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1. A EMPRESA: entendimento de Rubens Requiéo.

7

A Empresa, como entidade juridica é uma abstracdo como ja
lecionava Rubens REQUIAO! em sua obra classica “Curso de Direito Comercial”.
Assim, é que REQUIAO expressava com exatidio que a empresa é entendida
como o exercicio de uma atividade, que surge da acao intencional do empresario

em exercitar a atividade econdmica. E apenas a organizacio de fatores de

* Professor de Direito na Universidade Federal do Parana. Professor permanente no Curso de Pdés-Graduagdo —
programas de Mestrado e Doutorado em Direito PPGD/UFPR. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Parana —
UFPR, Mestre em Direito pela Universidade Classica de Lisboa — Portugal. Coordenador-lider do Grupo de Estudos de
Direito Autoral e Industrial — GEDAI/UFPR. Autor da obra: Propriedade Intelectual do software e a Revolucdo da
Tecnologia da Informacéo. E-mail: marcos.wachowicz@gmail.com

! Neste sentido ver: Rubens Requi&o. Curso de Direito Comercial. Sdo Paulo: Saraiva, 2000
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producédo, posta para funcionar pelo empresario. Desaparecendo o exercicio da

atividade organizada desaparece a empresa.

A disciplina juridica da empresa € a disciplina da atividade do
empresario, analisava Rubens Requido em sua obra Curso de Direito Comercial,
enfatizando que a tutela juridica da empresa € a tutela juridica dessa atividade.
Na concepcao juridico-comercial, empresa significa uma atividade exercida pelo

empresario, do que resulta a importancia no campo do direito comercial.

2. A IMPORTANCIA DA EMPRESA NA ATUALIDADE

A empresa como atividade econbmica € responsavel pelo
desenvolvimento local, regional e global no que tange a producédo e
comercializacdo em massa sendo que domina o panorama da economia mundial

moderna, gracas a grande dimensao que alcangou.

As empresas com um poder econdmico a nivel global, séo
denominadas de transnacionais que atuam como um dos fatores de agregacéao
e fortalecimento dos blocos econbémicos num mercado altissimamente
globalizado. Por outro lado, numa esfera local e regional, as pequenas médias
empresas completam o ciclo de producao e de distribuicdo dos produtos.

2.1. O CONCEITO ECONOMICO DA EMPRESA

A conceituagcao de empresa passa inicialmente pela percepgéao de
sua atividade econémica, como bem aponta Waldirio BULGARELI, ao afirmar
que “Empresa € a organizacao de capital e de trabalho destinada & producéo ou
mediacdo de bens e servigos para o mercado”. Assim, BULGARELI apresenta a

empresa como mera organizacgéo voltada para o mercado.
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Por outro lado Luiz Antonio Soares HENTZ, afirma que “a empresa
€ 0 ente responsavel pela satisfacdo das necessidades coletivas, mediante o

exercicio de producéo, intermediacéo e prestacao de servigos.”

Nesta perspectiva, HENTZ entende a empresa como “ente

responsavel’, contudo, desprovida de personalidade juridica.

2.2. O CONCEITO JURIDICO DE EMPRESA E SUA NATUREZA
JURIDICA

O Cadigo Civil DE 2002, na Parte Especial, trata no Livro Il Do
Direito de Empresa. Esse Livro Il, por sua vez, esta dividido em quatro titulos:
Titulo | - Do Empresario; Titulo Il - Da Sociedade; Titulo 11l - Do Estabelecimento;

Titulo IV - Dos Institutos Complementares.

A teoria empresa esta em oposicéo a teoria dos atos de comércio?
criada pelo pensamento liberal do Século XIX estabelecida no Coédigo Comercial
Frances de 1807, e que posteriormente fora adotada pelo Codigo Comercial de

1850 e na Resolucéo 737 do mesmo ano.

A teoria da empresa nao classifica ou divide os atos em civis ou
mercantis. Para a teoria da empresa, o que importa € o modo pelo qual a

atividade econ6mica é exercida.

Como bem observou Alfredo Assis GONCALVES NETO, o objeto
de estudo da teoria da empresa ndo € o ato econdémico em si (critério objetivo),
mas sim 0 modo como a atividade econdémica € exercida, ou seja, a empresa

(critério subjetivo moderno).3

2 Em linhas muito gerais, de acordo com a teoria dos atos de comércio, parte da atividade econdmica era comercial, isto
é tinha um regime juridico préprio, diferenciado do regime juridico de uma outra parte da atividade econdmica, que se
sujeitava ao direito civil. Isso significava dizer que certos atos estavam sujeitos ao direito comercial e outros ndo. Os atos
de comércio eram os atos sujeitos ao direito comercial; os demais eram sujeitos ao direito civil. Ou seja, atos com
contetdo econdmico poderiam ser civis ou comerciais. Na verdade a questao ndo era tdo simples, pois a doutrina ndo
conseguia estabelecer exatamente um conceito cientifico do que seria o ato de comércio, sendo mais facil admitir que
ato de comércio seria uma categoria legislativa, ou seja, ato de comércio seria tudo que o legislador estabelece que teria
regime juridico mercantil.

3 GONGALVES NETO, Alfredo A. Direito de Empresa: comentarios aos artigos 966 a 1195 do Codigo Civil, 22 ed. Sdo
Paulo: RT 2008.
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3. NOCAO JURIDICA DE EMPRESARIO NO DIREITO
BRASILEIRO

O Cadigo Civil determina que se aplique ao empresario o regime
juridico comercial, desta forma, ndo s60 os comerciantes mas também os

prestadores de servi¢cos estdo sujeitos a faléncia e ndo mais a insolvéncia civil.

A andlise do conceito legal de empresério é, pois, essencial para a

caracterizacdo, como se desume do Caodigo Civil no artigo 966, in verbis:

"Art. 966. Considera-se empresario quem exerce profissionalmente atividade
econdmica organizada para a producdo ou a circulacdo de bens ou de
Servigos.

