Docusign Envelope ID: 74312BDE-FACF-4F4B-8423-798106FD9761

CEPEDA

ADVOGADOS
MEMORANDO

Para: BRANDZ INC PROPRIEDADE INTELECTUAL & VALUATION

Data: 20 de dezembro de 2024

Assunto: Viabilidade de utilizacdo de bens intangiveis de qualquer natureza em
garantias financeiras e constricdes judiciais, inclusive em relacdo a Fundos de
Investimento em  Direitos Creditoérios, conforme legislacdo brasileira e
normativas INPI e PGFN.

1. INTRODUCAO

1.1. Fomos consultados pela BRANDZ INC PROPRIEDADE INTELECTUAL &
VALUATION, na qualidade de Consulente, para nos posicionar formalmente sobre a
possiblidade de utilizagdo de marcas, patentes, direitos autorais ou bens intangiveis de
gualguer natureza como garantia de operacdes financeiras e constricdes judiciais,
inclusive por Fundos de Investimento em Direitos Creditorios (“FIDCSs”).

1.2. O presente Memorando foi estruturado a fim de abordar os seguintes temas:

(i) Caracteristicas gerais dos bens intangiveis;

(i) Recebimento de bens intangiveis como garantia de operacdes financeiras ou
processos judiciais e seus efeitos ao devedor;

(iii) Especificidades da penhora e excussao de bens intangiveis pelo credor;

(iv) Possibilidade de FIDCs receberem bens intangiveis em garantia em operagdes
financeiras, processos judiciais e/ou como frutos de excussado de garantia; e

(v) Recebimento de bem intangivel como garantia e riscos de configuracdo de
sucessao empresarial.

2. CARACTERISTICAS GERAIS DOS BENS INTANGIVEIS
2.1. Os ativos de forma geral podem ser classificados como bens corpéreos, os quais
existem de fato no mundo real (ex.: imoveis, objetos etc.) e bens incorpéreos, os quais

existem apenas como representacdo intelectual ou idealizada (ex.: direitos autorais,
marcas, patentes, dominios de internet etc.). Contudo, os bens corpéreos e incorplreos
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sdo passiveis de serem apropriados por um titular (aquele que detém titulo) ou
proprietario, bem como possuem possibilidade de mensuracéo financeira.

2.2.  Sobre o tema valem os ensinamentos de Silvio Venosa:!
“Todo direito tem um objeto sobre o qual repousa.

(..)

O objeto do Direito, porém, pode recair sobre coisas corporeas e incorpéreas, como

um imével, no primeiro caso, e os produtos do intelecto, no sequndo.

Como o direito subjetivo é poder outorgado a um titular, requer, portanto, um objeto.
O objeto é a base material sobre a qual se assenta o direito subjetivo,
desenvolvendo o poder de fruicdo da pessoa, com o contato das coisas que nos
cercam no mundo exterior.

Entende-se por bens tudo o que pode proporcionar utilidade aos homens. Nao deve
o termo ser confundido com coisas, embora a doutrina longe esta de ser unissona.
Bem, numa concepcao ampla, € tudo que corresponde a nossos desejos, NOSSO
afeto em uma visdo nao juridica. No campo juridico, bem deve ser considerado
aquilo que tem valor, abstraindo-se dai a no¢ao pecuniaria do termo. Para o direito,
bem é uma utilidade econémica ou ndo econémica. Existe conteddo axiol6gico
nesse vocabulo.

O termo bem é uma espécie de coisa, embora por vezes seja utilizado
indiferentemente. Coisas sdo os bens apropriaveis pelo homem.

(..r)

Nossa legislagdo e doutrina inclinam-se a tratar indiferentemente ambas as nogdes.
As vezes, coisa € género e bem é espécie, e vice-versa.

O termo bens, gue serve de titulo ao Livro |l da Parte Geral do Cédigo Civil de 1916

e do presente CAadigo, tem significacdo extensa, abrangendo coisas e direitos, sob

diversos aspectos.” (destacou-se)

2.3.  Como mencionado acima, o Cadigo Civil de 2002, em seu Livro Il, Titulo Unico,
trata “Das Diferentes Classes de Bens”, no artigo 79 e seguintes, mas ndo tratou
especificamente dos bens incorp6reos, apenas se limitou a classificar os bens
corpéreos?. Porém, essa falta de classificacdo ndo importa, uma vez que os bens
incorpéreos e direitos, também denominados imateriais ou intangiveis, ou seja, aqueles
que ndo se podem tocar (fisicamente), estdo dispostos em diversas leis, amplamente
reconhecido desde o Direito Romano?.

1 VENOSA, Silvio de S. Direito Civil: Parte Geral. 24. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2024. p. 251.

2 Nas seguintes categorias: bens considerados em si mesmos, reciprocamente considerados e
publicos: (i). bens iméveis e méveis; (iii). bens fungiveis e consumiveis; (iv). bens divisiveis; e
(v). bens singulares e coletivos.

