante do Direito Comercial de todos
0s paises, ganhou prevaléncia nos sistema francés, no qual assumiu o status de
“propriedade comercial”.

No direito francés o fonds de commerce é a reunido de meios materiais e juridicos para a
exploracdo de uma clientela, considerada, nota Savatier,”® como se fosse um bem
fundiéario, frutifero. De um lado, é bem movel, pois dele se exclui o dos imoéveis onde se
explora a atividade, embora compreenda o direito a locacdo; de outro, € um bem
incorpdreo, pois se destaca das coisas tangiveis que o formam. Constituido em torno da
figura de um pequeno negociante, pessoa fisica, é a se¢do do patriménio afetado ao
negocio, onde so se inclui o ativo.

Com todas estas limitagdes, o fonds de commerce francés é objeto de numerosos
negocios juridicos, dos quais a venda a crédito, a anticrese e a locacdo-geréncia sao as
mais freqlentes. As transacfes sdo submetidas a registro, e adquirem uma solenidade
comparavel aos atos juridicos correspondentes a bens imoéveis. Todo o sistema é
baseado no principio da fixidez da locacdo, pelo qual o comerciante locatario é
inamovivel do imo6vel. No Direito francés, sujeito a registro e a protecdes ainda mais
exacerbadas que em nosso sistema, o fonds de commerce teria status de direito de
exclusiva, ainda que ndo de propriedade intelectual.

E a tradicdo medieval do jus intraturae, que concedia ao artifice o direito de permanecer
indefinidamente no imoével locado ou haver uma indenizacdo ao fim do prazo ajustado,
a titulo de pagamento pela benfeitoria consistente no afluxo de clientela ao ponto

76 Hermano Duval, Concorréncia Desleal, p. 36
77 Rubens Requido, op. Cit., vol. I, p.224
78 Op. Cit., ns. 79 e ss
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comercial. Tal idéia chegou até o direito brasileiro, através do instituto da locagdo
comercial sujeita a renovatdria.

Planiol nota que “o direito sobre o fundo de comércio, como todas as propriedades
incorpéreas, é um direito & clientela”.” Esta ¢é a razdo pela qual um contrato bilateral,
como a da locacdo, pode ser conferivel ao ativo sem abalo ao principio da vedacdo de
integralizar o capital com créditos aos quais os correspondam débitos. N&o se cede a
locacdo, mas a clientela, resultante do local goodwill.

Temos que o direito a renovatéria, devidamente configurado, acrescido da clientela que
acede ao local (local good will, achalandage) tem as caracteristicas de certeza e
economicidade capazes de possibilitar sua conferéncia ao capital.

Direitos de clientela sem exclusividade

Universalidades: Cessdo de estabelecimento

Pode-se, também, ceder o estabelecimento, com todos os bens, os direitos, além da
organizacdo e da posicdo do mercado. Curiosamente, a contabilidade, que se mostra tdo
arredia a registrar o goodwill (a clientela), quando gerada pela propria empresa, aceita
fazé-lo no caso de conferéncia de estabelecimento. Henn é explicito ao dizer que se
aceita como propriedade o bem-clientela de uma empresa lucrativa em funcionamento
(profitable going concern);®° no mesmo sentido, Modesto Carvalhosa® e Cary.®

O Cdadigo Civil de 2002 explicitamente admite o reconhecimento do good will no ativo
e, implicitamente, no capital, no seu art. 1.187:

Paragrafo Unico. Entre os valores do ativo podem figurar, desde que se preceda,
anualmente, a sua amortizagéo:

I - as despesas de instalagdo da sociedade, até o limite correspondente a dez por cento do
capital social;

Il - 0s juros pagos aos acionistas da sociedade andénima, no periodo antecedente ao inicio
das operacdes sociais, & taxa ndo superior a doze por cento ao ano, fixada no estatuto;

Il - a quantia efetivamente paga a titulo de aviamento de estabelecimento adquirido pelo
empresario ou sociedade.