Paragrafo Unico. Ndo se considera empresério quem exerce profissao
intelectual, de natureza cientifica, literaria ou artistica, ainda com o concurso
de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercicio da profissdo constituir
elemento da empresa”.

Este conceito enquadra linearmente:

() Toda pessoa natural ou juridica;
(i)  Que articule o trabalho alheio com matéria prima e capital;
(i)  Com vistas a produzir ou circular mercadorias ou prestar

servigos para o mercado.

Em contrapartida, o conceito legal ndo enquadra:

0) o profissional liberal, o artista ou quem exergca atividade
intelectual, a exemplo do médico em seu consultério enquanto
prestador de um servico intelectual personalissimo ndo é
empresario, mas o médico ou sociedade de médicos titulares
de um hospital serdo empresarios, porque a profissdo
intelectual enquanto atividade econdmica profissionalmente
organizada se constitui em elemento da empresa; e,

(i) nao contempla o Empresario Rural.
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4. A EVOLUCAO DA EMPRESA PERANTE O DIREITO
COMPARADO

A Teoria da Empresa foi concebida na Italia no século XX, porém, sua
construcéo juridica é anterior, podendo ser observada em seis fases distintas,
gue ocorreram em diversos ordenamentos juridicos, dai a pertinéncia de uma

analise de direito comparado de suas fases.

A) Primeira Fase desprovida de conteudo juridico.

Na primeira fase, observa-se que a palavra empresa surge pela
primeira vez no Cadigo Comercial Francés de 1.807.

Porém, ausente de qualquer conceituacdo ou conteudo juridico,
sendo meramente incluida na matéria de competéncia dos Tribunais do
Comeércio, artigo 632. No Brasil, com utilizacdo anadloga é mencionada no

Regulamento n°® 737, em 1850, “in verbis”.

“Art. 19 — considera-se mercancia:

1- Acompra e venda ou troca de feitos mdveis ou semoventes para vender
a grosso ou a retalho, na mesma espécie ou manufaturados, ou para alugar
0 Seu uso;

2-  As operacdes de cambio, o banco e corretagem;

3- As empresas de fabricas; de comissdes; de depdésitos; de expedicao;
de consignagéo e transportes de mercadorias; de espetaculos publicos;

4- Os seguros, fretamentos, riscos e quaisquer contratos relativos ao
comeércio maritimo;

5- A armacéo e expedicdo de navios”.

B) Segunda Fase enquanto atividade econémica.

A segunda fase € observada na Italia em 1942, com a edi¢do do
Caodigo Civil, ndo conceituou expressamente a empresa, em sua definicdo se
deduz da caracterizacdo de empresario, como sendo: “aquele que exercita
profissionalmente a atividade econdmica organizada para o fim de producao ou

de troca de bens ou servigos.”
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O Brasil, nesse ponto, se norteou pela conceituacao italiana de
empresario. A empresa é legalmente definida no Brasil pela antiga e revogada
Lei 4.137 de 10/09/62, que coibia o0 abuso do poder econémico, em seu artigo 4°
previa: “Considera-se empresa toda organizagao de natureza civil ou mercantil,
destinada & exploragdo por pessoa fisica ou juridica de qualquer atividade com

fins lucrativos.”

Com pequena alteragdo vocabular esse conceito de empresario €

adotado no atual Cédigo Civil, no artigo 966.

C) Terceira Fase influéncia trabalhista e fiscal.

A terceira fase, € observavel a partir de 1944 na Franca, quando foi
promulgada a Lei da Reforma da Empresa, a qual possuia normas especificas

para comités de empregados junto as empresas.

Com efeito, foi partir da década de 60, denota-se uma crescente
influéncia trabalhistas e fiscal atingindo o direito comercial, considerando como
direito especifico da empresa, que estabelece a condicdo daqueles que
possuem, criam e dirigem a empresa; que rege as relacbes das empresas entre
si e que regula a sorte juridica dos bens afetados a empresa, tudo levando a
modificacdo do direito societario para torna-lo uma técnica de organizacédo da

empresa, e hdo mais uma organizacdo de grupo de socios.

A concentracdo econbmica no setor privado em decorréncia de novos
tipos de organizacdes empresariais, com novos padrdes de producdo e de
competicdo capitalista,* conduziu e direcionou o Estado a produzir um conjunto

sistematico de regras destinadas a reger a economia.

4A primeira Guerra Mundial e a introdugéo da tecnologia da linha de montagem pela Ford nos Estados Unidos forgaram
a industria britnica a mudar. Firmas britanicas compraram méaquinas de uso intensivo e comecaram a padronizar
modelos, embora timidamente, como se mergulhassem os pés em agua fria. Essa foi a parte facil. Acharam dificil
acompanhar os americanos na politica de compra da cooperagéo dos trabalhadores mediante aumentos salariais gerais.
Nada como o dinheiro para aliviar o esforgo fisico do trabalho mais rapido e das técnicas de economia de méo-de-obra.
Quando Herbert Austin (da Austin Motors) visitou as fabricas da Ford ap6s a Primeira Guerra Mundial, ficou
impressionadissimo com a performance “enérgica” dos trabalhadores e com a permanente azafama que atribui a
diversidade de racas empregadas (competi¢do inter-racial?) e a compulsdo do fluxo da linha de montagem. ‘Vi as
famosas oficinas Ford (...) 0 ponto que me interessou e me encantou mais foi 0 modo como todos no estabelecimento

Artigo originalmente publicado no livro “O moderno Direito Empresarial do Século XXI.
(Estudos em Homenagem ao Centenario do Professor Rubens Requido).
Coordenadores: Ministro Edson Fachin; Desembargador Carlos Henrique Abrdo; Professor Rubens Edmundo Requido
Editora GZ — Rio de Janeiro



D) Quarta Fase influéncia do Direito Econdmico.

A influéncia do direito econdémico, tendo a empresa como seu objeto
fundamental na integragcéo regional, que no Brasil se efetiva por intermédio do
Mercosul, integrando paises em Blocos econdémicos no processo de globalizacdo

da econbmica.