3 Ibid., p. 251.
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2.4. Nesse sentido, segundo Flavio Tartuce, os bens também podem ser
classificados, com relacéo a tangibilidade, como:*

“a) Bens corpoéreos, materiais ou tangiveis — sdo aqueles bens que possuem
existéncia corporea, podendo ser tocados. Exemplos: uma casa, um carro.

b) Bens incorpdreos, imateriais ou intangiveis — sdo aqueles com existéncia abstrata

e gue ndo podem ser tocados pela pessoa humana. llustrando, podem ser citados

como _bens incorpéreos os direitos de autor, a propriedade industrial, o fundo

empresarial, a hipoteca, o penhor, a anticrese, os bens digitais, entre outros.”
(destacou-se)

2.5. Vale dizer que os bens intangiveis ndo possuem existéncia fisica material, mas
possuem existéncia juridica, uma vez que “as relac¢des juridicas podem ter como objeto
tanto os bens materiais quanto os imateriais™.

2.6. Os bens intangiveis estao tutelados de forma diferente, conforme cada area do

direito, sendo que podemos destacar a propriedade intelectual, sem prejuizo de outros
direitos e propriedades que possam ser tuteladas de forma especifica na legislacéo.

“A propriedade intelectual € um ramo do Direito cuja finalidade é a protecdo dos bens

imateriais oriundos da criacdo humana, sejam eles de cunho artistico, literario, cientifico

ou tecnolégico, protegidos para que o detentor possua 0 reconhecimento da sua
» 6

propriedade, além de poder fazer jus a exploracdo econdmica da sua criacdo.

(destacou-se)

2.7. Valem os esclarecimentos de Melissa de Freitas Duarte e Cristiano Prestes
Braga, que subdividem a propriedade intelectual em 3 (trés) categorias:

(i) o direito autoral, que consiste na “autoria de obras intelectuais nos campos
literario, cientifico e artistico, como, por exemplo, pinturas, livros, artigos
cientificos, matérias jornalisticas, musicas, imagens, desenhos, software,
entre outros” e cuja “protecdo ndo depende de registro formal e pagamentos
de taxas”;’

(i) a propriedade industrial, que tem como “foco principal a atividade comercial,
englobando: patente de invencédo e de modelo de utilidade; marca; desenho

4 TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil. 14. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. p.194.
5 VENOSA, op. cit., p. 252.
6§ DUARTE, Melissa F.; BRAGA, Prestes C. Propriedade intelectual. Porto Alegre: SAGAH, 2018.

p.7.
7Ibid., p. 12.
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industrial; indicag&o geogréfica; segredo industrial; represséo a concorréncia
desleal” e cuja “protecao depende da concessao de um titulo pelo Estado,
perante o pagamento de taxas”;® e

(iii)  a protecdo sui generis, que “é o ramo da topografia de circuitos integrados e
de cultivares, assim como de conhecimentos tradicionais e de exploracdo
genética”, sendo que “cada direito depende de protecao regulamentada por
legislacéo especifica™, podendo se nominar como exemplo os dominios de
internet, que possuem registro em 6rgéo préprio.

2.8. Adespeito da discussao da necessidade ou nao do registro dos bens intangiveis,
cuja discusséo é no campo de definir quem € o titular ou proprietario de tais bens, temos
que os bens intangiveis possuem carater econdmico e sao objeto de protecdo. Sdo
exemplos: (i) os direitos autoriais, protegidos por setenta anos, contados a partir de 1°
de janeiro do ano subsequente ao do falecimento do autor, nos termos do artigo 41 da
Lei n® 9.610/98; e (ii) os softwares, protegidos por cinquenta anos, contados a partir de
1° de janeiro do ano subsequente ao da sua publicacdo ou, na auséncia desta, da sua
criacdo, como determina o artigo 2°, § 2°, da Lei n°® 9.609/98.

2.9. Em relagéo a propriedade industrial (incluindo marcas e patentes), o registro
necessario, mediante procedimento proprio, previsto na Lei n° 9.279/96 (“Lei_da
Propriedade Industrial” ou “LP1”).

2.10. Comrelagao as patentes, o artigo 6° da LPI determina que “Ao autor de invengéo
ou modelo de utilidade sera assegurado o direito de obter a patente que Ihe garanta a
propriedade, nas condi¢Bes estabelecidas nesta Lei”.

2.11. No que tange as marcas, por sua vez, o artigo 129, caput, da LPI estabelece que
“A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as
disposicOes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territorio
nacional (...)".

2.12. Uma vez adquirida ou comprovavel a propriedade de um bem intangivel, seu
proprietario (titular) poderé alienar o bem livremente. Entretanto, essa alienagéo ndo se
da da mesma forma que a alienacdo de bens tangiveis, uma vez que ndo se aplica o
instituto da venda, mas da cesséo, como ensina Carlos Roberto Gongalves:*°

“Malgrado ndo contemplada na lei com dispositivos especificos, a classificagcdo dos
bens em corpéreos e incorpéreos tem a sua importancia, porque a relacdo juridica

8 Ibid., p. 13.

9 lbid., p. 14.