E claro que, ao integrar-se num estabelecimento (ou uma empresa) alienado, o bem
clientela acresce seu valor, representado pela antecipacdo razoadvel da lucratividade
futura, capitalizada ao momento de negd6cio. Quem vende um objeto lucrativo, acresce

79 Apud Rubens Requido, op. Cit., vol. I, p. 187
80 Op. Cit., p. 306.

81 Op. Cit., vol. I, p. 39
82 Op. Cit., p. 1.508.
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ao preco dos bens e direitos identificados e contabilizados a expectativa dos lucros
futuros: é exatamente o goodwill.

O bem clientela ganhou valor de troca, ¢é traduzivel em dinheiro, e torna-se conferivel ao
capital. A objecdo feita no caso See V. Heppenheimer ndo fora a conferéncia de bens
aos quais se adicionou a perspectiva de rentabilidade, mas ao fato de que “ndo ha
goodwill de uma empresa que ainda néo funcionou”.

No entanto, ndo ha, no caso, direito absoluto exclusivo ao bem-clientela. O titular,
protegido pelo direito absoluto ndo exclusivo consequente da rejeicdo da concorréncia
desleal, mostrou-se um jogador habil no mercado, e € isto que se paga. O fundo de
comércio, na forma de propriedade comercial, ou seja, exclusividade do local goodwill,
representa apenas parte da histéria. No estado atual do desenvolvimento das empresas,
ndo é o ponto, ou exclusividade do ponto, que formam o goodwill, mas a organizacéao da
empresa que determina o estabelecimento, cria, mantém e desenvolve a clientela.

Direitos ndo exclusivos sobre criacfes tecnoldgicas: Know how e outros segredos..

“O segredo de empresa pode consistir em qualquer férmula, padrdo, mecanismo ou
compilagdo de informagdo que é usado na atividade empresarial, e que da ao utilizar uma
vantagem sobre 0os competidores que ndo o conhecem ou nao usam. Tal pode ser uma
férmula para um composto quimico, um processo de fabricacdo, de tratamento, ou de
preservacdo de materiais, um modelo para uma maquina ou outro aparelho, ou entdo uma

lista de fregueses™ &

Este “segredo de empresa” em sua perspectiva do direito americano, é género do qual
sdo espécies o know how, o segredo de fabrica, o segredo comercial, as férmulas nao
patenteadas, etc., E um direito de clientela consistente na detencio de uma informagao
de disponibilidade escassa e Util no negdcio. N&o se trata de um direito exclusivo, pois
n&o houve concesséao pelo Estado de uma patente ou algo do mesmo efeito.

No dizer do Regulamento 260/96 da CE *:
Aurtigo 10°
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

1. « Saber-fazer », um conjunto de informagdes técnicas que sdo secretas, substanciais e
identificadas por qualquer forma adequada;

2. « Secreto », 0 facto de o conjunto do saber-fazer, considerado globalmente ou na
configuragdo e montagem especificas dos seus elementos, ndo ser normalmente conhecido
ou de facil obtencdo, de modo que uma parte do seu valor no avango que a sua
comunicagdo proporciona ao licenciado; ndo deve ser entendido numa acepgao estrita no
sentido de cada elemento individual do saber-fazer dever ser totalmente desconhecido ou
impossivel de obter fora da empresa do licenciante;

83 N. Restatement of Torts. § 757, comment b (1939). Texto d Ohio sobre segredo de empresa

84 Commission Regulation (EC) No 240/96 of 31 January 1996 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to
certain categories of technology transfer agreements (Text with EEA relevance) Official Journal L 031 , 09/02/1996
p. 0002 - 0013
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3. « Substancial », o facto de o saber-fazer abranger as informagdes que devem ser Uteis, ou
seja, poder razoavelmente esperar-se que, a data da conclusdo do acordo, sejam susceptiveis
de melhorar a competitividade do licenciado, por exemplo, auxiliando-o a penetrar no novo
mercado ou concedendo-lhe uma vantagem concorrencial relativamente a outros fabricantes
ou fornecedores de servicos que ndo tém acesso ao saber-fazer secreto licenciado ou a outro
saber-fazer secreto comparavel;