O papel do Estado na formacdo de politicas de desenvolvimento
cresce de importancia das empresas com fonte pagadoras de tributos e
geradoras de empregos.

A concorréncia acirrada entre as empresas justifica a edicédo de leis
repressoras do abuso do Poder Econdmico, em defesa da livre iniciativa,
liberdade de concorréncia, defesa do consumidor e até mesmo para solucéo de
conflitos entre empresas e particulares em geral, 0 que se deu no Brasil, com a

Lei. 9.307/96, que dispde sobre a arbitragem.

E) Quinta Fase influéncia da Tecnologia na organizacao

A organizacao dos fatores de producao requer tecnologia e konw how
inerentes a dindmica da producéo e a intermediacao de bens e servigos. Assim
a empresa, entendida como organizacdo da atividade econdmica engloba

capital, trabalho e tecnologia, com finalidade lucrativa.

Ganha relevo a influéncia da tecnologia na organizacdo, na medida que
esta se constitui como um ativo intangivel da sociedade empresaria, que enseja

uma nova dinamica de producao, de organizacédo da empresa.

No final do século XX surge o Comércio Eletrébnico ou E-commerce
pode ser definido como a produgéo, a propaganda, a venda ou a distribuicao de
produtos pelas redes de comunicacgéo, ou seja, a utilizacao da tecnologia de rede

e da internet, para possibilitar as funcbes empresariais a distancia.

pareciam estar tentando fazer o maximo’.” LANDES, David S. A riqueza e a pobreza das nacdes. 7.2 ed. Rio de Janeiro
: Ed. Campos, 1998, p. 519-520.
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Tratam-se de novos ativos intangiveis advindos deste novo ambiente
tecnoldgico que reestruturam os fatores de producéo e intermediacdo de bens e
servicos. Os novos ativos intangiveis da empresa sao tutelados pelo Direito da
Propriedade Intelectual, e se constituem em vantagens competitivas do agente

econdbmico no mercado.

Assim no Brasil, na década de 90 viria a ocorrer a inser¢cao e 0 uso
massivo dos bens informaticos (software e hardware), os quais ao se
popularizarem na sociedade, permeariam 0s seus setores, publicos e privados,
indo dos centros de salde as escolas.® Todas as atividades seriam afetadas em
sua forma de producédo e administracédo, independentemente do tamanho da
empresa. A este processo muitos denominaram de democratizacdo da

informatica.®

O comportamento dos diversos agentes econémicos numa economia
altamente globalizada, constitui um desafio para os Estados assimilar seus
pressupostos e adequar todo seu sistema produtivo a sua realidade tecnolégica,
tendo como paradigma estruturante o Sistema Internacional de Protecdo da
Propriedade Intelectual estabelecido pela Organizacdo Mundial da Propriedade
Intelectual — OMPI, como organismo internacional que aglutina a Convencao de
Paris 1803 e Convencao de Berna 1806.

F) Sexta Fase o fendbmeno da Globalizacao

O fenbmeno da globalizacdo da empresa no comércio internacional nos
seus varios aspectos, incluindo bens, servicos e propriedade intelectual, deve-
se principalmente ao desenvolvimento tecnolégico em matéria de transportes e

meios de comunicagéo.

5No periodo de 1993/97, segundo dados da SEPIN, o mercado brasileiro de software evoluiu, passando de US$ 1,5
bilhdo em 1993 para US$ 2,5 bilhdes em 1997”. MAZZEO, Luzia Maria. Abertura Econdmica. Paradigma Industrial e
o Setor de Informatica no Brasil. Londrina : Editora UEL, 1999, p. 212.

SNeste sentido: “Internet es simplemente una red de redes. El ser una rede de redes implica la coexistencia de una
multitud de intereses en un espacio comun accesible al usuario, que tiene la posibilidad de disfrutar de una enorme
cantidad de informacién y servicios”. ESTEBAN, Maria Luisa Fernandez Esteban. Nuevas tecnologias, Internet y
Derechos Fundamentales. Madrid : 1998, editoral Mc Graw Hill, p. 23.
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Com o contexto da globalizacéo, a figura do Estado nacional se tornou
uma realidade cada vez mais inadequada, na medida em que os problemas por
ele enfrentados ja ndo podiam ser resolvidos pelos tradicionais instrumentos de

Direito interno.

Neste sentido, ACCIOLY:

O fendmeno da globalizacdo da economia e seus conseqientes desdobramentos fez
com que a mentalidade dos paises fosse paulatinamente se modificando, a partir de
interesses politicos e econdmicos, e diante disso um novo conceito de soberania foi
se sobrepondo ao tradicional, a ponto de os Estados aceitarem acatar e respeitar as

normas emanadas por um poder acima dele — o poder supranacional. ’

Assim, buscou-se cada vez mais uma regulamentacédo internacional
forte, 0 que acarretou evidentemente o0 aumento quantitativo de normas

internacionais.

A dimensdo dos fluxos comerciais e seus impactos, ndo s6 na
economia dos Estados como nos interesses comerciais globais, levou os
Estados industrializados em 1994 a estabelecerem também regras sobre
aspectos do Direito de propriedade intelectual relacionados ao comeércio.
Juntamente com a OMC, o TRIPs foi criado em 1994, no final da Rodada Uruguai.

Diversamente dos tratados anteriores relativos a propriedade
intelectual, o TRIPs ndo admite reservas, dai ndo ser possivel aos Estados aderir
a algumas partes dos acordos e ndo a outras. Isto porque o TRIPs faz parte de
um sistema multilateral internacional complexo, cujo equilibrio gera
interdependéncia entre as normas que 0 compdem e 0S COMPromissos

assumidos pelos Estados que o integram.

ACCIOLY, Elizabeth. Mercosul & Uni&o Européia. Curitiba : Jurua, 1998. p. 165.
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5. O IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA EMPRESA

A repercusséao dos impactos da Revolucao Tecnoldgica da Informacéao
€ sensivel nas atividades econdmicas das empresas, quer seja sobre as
controvérsias acerca da automacdo da producdo e da distribuicdo, e seus
reflexos nas taxas de desemprego,® quer seja na transformacgédo das estruturas

organizacionais das mesmas.