10 GONCALVES, Carlos R. Direito Civil Brasileiro: Parte Geral. 21. ed. Rio de Janeiro: Saraiva
Jur, 2023. p.114.
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pode ter por objeto uma coisa de existéncia material ou um bem de existéncia
abstrata. Demais, alguns institutos s6 se aplicam aos primeiros. Em geral, os direitos
reais tém por objeto bens corporeos. Quanto a forma de transferéncia, estes sao
objeto de compra e venda, doagdo, permuta. A alienacdo de bens incorpéreos,
todavia, faz-se pela cesséo. Dai falar-se em cesséo de crédito, cesséo de direitos

hereditarios etc. Na cessao faz-se abstracdo dos bens sobre os guais incidem os

direitos que se transferem.” (destacou-se)

2.13. Em que pese a sistematica diferente da transmisséo dos bens intangiveis, estes
podem ser amplamente negociados no todo ou em parte, em carater definitivo ou
provisério, com ou sem limitacdes, a titulo gratuito ou oneroso.

2.14. Com relacdo as patentes, o artigo 58 da LPI prevé expressamente a
possibilidade de sua cessao total ou parcial. Em seguida, o artigo 59 do mesmo
dispositivo determina como tal cessdo devera ser registrada pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (“INPI”):

“Art. 59. O INPI fara as seguintes anotacdes:

| - da cessdo, fazendo constar a qualificacdo completa do cessionério;

Il - de qualquer limitagc&o ou dnus que recaia sobre o pedido ou a patente; e
Il - das alteracdes de nome, sede ou enderec¢o do depositante ou titular.”

2.15. A Lei da Propriedade Industrial também autoriza expressamente, em seus
artigos 130 e 134, a cesséao de pedido de registro ou registro de marca, determinando,
em seu artigo 136, as anotacdes que deverdo ser realizadas pelo INPI:

“Art. 136. O INPI fara as seguintes anotagdes:

| - da cessdo, fazendo constar a qualificacdo completa do cessionério;

Il - de qualquer limitag&o ou dnus que recaia sobre o pedido ou registro; e
Il - das alteracdes de nome, sede ou endereco do depositante ou titular.”

2.16. Cabe ao INPI, portanto, anotar as altera¢des dos titulares de marcas e patentes,
para que as transmissGes de propriedade intangivel produzam efeitos em relacdo a
terceiros, o que ocorre desde a data da publicacdo da anotacdo, nos termos dos artigos
60 e 137 da LPI.

2.17. Adicionalmente, podemos afirmar que mesmo direitos ndo registrados podem
ser objeto de negociacdo, mas nesse caso teriamos a discussdo prévia da prova de
titularidade do bem, o que pode ser contestado com maior facilidade por terceiros,
gerando algum grau de inseguranga na negociac¢ao. Por isso, o registro de titularidade
gera uma prova que d4 ao bem maior segurancga e valor na negociacao.
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2.18. Em sintese, em que pese o Codigo Civil ter classificado apenas os bens
tangiveis, 0s bens intangiveis sao regulados por legislacéo esparsa, podendo ser objeto
de relacdes e negocios juridicos, desde que sejam observadas as suas peculiaridades
(registro, quando aplicavel, e transferéncia por cessao de forma documentada, de forma
a garantir seguranca juridica sobre a titularidade do bem).

3. RECEBIMENTO DE BENS INTANGIVEIS COMO GARANTIA DE
OPERACOES FINANCEIRAS OU PROCESSOS JUDICIAIS

3.1. Uma vez que os bens intangiveis possuem valor e podem ser objetos de
apropriacao, bem como passiveis de negociacéo, alienacdo ou transferéncia de titular
por cessdo, nada obsta que sejam oferecidos como garantia de operacdes financeiras
ou de processos judiciais.

3.2. Paratanto, € necessério que o bem entregue como garantia seja avaliado, para
se determinar o seu valor monetério na operacao pretendida, para que o credor possa
atestar a sua suficiéncia em relacdo ao negocio pretendido.

3.3. Para os bens passiveis de registro, o oferecimento de um bem intangivel como
garantia de operacéo financeira deve ser devidamente registrado na forma prevista em
lei. No caso das marcas e patentes, conforme explicado anteriormente, é essencial que
a garantia seja averbada perante o INPI, segundo sua normativa, para que produza
efeitos em relacéo a terceiros, outorgando seguranca juridica a operagao.

3.4. Os bens intangiveis e direitos ndo sujeitos a registro podem ser dados em
garantia, mediante registro em cartério de titulos e documentos (art. 129, 10°, Lei
6.015/73), para respectiva publicidade e oposicdo contra terceiros, se assim for
conveniente para a operacao prendida.

3.5. Com relacdo ao oferecimento de bem intangivel ou direito como garantia a
processo executivo judicial (penhora), é perfeitamente possivel, jA& que o Cédigo de
Processo Civil (CPC), em seu artigo 835, Xlll, admite que seja ofertado ou penhorado
quaisquer direitos.

3.6. O E. Tribunal de Justica do Estado de S&o Paulo é favoravel a possibilidade de
penhora de bens intangiveis. Veja-se:

“E cedigo que o processo executivo deve se realizar de forma menos gravosa ao
devedor (art. 805, CPC).

Contudo, nao se pode olvidar que norteia-se pelo interesse do exequente (art. 797,
CPC), a fim de que atinja o objetivo almejado, com o cumprimento da obrigacédo
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representada pelo titulo executivo respectivo, ou seja, o0 pagamento ao credor, sem
que se eternize a discussao.

A marca comercial se consubstancia em bem incorpéreo, com registro e prote¢éo
especifica, que integra o patrimdnio da agravada e ndo se confunde com os outros
elementos caracteristicos da empresa, como a sociedade empresarial, o
estabelecimento comercial ou seu nome empresarial, razdo pela qual ndo ha
impedimento para a sua penhora.