4. « ldentificado », 0 facto de o saber-fazer descrito ou expresso num suporte material de
modo a tornar possivel verificar se preenche os critérios de segredo e de substancia e
assegurar que a liberdade do licenciado na exploracdo da sua prdpria tecnologia ndo é
indevidamente limitada. O saber-fazer pode ser identificado mediante uma descri¢do
constante do acordo de licenga ou num documento distinto ou consignado por qualquer
outra forma adequada, 0 mais tardar quando da transferéncia do sabe-fazer ou pouco tempo
depois, desde que esse documento distinto ou esse suporte estiver disponivel em caso de
necessidade;

A doutrina e jurisprudéncia norte-americanas tém relutado em aceitar o know how como
bem capaz de ser conferivel ao capital. Num caso julgado em 1955, o tribunal do Estado
de Nova lorque (Brown v. Watson) decidiu em primeira instancia, tratando do caso de
um engenheiro que teria integralizado suas agbes com conhecimentos técnicos:
“certamente, trata-se de um intangivel”;

No entanto, sua decisdo de passar a trabalhar na companhia teve a funcdo muito
semelhante & cessdo ou doacdo de goodwill (...) e, conseqilientemente, pode ser
considerado propriedade”. A instancia superior, porém , dissentiu: "pode-se dizer que 0s
conhecimentos especializados, experiéncia pessoal, e 0s contatos de uma pessoa tém
valor considerado propriedade.”® Note-se que a base da decisdo em primeira instancia
tinha sido a equiparacdo de goodwill & propriedade, tal como ja admitido na época
naquele estado.

A doutrina francesa entende o contrato de know how como um contrato de servico.®* a
possibilidade de conferir um servigo ja foi estudada acima. E preciso lembrar que a
decisdo judicidria norte-americana recém-mencionada parte também dos mesmos
pressupostos.

Em trabalho anterior®’ j& mantivemos a opinido de que o know how é um direito de
clientela. O contrato respectivo teria o objeto de ceder a posicdo privilegiada no
mercado, consiste em deter informacGes Uteis para a atividade empresarial, e escassa.
Este entendimento estd, alias, perfeitamente de acordo com a definicdo legal referida no
comego desta se¢do. A natureza de uma conferéncia de know how néo seria, na verdade,
prestacdo de servigos, mas cessdo de um bem intangivel (que ndo seria a “informacao”
ou a “idéia”, mas a vantagem comercial perdida ou pelo menos diminuida pela entrega a
um competidor de um bem de produgdo escasso).

Este bem, no entanto, é objeto de poder absoluto ndo exclusivo. Ndo ha “propriedade”
em relacéo a ele, mas mera detencéo, ou possessio naturalis. A exclusividade, se obtida,

85 Cary, op. cit., p. 1.066
86 Chavanne e Burst, op. cit., p. 177.

87 El concepto juridico de "know how" (Revista del Derecho Industrial, Buenos Aires, 1981).
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seria meramente uma questdo de fato, resultado de um mercado cuja competitividade
informacional (tecnologia, em se tratando de know how) seria relativamente baixa. A
observacdo, acima transcrita, sobre licengas de patentes ndo exclusivas vale para este
ponto: o seu valor para a empresa dependeria do goodwill a ser desenvolvido no going
concern.

Temos assim que o segredo de empresa, 0 know how e outros objetos de mesmo género
ndo sdo suscetiveis de ser conferido ao capital, salvo quando parte de um conjunto
organizado de bens de natureza concorrencial, e de forma que se assegure uma razoavel
oportunidade de mercado. Como dissemos quanto a outros contratos bilaterais, se
houver simultaneamente uma cessdo de clientela, representada, por exemplo, por pactos
de ndo concorréncia, e transferéncia de outros ativos pertinentes & manutencdo do fluxo
de receita, importando numa antecipacédo razoavel da receita futura proveniente de tal
parcela do mercado. Ou seja, quando haja uma cessdo (ainda que parcial) de uma
universalidade, que garante uma cessdo de clientela ja& existente.