A tecnologia da informagédo redimensionou a empresa em suas
hierarquias, introduzindo novos processos com novos recursos de comunicacao,

por meio de bens informaticos.

A titulo de exemplo, citam-se 0s mecanismos de controle em terminais
de computadores que, interligados, possuem a capacidade de recolher as
informacdes relativas ao rendimento de cada empregado, de determinada linha
de producao, ou de uma unidade industrial inteira, enviando dados on line para
serem analisados na sede principal da empresa, situada, nao raras vezes, em

outro pais.

Esta tecnologia constitui, por si s6, um meio de comunicacdo de
elevado valor intervindo nos mecanismos de producdo e distribuicdo
econdmicos. Segundo W. MELODY,® a informacdo e sua efetiva comunicagdo
constituem o recurso mais importante e determinante da eficiéncia da economia,

indUstria ou processo produtivo atuais.

A generalizagcédo do uso das novas tecnologias da informacao introduz
no plano econémico das empresas uma nova dimensao qualitativa e quantitativa,
na medida em que estas tecnologias permitem, como afirma Juan Luis Millan

PEREIRA, “modificar las formas de produccion, gestion y comercializacion en la

8A questdo ainda é controvertida. Varios doutrinadores defendem que o avanco da tecnologia ndo gera,
necessariamente, uma diminuicdo de trabalho, mas apenas um deslocamento de m&o-de-obra de um segmento para
outro. Outros sustentam que o avanco da tecnologia e o aumento da produgdo ndo se traduzem em aumento de
empregos, pelo contrério, a produgdo aumenta, enquanto se mantém o mesmo nimero de empregados. A verdade é
que, bom ou ruim, ndo se pode ficar a margem dos avangos tecnolégicos, sob pena de estarmos condenados a proeza
da marginalizacao internacional”. AUTORI, Maria Helena Vilela; GREFORIN, Daniela. O Teletrabalho. In SHOUERI, Luiz
Eduardo (Coord.) Internet : o direito na era virtual. Rio de janeiro : Forense, 2001, p. 137.

SMELODY, W. H. Information: an emerging dimension of institucional analisis. In Jurnal of Economic Issues, vol.
XXI, n.3., p. 1313.
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generalidad de los sectores econOmicos, e introducen nuevas actividades
economicas: las actividades informativas”, que num sentido amplo se denomina

de Economia da Informacéo.1©

O conceito econdmico de atividades informativas foi elaborado por M.
U. PORAT! em 1977. Tomando por base que a informacgé&o é constituida de um
conjunto de dados organizados, era previsivel que as atividades informativas
iriam incorporar ao conjunto de recursos consumidos na producdo, no

processamento e na distribuicdo dos bens e servigos informativos.

Na Sociedade Informacional, a comercializagcdo de produtos, a
publicidade, o transporte, as comunicacdes, assim como a producdo de novos
conhecimentos, implicam necessariamente o tratamento da informacé&o por meio
de hardwares e softwares, que possibilitem o armazenamento e transferéncia de

dados e conhecimentos.

Neste sentido, pode-se afirmar que a Revolucdo da Tecnologia da
Informacao representou para a economia uma auténtica segunda Revolucdo
Industrial, expressa pelo surgimento de um quarto setor informacional, num
cenario até entdo marcado pela atuacdo dos setores primario (agropecuario),

secundario (industrial) e terciario (servigos).*?

6. O DESENVOLVIMENTO DO KNOW-HOW DA EMPRESA

A expressao inglesa know-how significa saber como fazer. Os
franceses, por sua vez, criaram o0 termo savoir-fairel® para representar o

contetdo dos conhecimentos passiveis de constituir um know-how.

OPEREIRA, Juan Luis Millan. La Economia de la Informacién. Analisis teéricos. Madrid : Editorial Trota, 1993, p. 8.

HPORAT, M.U. & RUBIN, M.R. The information Economy: Definition and measurement, vol. I, The Information
Economy, Department of Commerce, Waschington, 1977, p. 23.

2Neste sentido: PORAT, M.U. & RUBIN, M.R. The information Economy: Definition and measurement, vol. I., The
Information Economy, Department of Commerce, Waschington, 1977, p. 23.; PEREIRA, Juan Luis Millan. La Economia
de la Informacién. Analisis teéricos. Madrid : Editorial Trota, 1993, p. 78-79.; LUNO, ANOTNIO-ENRIQUE PEREZ.
Nuevas tecnologias sociedad y derecho. El impacto-juridico de las N.T. de la informacion. Madrid : Fundesco,
1987, p. 36.

13¢A doutrina francesa, que o criou, disseca a expressao savoir-faire, analisando as duas palavras que a compdem; savoir-
faire na procura do conteido dos conhecimentos suscetiveis de constituir um know-how, ponto em relevo que o savoir-
faire € em primeiro lugar a habilidade técnica, os tour de mains, por vezes definida pela jurisprudéncia como uma
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A invencao € a criacado de um novo produto, um novo bem, enquanto o
know-how € o conhecimento de como sera produzido este determinado produto

com maior qualidade e quantidade.'*

A partir do entendimento de know-how como o conhecimento técnico,
ou ainda saber-fazer,!® é inegavel sua aproximacdo no processo de criagdo e
desenvolvimento de um software, posto que este é um conjunto de instrucdes
capaz de fazer com que determinada maquina processe e desempenhe
determinada funcao, ensejando necessariamente um conhecimento prévio, quer

dizer, um know-how informatico.

No ambiente das Novas Tecnologias da Informacédo e Comunicacao —
TIC’s, com o alto nivel de informatizacdo dos setores industriais e empresariais,
0s conhecimentos que determinada empresa possui, constituindo seu know-
how, podem ser incorporados a novos bens intelectuais, como a exemplo de um

software, durante o seu processo de desenvolvimento.