Embora a marca comercial ndo figure nos primeiros lugares da lista de preferéncia

de ativos estabelecida pelo art. 835 do CPC, tal fato ndo constitui 6bice ao

deferimento _do pedido de penhora formulado pelo agravado, mormente se
considerado o fato de que de nao haver sido encontrado bem de menor onerosidade

da parte executada.

(..)

Nao ha ddvida de que a marca comercial, a despeito de sua natureza imaterial,

possui valor econémico passivel de apuracao, através de prova técnica (valuation).

Da mesma forma, a transferéncia de sua titularidade & passivel de ser realizada por
meio da cessao de direitos e ser solicitada perante o INPI.

E ndo h& qualquer ilegalidade na penhora da marca da empresa agravante que,
ademais, ndo impossibilita a continuidade das atividades empresérias,
considerando que a constricdo ndo recai sobre bem necesséario para o seu
desenvolvimento.” (TISP; Agravo de Instrumento 2115251-66.2022.8.26.0000; Rel.
Achile Alesina; Org&o Julgador: 152 Camara de Direito Privado; Data da Decis&o:
11/07/2022; Data de Publicacdo: 11/07/2022) (destacou-se)

3.7. Isto é, a oferta a penhora de bens intangiveis, como as marcas e patentes, é
perfeitamente possivel, e razoavel, em beneficio do devedor. A discussdo podera ser
travada sobre a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC, a qual da
preferéncia pela penhora em dinheiro; e assim demandaria aceite pelo credor ou prova
de que o devedor ndo tem como ofertar penhora em dinheiro ou outros ativos liquidos
sem prejuizo do seu negdcio.

3.8.  Os Tribunais tém se manifestado pela aceitagdo da oferta de marca a penhora,
como forma de garantir o juizo e ndo prejudicar a continuidade das atividades do
devedor.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imével. Cumprimento de sentenga.
Insurgéncia contra a deciséo que rejeitou a impugnacdo a penhora. Penhora de marca.

Marca que tem natureza de bem imaterial, com expressdo econdmica e passivel de

cessao (artigo 143 da Lei n® 9.279/1996). A manutencdo da penhora ndo configura

prejuizo _ao executado, isto porgue, a penhora da marca ndo impede o correto

funcionamento da pessoa juridica. Precedentes deste Eq. TJSP e do C. STJ. Recurso a
que se nega provimento.” (TUSP; Agravo de Instrumento 2176459-80.2024.8.26.0000;
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Relator(a): José Rubens Queiroz Gomes; Orgéo Julgador: 72 Camara de Direito Privado;
Data da Decisédo: 24/07/2024; Data de Publicacdo: 24/07/2024) (destacou-se)

3.9. No tocante as execucdes fiscais federais deve se observar, por exemplo, que a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) prevé expressamente a possibilidade
de penhora de marcas e patentes em seu Parecer PGFN/DGDAU/CGD n° 1557/2014,
portanto, — em via inversa — a PGFN deve admitir que as marcas e patentes sejam
oferecidas a penhora.

3.10. Superada a possibilidade de aceitacdo do bem intangivel levado a penhora, o
que resta é a sua avaliacdo, uma vez que que a garantia judicial deve ser em valor
suficiente para garantir a execuc¢éo. Neste sentido, seguir uma metodologia consistente
de avaliacdo é fundamental para a aceitagcdo da marca como garantia e beneficiar o
devedor durante o tramite processual, o que sera visto a seguir.

3.11. Em adigdo ao ja explicitado, devemos avaliar a consequéncia juridica da oferta
e respectiva aceitacdo do bem intangivel como garantia judicial, no tocante a defesa do
devedor e repercussdes processuais.

3.12. O devedor promove a sua defesa na execucgdo via embargos a execugao, nos
termos dos artigos 914 e 917 do CPC, de forma a alegar desconstituir o titulo executivo
por completo, ou no sentido de reduzir o valor devido.

3.13. Os embargos a execuc¢do, como regra, ndo possuem efeito suspensivo, o que
permite que o credor promova atos de execucédo do patriménio do devedor, mesmo apés
a sua apresentagcdo (p. ex.: bloqueio de ativos financeiros em conta do devedor e
transferéncia para conta judicial).

3.14. No entanto, conforme estabelece o artigo 919, § 1°, do CPC: “o juiz podera, a
requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
verificados os requisitos para a concessao da tutela provisoria e desde que a execugao
ja esteja garantida por penhora, deposito ou caucao suficientes.”

3.15. Nesse contexto, € possivel pedir a suspensdo dos atos executivos contra o
devedor se houver penhora de bens intangiveis suficientes, permitindo que o devedor

siga promovendo seu negécio até decisao judicial sobre o saldo devedor.

3.16. Por isso, a avaliacdo do ativo intangivel € fundamental, comprovando a
suficiéncia da garantia judicial, para viabilizar a suspensao da execucao.

3.17. Em todo caso, do ponto de vista juridico, reforcamos ser perfeitamente possivel
gue bens intangiveis sejam oferecidos como garantia de operacdes financeiras ou de
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processos judiciais, desde que tais bens sejam avaliados e que, sempre que aplicavel,
a garantia seja registrada na forma estipulada pela legislacdo especifica.