José E. Tavares Borba®® também nega ao know how a possibilidade de integralizar
capital. Para ele, o know how ou a experiéncia acumulada é indissociavel da pessoa que
a detém, desta forma é intransmissivel a ndo ser como mera forca de trabalho, o que a
inviabiliza para integralizar o capital de uma sociedade anénima. Borba observa que o
know how é ensinado e ndo transferido, se resumindo entdo muna prestacdo de servico,
sendo incompativel com os principios que informam a integralizacdo de capital.

Posicdo contraria é sustentada por Fran Martins®® que entende: “Do mesmo modo, o
know how, que consiste em conhecimentos especializados e secretos sobre utilizagdo de
um a técnica propria para a exploragdo de certos produtos, pode também constituir
elemento capaz de ser oferecido como contribuicdo para a formacdo do capital da
sociedade andnima, j& que o know how é considerado um bem aliendvel e, portanto,
transmissivel.”

Signos distintivos sem direitos de exclusiva

H4, no direito vigente, uma série de signos distintivos cuja protecdo resulta apenas das
regras de concorréncia desleal: marcas ndo registradas, titulos de estabelecimento,
insignia, emblemas, recompensas industriais, sinais e expressdes de propaganda.

Por excecdo ao anteriormente postulado, ha direitos de clientela que, embora sejam
elementos do exercicio da empresa, exercem-se em relacdo ao estabelecimento — como
o titulo de estabelecimento e a insignia. Aquele é o sinal designativo da unidade técnica
de producéo ou circulagdo de bens e servigos (= do estabelecimento), este € o sinal
gréafico, ou emblema, que o representa.

88 BORBA, José Edwaldo Tavares, “Direito Societario”, 6% edicéo, Ed. Renovar, 2001.
89 MARTINS, Fran, “Curso de Direito Comercial”, 242 edi¢éo, Ed. Forense, 1999.
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A doutrina diverge sobre a possibilidade de alienar o titulo e a insignia
independentemente do estabelecimento. Em sentido contrario, Coelho de Souza e parte
dos autores italianos; no sentido positivo, Rubens Requi&o.%® O direito francés® se
inclina por admitir a transferibilidade, a ndo ser que o fundo de comércio, tal como
registrado, inclua clausula de restricdo a transferéncia. Se tido como inalienavel,
evidentemente ndo poderia ser conferido, salvo na universidade do estabelecimento.

Mas, a nosso entender, carecendo da certeza registral, sujeita a todas as vicissitudes da
concorrencial desleal — tais signos ndo seriam conferiveis ao capital, a ndo ser (solucéo
reiteradamente seguida) como parte de uma universalidade.

Diversas das marcas, mas exercendo o mesmo efeito, sdo as designagdes de origem e as
indicacBes de procedéncia. Ambas sdo sinais designativos da origem dos produtos,
sendo que as primeiras representam uma garantia institucional de qualidade, em funcéo
do local da vindima ou da fabricac&o.? Pela sua prépria natureza séo bens intangiveis
vinculados a um bem fundiario, ou a uma regido geogréafica e, assim, insuscetiveis de
serem conferidos isoladamente ao capital da sociedade.

Os titulos de periddicos, ainda que ndo registrados como marcas, sdo reconhecidamente
elementos patrimoniais de grande valor. Suscetiveis de penhora e execucdo, segundo a
jurisprudéncia reiterada,*® estdo plenamente capacitados a se integrarem no capital de
uma sociedade. No direito francés ndo ha protecido especifica™ para tal propriedade,
como nédo ha no direito brasileiro, mas como aqui, € suscetivel de registro de marca e de
direito autoral.

Devido a impossibilidade de recriacdo autdbnoma do mesmo titulo, devido a propria
publicidade do periddico, na esfera de repercussdo econdmica de sua distribuicéo,
mesmo sem registro de marca, o torna capitalizavel. O titulo pode ndo s6 ser cedido;
mas também ser concedido em exploragéo, ou frui¢do, a natureza de um usufruto.

O ponto. Os contratos. A clientela, etc.