A revolucao tecnoldgica propiciada com os recursos da informatica
implicou a mudanga da sociedade industrial para a sociedade informacional
assim definida por CASTELLS, na qual a informacéo e os conhecimentos ganham
importancia como atributo de uma forma especifica de organizacao social em que
a geracao, o processamento e a informacgao tornam-se as fontes fundamentais

de produtividade e poder devido as novas condicdes tecnoldgicas.®

Os conhecimentos técnicos e industriais que por séculos foram
capazes de impulsionar economicamente a industria, 0 comércio e 0S servigcos
ganharam obsolescéncia rapidamente, na mesma medida em que foram

substituidos ou assimilados pela nova tecnologia.

técnica de execugéo dependente do cuidado e da habilidade de quem a executa.” FEKETE, Elisabeth Kasznar. O Regime
Juridico do Segredo de Industria e Comércio Brasileiro. Rio de Janeiro : Forense, 2003, p. 56.

4Neste sentido: CHINEN, Akira. Know-how e Propriedade Industrial. Sdo Paulo : 1997, p. 6.

5Neste sentido ver: BASTOS, Aurélio Wander. Dicionario Brasileiro de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos.
Rio de Janeiro : Lamen Juris, 1997, p. 137.

16CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. Vol. A era da informagdo: Economia, Sociedade e Cultura. S&o Paulo :
Paz e Terra, 1999, p. 46.

Artigo originalmente publicado no livro “O moderno Direito Empresarial do Século XXI.
(Estudos em Homenagem ao Centenario do Professor Rubens Requido).
Coordenadores: Ministro Edson Fachin; Desembargador Carlos Henrique Abrdo; Professor Rubens Edmundo Requido
Editora GZ — Rio de Janeiro



As novas condicdes tecnolégicas ensejaram transformacgdes em todos
0s setores das empresas, quer industriais ou comerciais, para que fossem
reorganizados, implicando ainda que os conhecimentos técnicos fossem também
transpostos para este novo ambiente tecnologico informacional no qual o

software é um elemento fundamental e veiculo de transferéncia de tecnologia.

Neste sentido, aponta Anténio Marques dos SANTOS que “os fluxos de
know-how séo hoje muito mais importantes do que os de tecnologia patenteada

e esta Ultima ndo pode, em regra, ser assimilada sem o know-how.

As patentes sdo mais um catalogo de tecnologias disponiveis do que

um meio de acesso a tecnologia”.!’

Com efeito, as invencbes fruto da Revolugdo Industrial e o
conhecimento técnico que constituia o know-how dos setores industriais e
comerciais haveriam de ser transpostos para este novo ambiente tecnolégico,
por meio de equipamentos informéticos e do desenvolvimento de programas de

computador especificos.

E preciso ter-se claro que o know-how existente ou desenvolvido por
uma determinada empresa, ou um grupo de empresas, pode se constituir de:
conhecimentos que podem ou ndo ser patenteaveis a critério do detentor;
conhecimentos que poderiam ter sido patenteados, mas ndo o foram a seu
tempo, e agora ndo € mais possivel fazé-lo; conhecimentos técnicos que nao
podem ser transmissiveis imediatamente ao publico; conhecimentos que por sua
natureza ndo sao objeto de patente; e conhecimentos que ndo se constituem
segredo industrial, mas demandariam custos, esforcos intelectuais e tempo de

trabalho para adquirir tal tecnologia.

O know-how é o conhecimento de que determinada empresa é

detentora na utilizacdo de certos meios para alcangar um resultado técnico por

YSANTOS, Antonio Marques dos. Transferénciainternacional de tecnologia. Economiae direito: alguns problemas
gerais. Lisboa : Centro de Estudos Fiscais, 1984, p. 342.
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meio da acao, e o software é a expressao deste esquema de a¢cdo num ambiente

informatico. Aponta Eduardo Viera MANSO:

Todavia, se a aplicacdo de um programa de computador também realiza a solucao
de um problema, a qual, em si mesma, consiste num segredo (industrial, comercial
ou de servico), ndo é a tecnologia do programa, como tal, que ha de ser considerada
o know-how (savoir-faire, na linguagem oficial francesa) ou o segredo protegivel. Ha,
nessa hipétese, duas realidades distintas, cada qual com sua natureza especifica: o
segredo, em si mesmo, ou o know-how desenvolvido, que resolve um segredo
industrial, comercial ou de servicos, de um lado, e o programa de computador, que é
suporte fisico dessas nocdes técnicas e que promove o funcionamento do
computador, para que, este sim, resolva o problema. Se o programa tem como
contetido um segredo ou um know-how, que meregam protegdo por si mesmos, tal
protecdo ndo ha de coincidir com a do programa, como tal, embora o efeito pratico
dessa protecdo possa levar a isso.18

Por outro lado, o know-how nem sempre aparece com nitidez em

muitas atividades industriais e empresariais. Algumas vezes, somente dele se

apercebem seus possuidores quando da necessidade de planejamento de uma

nova unidade industrial, ou seja, o know-how de chéo de fabrica de que todos os

funcionarios da industria séo portadores e fruto da experiénciaacumulada.

A exemplo de determinada siderurgica que, apdés 40 anos, resolve

ampliar suas atividades com a constru¢do de uma nova planta industrial, todo o

know-how existente no chdo de fébrica sera utilizado no planejamento desta

nova unidade para sua perfeita funcionalidade e produtividade.

Em outro exemplo, José de Oliveira ASCENSAO preleciona:

Imaginemos a prospeccdo petrolifera. Poucas empresas estdo em condi¢des de a
fazer, porque exige uma técnica apurada que é patriménio de poucos.

Resulta muito de experiéncias anteriores, e transmite-se frequentemente pela prética.
Por isso, 0 mero conhecimento de patentes é muitas vezes inoperante, porque é
ainda necessario saber-fazer.

E um dos problemas dramaticos da transferéncia de tecnologia. O que falta ndo é ja
a capacidade inventiva, mas a mera capacidade pratica de pér em acdo uma

empresa.t®

1BMANSO, Eduardo Vieira. A Informatica e os Direitos Intelectuais. Sdo Paulo : Revista dos Tribunais, 1985, p. 92.