4. ESPECIFIDADES SOBRE A PENHORA E EXCUSSAO DE BENS
INTANGIVEIS PELO CREDOR

4.1. A penhora, de acordo com Araken de Assis, € “0 ato executivo que afeta
determinado bem a execucdo, permitindo sua ulterior expropriacdo, e torna os atos de
disposicdo do seu proprietario ineficazes em face do processo™!. Em sintese, é a
‘reserva” do bem para posterior quitacdo do credor, seja via leildo ou outra forma
admitida em lei.

4.2. Como ja visto, o devedor pode se antecipar e ofertar bem intangivel a penhora,
mas o credor, se ndo encontrar bens liquidos, também poder& proceder a penhora de
bens intangiveis, incluindo marcas e patentes.

4.3. E importante destacar que a ordem de preferéncia do CPC, que prioriza a
penhora de bens tangiveis, reflete 0 momento em que foi editado (em 2015). Em poucos
anos observamos que, atualmente, a penhora de bens intangiveis é cada vez mais
comum e ja esté consolidada na jurisprudéncia do E. Tribunal de Justica do Estado de
S&o Paulo:

“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentenga. Penhora de marca pertencente

a empresa devedora. Possibilidade. Bem imaterial que possui valor patrimonial.

Precedentes do E. TJSP. HipGtese em que a executada ndo apresentou outros

bem passiveis de penhora. Ademais, inexiste prova de que a penhora da marca
possa levar ao encerramento das atividades da devedora. Recurso ngo provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2222246-69.2023.8.26.0000; Rel. Miguel Petroni
Neto; Orgéo Julgador: 162 Camara de Direito Privado; Data da Decis&o: 01/12/2023;
Data de Publicacdo: 01/12/2023) (destacou-se)

“Agravo de instrumento. Penhora sobre marca comercial. Admissibilidade da

medida. Patriménio com contetdo econdmico e passivel de expropriacdo e que nao

se confunde com os elementos da empresa. Precedentes desta Corte. Medida ora
deferida. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2246856-
38.2022.8.26.0000; Relator(a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Orgéo
Julgador: 142 Camara de Direito Privado; Data da Deciséo: 24/11/2022; Data de
Publicacéo: 24/11/2022) (destacou-se)

11 ASSIS, Araken. Processo Civil Brasileiro: Parte Geral - Institutos Fundamentais. Sédo Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015. p. 638.
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4.4. O Superior Tribunal de Justica também j& autorizou a penhora de marca, em
julgado que inclusive demonstra a extrema importancia da anotacéo da titularidade da
marca perante o INPI e respectivas cessdes, conforme se depreende da ementa
transcrita a seqguir:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CESSAO DE
REGISTRO. INPI. ANOTACAO. PUBLICACAO. AUSENCIA. INEFICACIA
PERANTE TERCEIROS. ART. 137 DA LPI. VIOLACAO.

1. Ag8o ajuizada em 26/8/2010. Recurso especial interposto em 20/10/2014 e
concluso ao Gabinete em 25/8/2016.

2. O proposito recursal é definir se é possivel a penhora de marca cuja cesséo de
titularidade nédo foi objeto de anotagdo no registro correspondente, carecendo,
consequentemente, de publicacdo na Revista de Propriedade Industrial.

3. A Lei 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial -, em seu art. 137, de modo
expresso, impde a necessidade de anotagdo da cesséao junto ao registro da marca
e condiciona sua eficacia em relagdo a terceiros a data da respectiva publicacéo.
4. Hipodtese concreta em que a anotacéo referente a cessao do registro marcario

efetuada pelos recorridos nao foi publicada na Revista de Propriedade Industrial, de

modo gue seus efeitos ndo se operam sobre o0s recorrentes, 0 gque viabiliza a
penhora por eles requerida. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ; Recurso
Especial 1761023 / SP; Rel. Min. Nancy Andrighi; Orgdo Julgador: 32 Turma; Data
da Decisdo: 18/09/2018; Data de Publicacéo: 21/09/2018) (destacou-se)

4.5. Cumpre destacar que a penhora de bens intangiveis ndo bloqueia a sua
exploracdo durante o processo, mas em caso de leildo judicial ou outra forma de
excussao o devedor ficara impedido de explorar tal bem, o que motiva o devedor a quitar
sua divida. O Tribunal de Justica do Estado de S&o Paulo ja decidiu mais de uma vez
sobre a excusséao de bens intangiveis, como as marcas:

“EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MARCA.
DEFERIMENTO. Insurgéncia das executadas. Desacolhimento. A marca tem
contetido _econdmico préprio e pode ser alienada, integrando o patriménio do

respectivo titular, o gual, em execucdo contra si, se ndo quitar o débito, nem indicar

bens com maior liquidez, pode sofrer expropriacdo, para quitacdo da divida, como

se da com relacdo a gqualquer outro bem. Art. 835, Xlll do CPC. Auséncia de

indicacao de outros bens com maior liquidez (art. 805, paragrafo Unico do CPC).
Ademais, o principio da preservacdo da empresa ndo é absoluto, mesmo em
execucdo individual; se possivel, a empresa deve ser preservada; se ndo for
possivel, prioriza-se o principio constitucional da efetividade do crédito através da
execucao, leiloando-se bens essenciais, como a marca, sequer constante do art.
833 do CPC. Decisdo mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2314940-23.2024.8.26.0000; Rel. José Wilson Gongalves; Orgdo Julgador: 112
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Cémara de Direito Privado; Data da Deciséo: 17/10/2024; Data de Publicacéo:
17/10/2024) (destacou-se)

4.6. Para a excussado do bem intangivel, serd determinada a sua avaliagdo judicial,
com participacdo de assistentes técnicos nomeados pelas partes para formular
quesitos, acompanhar a pericia e apresentar laudo concordante ou divergente da pericia
judicial, de forma a apurar o verdadeiro valor monetario do bem.