Como ja expresso nas segBes anteriores, s6 o bem intangivel objeto de um direito
absoluto exclusivo € suscetivel de conferéncia. A excecdo, como visto, é o conjunto de
bens intangiveis, “bens empresariais”, acessoriamente transferidos quando da concessao
de um estabelecimento, ou uma empresa ao ativo. Pode-se, desta forma, limitar aos
casos de incorporacdo e fusdo, a conferéncia de bens intangiveis ndo exclusivos ao
ativo.

90,0p. Cit., vol. I, p. 203 Formatted: English (U.S.)
91 Chavanne e Burst, op. Cit., p. 479
92 Idem, p. 489

93 O titulo “O Cruzeiro” foi, no espaco de poucos meses, penhorado e executado trés vezes.
94 Chavanne e Burst, op. Cit., p. 423.
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A conferéncia de bens intangiveis ao ativo como investimento de
capital estrangeiro.

O que se discute nesta se¢do ndo é a possibilidade de utilizar-se de bens intangiveis na
conferéncia ao capital de uma sociedade anbnima, mas a homologacdo de tal
transferéncia pela legislagdo de capital estrangeiro, para garantir os seus efeitos
proprios.

Bens intangiveis sdo, conforme o Glosséario do BACEN:*

“S&o, no contexto da legislacdo de capitais estrangeiros, os bens ndo-corpéreos, tais como,
tradicionalmente, a tecnologia, as marcas e as patentes, de propriedade de pessoas fisicas ou
juridicas com domicilio ou sede no exterior, e que possam ser objeto de transferéncia ou
licenca de uso/exploragdo por prazo determinado ou de cessdo definitiva a pessoas juridicas
sediadas ou autorizadas a operar no Pais, para aplicacdo em atividades econdmicas, na
producdo de bens ou servigos.

Mais recentemente, em meados da década de 1990, passou-se a contemplar no ambito dos
"bens intangiveis", no mencionado contexto normativo, aqueles que envolvem ou se
caracterizam pelo direito de utilizacdo de satélites, de cabos submarinos, etc., usualmente
tratados sob a rubrica da importagdo de intangiveis.”

Na versao anterior deste artigo, assim entendiamos a questao:

“Diz a Lei 4.131/62 que serdo considerados capital estrangeiro “os bens (...) introduzidos
no pais sem dispéndio inicial de divisas (...)".

Alvitrou-se, perante os termos da lei, que fosse possivel o investimento de uma patente
estrangeira como parte do capital de uma empresa brasileira. Atila Andrade Janior

argumentava, na primeira edicdo de seu livro sobre o capital estramgeiro,96 que, numa
interpretacdo sistematica, levando em conta o decreto regulamentar (art.50) somente bens
corporeos seriam admissiveis. Nao faltariam argumentos, diz o autor, pois a dificuldade de
avaliacdo do bem incorpdreo o tornaria insuscetivel de ser considerado “capital estrangeiro”
no Brasil.

Mas o préprio art. 7° da Lei 6.404, continua, permite a integralizacdo do capital com bens
incorpdreos, e ha o principio de que ndo se fara discriminagdes contra o capital estrangeiro,
outras que as estipuladas na proxima Lei 4.131/62.

O mesmo autor examina a posi¢ao do Banco Central do Brasil perante marcas e patentes de
invencgdo, de um lado, e dos direitos de crédito de outro. Quanto aos primeiros, lembra, é
preciso registro no INPI e no Banco Central. Apés registro de licenca e a averbacéo dos
royalties, o valor do capital estara determinado. Nao se admitiria, no entanto, a avaliagdo
por peritos, que chegassem a conclusdo diversa do valor dos royalties atribuidos pelo INPI.

(...) E, segundo ponto, pode um contrato de know how ou de servigos técnicos
especializados ser convertido em capital? Sabemos que tal se tem dado, seja através da
emissdo de partes beneficiarias conversiveis em acdo, seja pela conversdo do valor de um
crédito do supridor ou prestador estrangeiro, em acles. A legalidade formal destes
procedimentos parece insofismavel, embora, principalmente o Gltimo, ndo seja compativel
com o espirito da Lei das S/A nem com o da Remessa de Lucros.”