9ASCENSAO, José de Oliveira. Direito Comercial. Direito Industrial. Vol.Il. Lisboa : Ed. Faculdade Classica de Lisboa.

1988. p. 292.
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A percepcdo da existéncia de know-how muitas vezes sé ocorre
guando determinada empresa busca transferir tecnologias de outra em

determinado setor.

Nestes casos, o perfeito delineamento do know-how € ponto essencial
guando ha elaboracdo de contratos de transferéncia de tecnologia, nos quais
forcosamente serdo mensurados (técnica e economicamente). Tudo para que, uma
vez quantificado, seja realizado o pagamento de royalites?® pelo uso do know-

how ao seu possuidor originario.?!

Precisar com clareza os conhecimentos técnicos, relativamente
originais, que consistem no know-how de uma empresa, fazendo com que a
mesma detenha tecnologia e uma posicdo privilegiada no mercado, € primordial
para que se estabeleca, com transparéncia, o processo de desenvolvimento de

software, tendo em vista os varios desdobramentos no ambito da informatica.

A partir do pressuposto de que o conhecimento inerente ao processo
de desenvolvimento de um programa de computador € imanente ao préprio meio
tecnoldgico em que ele esta inserido, ndo se podera: alijar do processo o know-
how preexistente; linearmente distinguir ou dissociar o que € know-how fruto do
desenvolvimento da programacao; e distinguir no produto informético final o que

é evolugdo advinda do software ou do know-how preexistente.

Com efeito, o processo de desenvolvimento de um software desde a
sua concepcao, passando por todas as etapas de elaboracdo, contera varias
informacdes restritas advindas do know-how da empresa ou da tecnologia da

industria para a qual esta sendo desenvolvida determinada solucéo informética.

20A expresséo inglesa royalites ou regalia é a retribuicdo que o detentor de uma patente industrial, marca, know-how e
trade-secrets recebe pelo uso e fruic@o transferida a terceiros por contrato. A doutrina tem adotado duas categorias, a
saber: regalias (royalties ou redevances), que constituem apenas a remuneracao variavel, com pagamento no curso do
contrato; e a remuneragéo fixa ou em parcelas. Neste sentido ver: PRADO, Mauricio Curvelo de Aimeida. Contrato
Internacional de Transferéncia de Tecnologia — Patente e know-how. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 1997, p.
25. BASTOS, Aurélio Wander. Dicionario Brasileiro de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lamen juris, 1997, p.
138.

20 INPI é o 6rgdo fiscal da transferéncia de tecnologia e deve fiscalizar e intermediar a importagdo ou transferéncia de
tecnologia. O INPI ndo deve eleger ou selecionar a tecnologia que se objetiva transferir. Este mister compete aos
contratantes. A avenga que significar em transferéncia de tecnologia devera ser averbada no INPI consoante edita o art.
126 da Lei. n.°5.772/71 e o art. 221 da Lei n.° 9.279, de 14.05.1996.” PAES, P. R. Tavares. Propriedade Industrial. 2.2
Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
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E preciso ter claro que o software realizara o tratamento destas
informacdes, que em determinada empresa podem se revestir de segredo industrial

ou de know-how.

A questdo ganha complexidade no estudo de casos particulares,
guando é exigida uma delimitacdo precisa de até que ponto esta tecnologia
podera ser objeto de tutela pelo Direito Industrial. E, ainda, se 0 processo de
desenvolvimento do software neste ambiente tecnoldgico pode ser admitido

como know-how e segredo de industria.

Uma das grandes dificuldades em compreender a natureza juridica do
software e, assim, perceber seu objeto, sua tutela pelo Direito Autoral ou Direito
Industrial, reside na percepcéo clara do software como bem informético envolto

num meio tecnoldgico.??

A) A Titularidade do know-how informatico: sécio ou sociedade

A sociedade regularmente constituida equivale a pessoa juridica, ente
abstrato ao qual a ordem juridica atribui personalidade juridica, para, como

sujeito, ser capaz de direitos e deveres na ordem civil.

O contrato social é o instrumento regulador das relacdes entre os
socios,?® fazendo surgir juridicamente a sociedade,?* a qual tem existéncia

autbnoma, independente da pessoa de seus sécios.

220 objeto de protegdo do programa de computador ndo € uma ideia, mas a expressao de uma solugdo para um problema
técnico. Assim como o engenheiro, lendo uma patente, prescreve um conjunto de instrucdes, seja a uma equipe de
operarios, seja a uma maquina qualquer, assim também o programa incorpora (ou expressa) esse conjunto de instrugées,
mas destinado e legivel apenas por uma determinada méaguina de tratamento de informagao.” BARBOSA, Denis Borges.
Propriedade Intelectual. Direitos Autorais, Direitos Conexos e Software. Rio de Janeiro: Editora Lamen Juris, 2003,
p. 145.

2“Os socios serdo proprietarios de quotas ou agdes, que representam fragdes do capital social, que sdo a
contraprestacdo dos bens transmitidos & sociedade. A condicdo de sdcio pode ser adquirida originariamente na
sociedade, na sua fundagéo pelo ato constitutivo, ou posteriormente, subscrevendo aumento de capital ou substituindo
um sdcio que se retira por cessao e transferéncia de quotas.” LOPES, Idevan C. Rauen. Empresa e excluséo do socio.
Curitiba: Jurud, 2003, p. 84.