4.7. Cumpre ressaltar, nesse sentido, que a Instrucdo Normativa n°® 2.091/2022 da
Receita Federal, que estabelece os requisitos para arrolamento de bens e direitos para
propositura de medida cautelar fiscal, estabelece, em seu artigo 3°, § 4°, que “é admitida
avaliacdo de bens e direitos intangiveis, tais como marcas e patentes, por peritos ou
empresas especializados nas suas respectivas areas de atuagao e reconhecidos pelo
mercado, desde que levadas a registro no 6rgao publico competente.”

4.8. ApOs a avaliacdo do bem intangivel, podera ser determinada a realizacao de
leildo judicial para sua excusséo. Para isso, em se tratando de propriedade industrial,
devera ser encaminhada determinagéo judicial ao INPI.

4.9. O leildo judicial ou venda de bens intangiveis segue a mesma sistematica dos
ativos tangiveis (imoveis ou equipamentos), de forma a evitar aquisicao por preco Vil
(inferior a 50% do valor de avaliacdo), bem como permitindo formas alternativas de
solucdo, como a adjudicacdo da marca em favor do credor.

4.10. H4, inclusive, casos emblematicos de leildo de marcas, como da Daslu, que foi
arrematada por R$ 10.000.000,00 (dez milhdes de reais), em leildo realizado em
07.06.2022, nos autos do processo judicial de faléncia da marca (Processo n° 1126493-
40.2016.8.26.0100, distribuido em 22.11.2016, perante a 1* Vara de Faléncias e
Recuperacdes Judiciais do Foro Central Civel da Comarca de Sao Paulo/SP).

4.11. Assim sendo, a penhora de bens intangiveis é perfeitamente possivel e vem
sendo cada vez mais utilizada nos casos em que néo sao localizados bens que onerem
menos a parte executada. Ademais, caso a divida ndo seja quitada, sera realizada a
excussao do bem intangivel penhorado para satisfazer o credor.

5. POSSIBILIDADE DE FIDCs RECEBEREM BENS INTANGIVEIS EM
GARANTIA EM OPERACOES FINANCEIRAS, PROCESSOS JUDICIAIS E/OU COMO
FRUTOS DE EXCUSSAO DE GARANTIA

5.1. A Resolug¢do n® 175 da Comissdo de Valores Mobiliarios (“CVM”), de 23 de
dezembro de 2022, conforme alterada (“Resolucdo CVM 175”), em seu artigo 2°, XlI, a,
define direitos creditérios como “direitos e titulos representativos de crédito”, devendo
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deter pelo menos 50% (cinquenta por cento) de seus ativos em direitos creditorios (art.
44 do Anexo Normativo II).

5.2. E importante ressaltar que, nos termos do artigo 19 da Lei n° 14.754, de 2023
(“Lei_14.754"), os FIDCs devem possuir carteira composta de, ho minimo, 67%
(sessenta e sete por cento) de direitos creditérios, que forem assim classificados nos
termos da Resolucdo n° 5.111 do Conselho Monetario Nacional (“CMN”), de 21 de
dezembro de 2023 (“Resolucdo CMN 5.111"). Caso haja infringéncia do percentual m
minimo de direitos creditorios, é consequéncia atrair uma tributagdo menos favorecida
ao fundo (“come cotas”)

5.3. O desrespeito as normas anteriormente mencionadas implicara em
desenquadramento do fundo, seja para fins regulatérios perante a CVM no primeiro caso
(50%), seja para fins tributarios no segundo caso (67%).

5.4. Como decorréncia légica, entendemos que para cumprir os limites minimos
regulatério da CVM e tributario, no maximo 33% (trinta e trés por cento) da careira
devem estar compostos por ativos de liquidez, o que ndo enquadraria outras
modalidades de ativos, como bens intangiveis.

5.5. A Resolucdo CVM 175 inclusive contempla lista taxativa de tais ativos de
liquidez, que abrange titulos publicos federais, ativos financeiros de renda fixa de
emissdo ou coobrigacdo de instituicdes financeiras, operagfes compromissadas
lastreadas nos ativos mencionados anteriormente, cotas de fundos que invistam
exclusivamente também nos ativos referidos anteriormente. Por sua vez, a Lei 14.754
nada trata a respeito da parcela destinada a liquidez do FIDC.

5.6. Ocorre que a Resolugdo CVM 175, em seu Suplemento G, ao detalhar o informe
mensal de um FIDC, elenca “propriedade intelectual e marcas & patentes” como um dos
possiveis segmentos da carteira de um FIDC. Diante disso, a partir da alocagao pelo
FIDC em ativos relacionados a tal segmento, seria razoavel depreender que bens
intangiveis poderiam ser dados como garantia de tais investimento.