95 <http://www.bacen.gov.br/htms/firce/conceitos.htm#t14>, consultado em 22/9/02.
96 Em o Capital Estrangeiro no Brasil, p. 5.
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E forgoso rever ou, pelo menos, precisar a posicio entfo expressa. Face ao texto da Lei
4.131/62 ndo sera capital estrangeiro sendo o bem “introduzido no pais sem dispéndio
inicial de divisas”; intuitivamente, ndo foi introduzido no pais um direito criado pelo
Estado brasileiro segundo suas leis. Ndo se argumentard que em certos casos, a
tecnologia ou o signo distintivo foram efetivamente introduzidos no Brasil: 0 que se
conferir ao capital como investimento direto, no caso, é o direito e ndo seu objeto
imaterial. De outro lado, acreditamos serem conferivel e registravel como capital
estrangeiro os direitos as patentes e marcas obtidas pelo titular domiciliado no exterior
em seu pais ou em outros Estados estrangeiros.

E perfeitamente possivel a conversdo em capital, porém, dos valores remissiveis ao
exterior mediante pagamento de royalties ou outros valores, correspondentes a contratos
registrados ou averbados no INPI, e suscetiveis de registro perante o Banco Central.
Segundo art. 50 “a”) do Dec. 55.762/65, que regulamentou a Lei 4.131/62 com as
modificaces da Lei 4.390/64; é facultada:

“a conversdo, em investimento do principal de empréstimos registrados ou de quaisquer
quantias inclusive juros, remissiveis para o exterior”.

Assim, sendo a importancia remissivel é conversivel em investimento, registrado como
capital estrangeiro, desde que aplicado em um setor econémico qualquer, de acordo com
a legislagdo do capital estrangeiro. O royalty ou pagamento de assisténcia técnica (know
how) ou servigos técnicos devido por uma empresa nacional pode ser convertido em
integralizacdo de seu proprio capital, que sera registrado no BACEN em nome do titular
do recebimento no exterior.

José Eduardo Monteiro de Barros® aponta ainda, quanto & conferéncia de patentes e
marcas, a dificuldade resultante da atitude do fisco, de considerar a capitalizagdo do
valor da patente como adiantamento dos royalties, com consequente cobranca do
imposto de renda sobre remessas. E, como advogado, chega a aconselhar jamais
conferir uma patente, ja pelo 6nus tributario, ja pela dificuldade de avaliacéo.

Quanto a direitos de crédito, desde que remissiveis para o exterior (empréstimos a serem
pagos, principal, os juros, ou dividendos) sdo registraveis e conversiveis como capital
estrangeiro. Nao seriam, porém, direitos de crédito constituidos no exterior, pela
incerteza de sua efetivacdo, em contraste com a certeza atribuida pelo registro no Banco
Central do Brasil.

A “importacdo de intangiveis” se acha regulada pela Carta-Circular N° 2.795, que
“Regulamenta o Registro Declaratério Eletrénico - RDE de operagdes de transferéncia
de tecnologia, servicos técnicos complementares e importacdo de intangiveis instituido
pela Circular n° 2.816, de 15.04.1998”. As regras de conversdo de créditos em capital
estdo reguladas pela Circular N° 2,997 e também previstos na Circular N° 3.074, de 4 de
janeiro de 2002.

97 In Curso de Direito Empresarial, vol. 111, p. 170.
34



Pela legislacdo do BACEN, considera-se conversdo em investimento externo direto a
operacdo por intermédio da qual créditos passiveis de gerar transferéncias ao exterior,
com base nas normas vigentes, sdo utilizados pelo credor ndo-residente para aquisicao
ou integralizacdo de participacdo no capital social de empresa no Pais.