24Cadigo Civil — artigo 981 — “Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir,
com bens ou servigos, para o exercicio de atividade econémica e a partilha, entre si, dos resultados”.
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Por essa razéo e mediante a satisfacdo dos requisitos legais exigidos,?®
0 contrato registrado no o6rgdo proprio confere personalidade juridica a

sociedade.?6

As sociedades existentes no setor de informatica sdo inimeras e de
diversificada atuacéo. Contudo, é possivel destacar, dentre estas, no tocante ao
software, trés tipos basicos, sendo que todas podem ser categorizadas como
sociedade empresaria,?’ a saber: as software-houses que exploram a atividade
de desenvolvimento de programas de computador fornecendo  solucdes
informéticas para o mercado se revestem das caracteristicas inerentes das
sociedades empresarias, pois verifica-se a existéncia de uma atividade
econdmica organizada para a producado de bens ou de servigcos para 0 mercado;
os distribuidores ou revendedores de programas de computador, ao proceder ao
licenciamento de softwares a terceiros, realizando a circulacdo do bem informético
que € o programa de computador, também possuem as caracteristicas das
sociedades empresérias, pela existéncia de uma atividade econdmica
organizada para a circulacéo de bens ou servicos no mercado; e as prestadoras
de servicos de manutencdo de programas de computador desenvolvidos por
outras empresas de informética podem se caracterizar como cooperativas? ou,
igualmente, como sociedades empresarias, pois, mesmo na simples prestacao,
h& a existéncia de uma atividade econémica organizada para a producédo de

servicos ao mercado.

Cf.: Codigo Civil art. 45 e 46.

2“A sociedade empresaria passa a desfrutar da personalidade juridica com o arquivamento de seus atos constitutivos
(contrato social ou estatuto) na Junta Comercial; a simples, com a inscrigdo do contrato social no Registro Civil de
Pessoas Juridicas”. CAMPINHO, Sérgio. O Direito de Empresa. A luz do novo caédigo civil. Rio de Janeiro: Editora
Renovar, 2002, p. 61.

2“A sociedade empresaria ¢ definida como a sociedade que tem por objetivo 0 exercicio de atividade prépria de
empresario sujeito a registro, ou seja, a atividade econémica necessariamente organizada para a produgéo ou para a
circulag&o de bens e/ou de servigos. Note-se, no entanto, que a lei estabelece esta definicdo para sociedade empresaria,
ressalvando as excegdes expressas. A despeito do seu objeto, considera-se sociedade empreséria a sociedade por
agdes ou por quotas”. TZIRULNIK, Luiz. Empresa & Empresarios no novo Codigo Civil. Sao Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2003. p. 36.

28A teor do artigo 1.093 do Cadigo Civil, as sociedades cooperativas sdo reguladas pela Lei n.° 5.764, de 16.12.71, que
definiu a Politica Nacional de Cooperativismo e instituiu o regime juridico das cooperativas. Entende-se cooperativa como
uma associacdo autbnoma de pessoas fisicas que se unem, voluntariamente, para satisfazer aspiragées econémicas,
sociais e culturais comuns, por meio da criacdo de uma sociedade democratica e coletiva. As cooperativas baseiam-se
em valores de ajuda mutua, solidariedade, democracia e participacéo. Tradicionalmente, os cooperantes acreditam nos
valores éticos, responsabilidade social e preocupagdo pelo seu semelhante. Neste sentido ver: SALOMAO FILHO,
Calixto. O novo direito societario. Sdo Paulo: Editora Malheiros, 1998, p. 238 e 239.
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Assim, a categorizacdo das empresas de informatica como sociedades
empresarias e ndo como sociedades simples?® implica de imediato para seus
sécios que, na formacao do capital da sociedade, ndo poderdo contribuir apenas
com servigcos, como seria perfeitamente possivel em se tratando de sociedades
simples (art. 1.006 do Cdédigo Civil). Desta forma, as empresas de informatica
enquanto sociedades empresarias podem adotar a forma societaria de:
sociedade em nome coletivo (art. 1.039 Cddigo Civil), sociedade em comandita
simples (artigo 1.045 do Cddigo Civil), sociedade comandita por acdes (artigo
1.090 do Cddigo Civil), sociedade limitada (artigo 1.052 do Cadigo Civil) e
sociedade anbnima (artigo 1.088 do Cadigo Civil).

Em se tratando das sociedades limitadas reguladas pelo Cédigo Civil,
este veio a estabelecer regras sobre a responsabilidade dos socios, 0 uso da
firma, os poderes de administracdo, a aquisicdo de quota dos sécios, a forma de
integralizacdo ou modificacdo do capital, bem como a atuacdo do conselho fiscal
e da assembleia dos sdcios, dentre outras disposicoes, insuficientes, porém,
para a especificidade atual de uma empresa de informatica (artigos 1.052ao
1.087 do Cadigo Civil).

Isto porque € certo que o0s bens que integram o capital social e o
patriménio da sociedade, discriminados no contrato societario, quando da
liquidacdo da empresa poderdo ou nao reverter para 0s sécios na

proporcionalidade de suas quotas.

A questdo que se coloca para uma empresa de desenvolvimento de
software, é a de que, uma vez registrada a titularidade do software em nome da
empresa, este bem ndo podera mais ser reivindicado por qualquer dos soécios,

mesmo que o sécio criador deseje sair da sociedade.

2“Por sociedade simples, como o proprio nome indica, deve-se entender o tipo mais simples, o modelo basico de
sociedade, destinado a abrigar as sociedades ndo empresarias — mais precisamente, apesar da redundancia, para
acolher a espécie que o legislador também batizou com o0 nome de sociedade simples — e, ingualmente, para servir de
fonte subsidiaria as demais sociedades reguladas pelo Cédigo Civil (cooperativas e empresarias, exceto por agoes).”
GONCALVES NETO, Alfredo de Assis. LigBes de direito societario. 2.2 Ed. S&o Paulo Editora Juarez de Oliveira, 2004,
p. 123.
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As alteracdes no software pela empresa, no entanto, ainda
dependerdo, salvo estipulacdo em contrario, de autorizacdo prévia do seu

criador, ou seja, do sdcio retirante.

Outra questdo controversa com relagcédo a entrada de novos s6cios ou

a saida de sécios de uma empresa de informatica € a de que:

() no primeiro caso, 0s novos sAcios, salvo estipulagdo contratual em contrario,
mesmo nao tendo contribuido para a criagdo do programa, pelo fato de se
tornarem sécios da empresa, poderdo ter dominio patrimonial do direito
industrial sobre know-how, além de todos os direitos relativos aos softwares
desenvolvidos pela empresa e de titularidade da sociedade.