5.7. Neste mesmo sentido, também vale destacar que a regulamentagédo da CVM, ou
mesmo a tributaria, ndo contempla qualquer restricao ao tipo de garantia permitido para
as operacOes dos FIDCs, ficando a cargo do gestor de recursos, no exercicio do seu
dever fiduciario, buscar sempre atender aos objetivos de investimento de seus clientes
e a melhor condicao ao fundo sob sua gestdo. Isto é, o gestor deve buscar que as
operacdes contém com garantias adequadas e suficientes para a protecdo dos recursos
investidos, para o caso de eventual inadimplemento do devedor do crédito.
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5.8. Caso um bem intangivel seja recebido como garantia na carteira de um FIDC,
isso ndo impacta imediatamente sua carteira, do que nao se configura como ativo do
fundo, o que s6 ocorrera quando a titularidade do bem intangivel passe a ser detida
diretamente pelo fundo. Em resumo temos as seguintes situagoes:

0] Se a garantia ndo for executada: ndo ha desenquadramento da carteira do
fundo.

(ii) Se a garantia for executada e adquirida por terceiro em procedimento judicial
ou extrajudicial. O valor monetario do bem intangivel ingressa na carteira do
fundo como liquidez sem que o bem intangivel tenha composto a carteira do
fundo, portanto, ndo ha desenquadramento.

(iii) Se a garantia for executada com necessidade de receber o ativo em dacéo
em pagamento ou via adjudicacdo judicial. Nesse caso, havera
desenquadramento do fundo enquanto o ativo estiver na carteira do fundo,
podendo tal desenquadramento estar relacionado aos limites e condigbes
minimas regulatérias e/ou fiscais, conforme o caso.

5.9. Para ndo ocorrer o desenquadramento do fundo quando da excusséo do bem
intangivel (ou qualquer outro) pelo FIDC, € necessario que haja uma estratégia
preventiva de cessdo do bem a terceiro, contra o recebimento de direito creditdrio
correspondente ao seu valor, e tal ativo seja colocado em negociagdo para satisfacdo

do crédito do FIDC.

5.10. Temos elementos de defesa para eventual desenquadramento passivo do FIDC
(conceito existente apenas para fins regulatérios da CVM), ou seja, se ocorrer sem
atuacdo por vontade dos seus prestadores de servicos essenciais, caso 0 bem
intangivel passe a integrar a carteira do fundo, mas recomendamos que em nenhuma
hipotese seja promovido um desenquadramento de tal forma a que o FIDC possua
menos de 67% da sua carteira em direitos creditorios (assim definidos pela Resolugéo
CMN 5.111), por conta de ativos intangiveis que superem o valor correspondente a 33%
da sua carteira.

5.11. Dessa forma, reforgamos que nada impede o recebimento de bens intangiveis
pelos FIDCs como garantia em operacdes financeiras, processos judiciais e/ou como
frutos de excussédo de garantia, desde que tais bens sejam devidamente avaliados e
gue a garantia seja registrada de acordo com a legislacdo que regula os bens intangiveis
em questdo, tomando as medidas preventivas para evitar o desenquadramento — alias,
a formalizac&o correta da garantia também faz parte do dever fiduciario dos gestores na
conducao das atividades do fundo.
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5.12. Em se tratando de marcas e patentes, conforme explicado anteriormente, é
essencial que a garantia seja averbada perante o INPI, para que produza efeitos em
relagéo a terceiros.

6. RECEBIMENTO DE BEM INTANGIVEL COMO GARANTIA E RISCOS DE
SUCESSAO EMPRESARIAL

6.1. Por fim, é importante destacar que o recebimento de um bem intangivel (p. ex.:
marca, patente, direito autoral, dominio de internet) como garantia de operacdes
financeiras, a¢des judiciais ou penhora por credores, inclusive em relagdo aos FIDCs,
isoladamente, ndo caracteriza sucessdo empresarial.

6.2. A sucessao empresarial ocorre quando um terceiro adquire o fundo de comércio
de determinada sociedade, e por conta disso sucede nos seus ativos e também em
todos os seus débitos — civeis, trabalhistas, fiscais — ou seja, a transmisséo dos ativos
implica na transmissdo dos passivos, uma vez que teria ocorrido verdadeira
transferéncia do negdcio para outros titulares, com intuito de prejudicar credores.

6.3. Por “fundo de comércio” se entende a reunido dos bens e direitos que visam
promover determinada atividade econdmica, incluidos nele: o estoque, marcas,
patentes, maquinas, veiculos, equipamentos, instalacdes, ponto comercial, clientela,
know-how, modelo comercial, dentre outros.

6.4. Assim, se o interesse primordial na aquisicdo de bem intangivel (p. ex.: marca
ou patente) pelo credor for de replicar a atividade originaria, pode haver interpretacéo
de sucessao empresarial por aquisi¢cdo do fundo de comércio.

6.5. Contudo, a mera transferéncia isolada de titularidade de marca, patente ou
direito autoral sem os demais elementos da empresa, nao configura sucessdo
empresarial em si, a qual sé ocorre se houver transferéncia de fundo de comércio,
estabelecimento ou unidade de negdcio.