O poder do controle

Para que exista poder de controle é preciso, em primeiro lugar, que haja um patriménio
cujo titular se encontra na impossibilidade fisica de gerir os seus bens; em segundo
lugar, é preciso que se tenha conferido a outrem a fungdo, um poder-dever de gerir tais
bens, a titulo pessoal, mas no interesse do proprietério: e o poder de controle é o direito
de dispor de bens alheios como um proprietério.*®

Na sociedade anénima, detém o poder do controle, ou a soberania sobre a empresa,
guem seja “detentor de direitos de voto que lhe assegurem maioria relativa nas
deliberacGes sociais, a capacidade de nomear os administradores, e exerca tal direito e
capacidade”.”® O poder é uma matéria de fato, razdo por que tém igualmente soberania
sobre a empresa mesmo pessoas que ndo pertencam a sociedade, como o credor externo,
ou o supridor de insumos indispensaveis, por exemplo, além do controlador tal como,
aceito pela Lei 6.404/76.*%°

Bem intangivel, o poder do controle ndo serd, no entanto, um direito de clientela. N&o se
trata de um bem empresarial, mas de um direito sobre os bens empresariais.®* N&o é o
valor nominal, nem o patrimonial, nem o contébil, e nem sequer de bolsa, que tem a
acdo, parte do conjunto cuja alienacdo visa a transferéncia do controle. Avalia-se a
empresa como um going concern, como um meio de produzir lucros futuros e de
atender as necessidades do controlador, outras do que o lucro direto, e é este valor do
controle.

O valor do poder do controle conferido, como fica claro, s6 pode ser avaliado em
funcdo do interesse relativo que tal controle representa para a sociedade que o recebe
em conferéncia. Assim, é a assembléia geral que aprovara o preco pelo qual se adquira
as acBes, ou quotas, para ser incorporadas ao ativo.'° Ou, numa perspectiva mais
consentanea com a realidade societaria, € o poder de controle da sociedade que recebe
os bens em conferéncia que vai julgar e ponderar o valor do poder de controle
conferido.

98 Claude Champaud, apud Alfredo Lamy Filho, “O Acionista Controlador e a Nova Lei das S/A”, in Revista da
OAB/RJ, ano IV, n. LV.

99 Nas demais sociedades, aplica-se o disposto no Art. 1.098 do Cddigo Civil de 2002: “E controlada: | - a sociedade
de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberagdes dos quotistas ou da assembléia geral e o
poder de eleger a maioria dos administradores; Il - a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja
em poder de outra, mediante acOes ou quotas possuidas por sociedades ou sociedades por esta ja controladas.

100 Vide Fabio Konder Comparato, O poder de Controle nas S/A.
101 Fabio Konder Comparato, Estudos e Pareceres...., p.103.
102 Modesto Carvalhosa, op. Cit., Vol. I, p.39
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Tal bem intangivel é conferivel ao capital exatamente porque é contido nas agdes, ou
quotas com que é transferido, surgindo como um sobrevalor das mesmas. E interessante
notar, porém, que este sobrevalor é subjetivo, dependendo ndo somente do potencial de
lucratividade da empresa controlada, mas da funcdo do controle desta para a
controladora; enfim, do aviamento desta.

Conclusao

Desde sua primeira publicagdo, inquinou-se a esse trabalho a pecha do
conservadorismo. Os requisitos de um capital que seja identificavel e exequivel, util e
avaliavel seriam antiqualhas perante um tempo que se concebem sociedades
empresariais até sem capital nenhum (como as cooperativas). Espantara mais ainda a
muitos que, passados vinte e dois anos, ainda se sustentem posi¢des que, em sua
origem, ja se tinham por ultrapassadas.

Pois esse tempo passado, e uma consideravel e matizada experiéncia com empresas de
alta tecnologia, inclusive durante a cintilancia da bolha do NASDAQ, mais nos
reforcam a prudéncia e a moderacdo. Entendo que a subavalia¢do de bens de tecnologia
pode atrapalhar, e em muito, o funding desses setores tdo essenciais ao
desenvolvimento. Mas entendo que o0 apoio a tais propositos deva resultar de
intervencdo estatal, subvencionando e substituindo as necessidades do funding, ou,
melhor ainda, da assuncédo pelos investidores de que o risco do negécio existe, tanto na
sua vertente onerosa gquanto na gozosa.

Mas ndo me parece adequado que se alegue haver capital, na teia societaria, em
condi¢des menos solidas e conservadoras do que se sentia razoavel nos tempos do caso
See v. Heppenheimer. O capital pode ser certamente intangivel, mas aos acionistas e
credores deve sempre, ao fim da linha, tocar alguma coisa.
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