6.6. O Cddigo Civil prevé a sucessao empresarial em seu artigo 1.146, o qual dispde:

“Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos

anteriores a transferéncia, desde que regularmente contabilizados, continuando o
devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto
aos créditos vencidos, da publicacao, e, quanto aos outros, da data do vencimento.”
(destacou-se)

6.7. Por suavez, o artigo 133 do Codigo Tributario Nacional determina que:
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“Art. 133. A pessoa natural ou juridica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer titulo, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou

profissional, e continuar a respectiva exploracdo, sob a mesma ou outra razao social
ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato: (...)” (destacou-se)

6.8. Finalmente, a Consolidagéo das Leis Trabalhistas estabelece que:

“Art. 448-A. Caracterizada a sucessdo empresarial ou de empregadores prevista
nos arts. 10 e 448 desta Consolidagdo, as obrigacdes trabalhistas, inclusive as
contraidas a época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida,
sdo de responsabilidade do sucessor.”

6.9. Dessa forma, resta evidente que a sucessao empresarial s6 ocorre diante da
transferéncia de fundo de comércio, estabelecimento ou unidade de negd6cio, como se
depreende da jurisprudéncia do E. Tribunal de Justica do Estado de S&o Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUCAO - |INCIDENTE DE
DESCONSIDERACAO DA PERSONALIDADE REJEITADO — CORRECAO DA
DECISAO - aquisicdo de marca pura e simples gue ndo se caracteriza como

sucessdo empresarial para responsabilizacdo da adquirente — falta de provas sobre

a afirmada manutencdo da carteira de clientes — decisdo mantida por seus
fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP — agravo desprovido.

(.)

Pouco ha que se acrescentar a decisdo combatida. Ao contrario do que afirmou a

agravante, a sucessao empresarial ndo pode ser presumida. Ela depende de provas

da compra e venda do fundo de comércio e do estabelecimento empresarial.

(.)

A agravada estritamente comprou a marca da devedora, por meio do instrumento

de fls. 108/111 dos autos de origem. Nao comprou o estabelecimento comercial, o
fundo de comércio ou a carteira de clientes. Ainda, ndo houve a assunc¢do de

passivo da devedora.

(...)

Em suma, correto o reconhecimento de que ndo houve a sucessédo empresarial (...)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2046103-02.2021.8.26.0000; Rel. Castro Figliolia;
Org&o Julgador: 122 Camara de Direito Privado; Data da Decis&o: 28/08/2021; Data
de Publicacao: 28/08/2021) (destacou-se)

”

6.10. Destarte, ao receber um bem intangivel como liquidacdo de determinada
garantia ou como aquisicao decorrente de penhora, é importante ter em conta que néo
se deve transferir outros ativos (tangiveis ou intangiveis) em conjunto, ou ter intuito de
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replicar as atividades da sociedade originaria, para néo caracterizar sucessao
empresarial.

6.11. Em se tratando de FIDC, considerando seus objetivos e politica de investimento
prevista em norma e em regulamento, e partindo da premissa de que havera o
desenquadramento de sua carteira a partir do efetivo recebimento da garantia em
carteira, e que o gestor de recursos devera estruturar e conduzir plano de a¢éo para o
seu reenquadramento o mais breve possivel (que necessariamente envolvera a
exclusdo da garantia), entendemos que existiriam argumentos robustos para
demonstrar a inexisténcia de interesse pela aquisi¢cao do fundo de comércio.

7. CONCLUSOES

7.1. Com relacdo a consulta que nos foi postulada, concluimos que a utilizacéo de
bens intangiveis, incluindo marcas, patentes, cédigo de computador, direitos autorais e
demais direitos intelectuais de qualquer natureza como garantia de operagles
financeiras, acdes judiciais e penhora por credores, inclusive por FIDCs, é perfeitamente
possivel, desde que: (i) o bem intangivel em questao seja devidamente avaliado, para
estabelecer seu valor econdmico, seguindo metodologia aceita no mercado; e (ii)
guando aplicavel, seja realizado o devido registro da operagéo na forma prevista em lei
para o bem intangivel em questao ou em cartério de titulos e documentos.

Estes sdo, em nosso entendimento, os principais pontos referentes ao assunto, com
base legislacdo brasileira vigente, regulacdo e autorregulacdo aplicaveis e
jurisprudéncia atualizada, sem, contudo, a pretensdo de esgotar todos os
desdobramentos possiveis decorrentes do assunto.

Salientamos que toda operacdo de crédito ou de recebimento de ativos em garantia
ostenta risco, de modo que nao podemos garantir qualquer resultado, beneficio
econdmico, margem de ganhos etc., e que eventual analise de riscos deve ser feita com
base no caso concreto.

Nossa equipe se encontra a disposi¢do para quaisquer esclarecimentos e informacdes
adicionais que se facam necessarias.

Cordialmente,

CEPEDA IGLESIAS AVINO E WAKIMOTO ADVOGADOS

DocuSigned by:

Carlss Alts Ao Mells [plusias
Carlos Albert6"d&féifo Iglesias Rafael Bortoletto Sette
carlos.iglesias@cepeda.law rafael.sette@cepeda.law
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