(ii) No segundo caso, diversas dificuldades poderdo ocorrer para se conseguir
mensurar corretamente o quantum relativo ndo sé a participacdo do retirante
no capital social, como a estipulacdo do valor comercial do software e do
know-how.

As multiplas relacdes que podem ser estabelecidas entre os sécios de
uma empresa de informética devem ser criteriosamente analisadas, para que, ja
no contrato social, se aglutinem as questbes relativas a titularidade dos
elementos incorpdreos, como patentes de invencéo, marcas e direito autoral de
software, delimitando-as com exatiddo, evitando que sejam deixadas para
avaliacao futura a critério dos socios, pois abre-se oportunidade para que 0s
mesmos possam abusar dessa facilidade, mencionando valores irreais, as vezes
fantasticos, cujos desdobramentos morosos na esfera judicial serdo sempre

traumaticos para a atividade econémica da empresa.

O contrato societario de uma empresa de informética podera, para
tanto, estipular clausula compromisséria, que na pratica contratual da arbitragem

comercial® pode ser sucintamente definida como um método extrajudicial de

30“A partir da verificagdo de que os contratos sdo capazes de promover a instauragéo de relacionamentos entre as
empresas, a insercao da clausula compromissoria realiza uma fungéo de preservacdo daqueles vinculos, na medida em
que a arbitragem é um meio de resolucéo de controvérsias de menos litigiosidade em relacéo aos expedientes judiciais
classicos. A implementagdo da clausula compromisséria na pratica contratual brasileira prende-se, contudo, a uma
transformacgdo cultural a que sdo chamados precipuamente os operadores juridicos.” SILVA, Eduardo Silva da.
Arbitragem e direito da empresa. SaoPaulo : Revista dos Tribunais, 2003, p. 191.
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solucédo de conflitos que versem sobre bens disponiveis,! através do qual os
sécios indicam um terceiro (singular ou colegiado) que proferira com celeridade
uma decisdo acerca da controvérsia havida entre 0os s6cios, no prazo minimo de

30 dias e no maximo de 6 meses (art. 23, da Lei n.° 9.307/96).

A arbitragem comercial no Brasil é centro de discussfes polarizadas
entre doutrinadores favoraveis e outros criticos, sendo um instrumento para
difundir o acesso a justica. Seu carater, positivo ou negativo, ndo lhe € intrinseco,

dependera da utilizacdo que lhe for dada no Brasil.

A adocéao da arbitragem como solugé&o para conflitos de propriedade
intelectual € no pais uma questdo cultural que enseja uma mudanca de
mentalidade da sociedade em geral e, em especial, dos empresarios e dos
operadores do direito, para que a celeridade e a presteza da experiéncia

estrangeira possam se repetir no pais.3?

A questdo da celeridade para a solugdo do conflito por meio da

arbitragem é relevante em se tratando de programas de computador.

Isto porque o lapso temporal entre o seu desenvolvimento, criacdo e
obsolescéncia é muito exiguo; ndo raras vezes um software pode se tornar

obsoleto em dois ou trés anos.

Poder-se-ia destacar também, junto com a celeridade o aspecto da
analise técnica, um julgamento técnico por arbitro especializado na matéria.
Inclusive, porgue grande parte das demandas que envolvem novas tecnologias

apresentam a necessidade de conhecimentos especializados.

S“Disponiveis sdo aqueles suscetiveis de livre disposi¢do pelas partes através de negécio juridico, até porque os
interesses tutelados s@o predominantemente individuais. A expresséo da lei alcanca todo e qualquer direito disponivel,
incluindo os intangiveis ou imateriais, relativos ao direito comercial, como o direito ao ‘nome’, ‘fundo de comércio’, ‘marcas
e patentes’, etc.” MUNIZ, Tania Lobo. Arbitragem no Brasil e a Lei 9.307/96. Curitiba : Jurua, 1999, p. 117.

32“En la Ley de propiedad intelectual de Suiza se establece una fuerte supervision de estas entidades de gestion por
parte del Institut Féderal de la Propriété Intelellectuelle que forma parte del Departamento de Justicia y Policia, encargado
de revisar las cuentas anuales de éstas, autorizar y supervisar tarifas, gestionar y repartir derechos de remuneracion,
delegando la aprobacion de obligaciones en la denominada Commision Arbitrale Fédérale de la Gestion du droits d auteur
et droits voisins, su participacion y decision también es obligatoria”. GARCIA, Elena Martinez. El arbitraje como solucién
de conflictos en propiedad intelectual. Valencia : Editorial Tirant Monografias, 2002, p. 32.
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Tal hipbtese € ainda mais factivel na medida em que o empresario nao
se sentird motivado a investir no desenvolvimento de um sistema cuja titularidade

é objeto de moroso litigio judicial.33

A discusséo da titularidade do programa de computador entre 0s sOcios
e de sua mensuracgdo é perfeitamente recepcionada pelo instituto da arbitragem
comercial. Isto porque a Lei n.° 9.307/96 que institui a arbitragem comercial, em
seu artigo 4.°, define a clausula compromissoria como sendo a convencéo
através da qual as partes em um contrato se comprometem a submeter a

arbitragem os litigios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.3

Assim, a empresa de informatica, constituida como sociedade limitada
por meio do contrato social, que é o instrumento regulador da vida societaria,
pode dispor que nas solucdes dos conflitos entre os socios, decorrentes da
titularidade do programa de computador, tais questdes venham a ser submetidas

a um Juizo Arbitral.

A redacdo do contrato societario no ato da criagdo da empresa deve
tratar com acuidade a propriedade intelectual, pois é inegavel o alto grau de
internacionalidade que alcancaram os bens e servigos informéaticos no mercado
global, ensejando que as empresas do setor venham criar mecanismos que
agilizem a atividade empresarial,3 sendo aconselhavel a insercéo da clausula
compromissoria referir-se a uma instituicdo arbitral ou entidade especializada

para solucédo célere do conflito.

33“A lei do juizo arbitral contribui para a agilizagdo dos feitos, possibilitando ao arbitro decidir por equidade. Também s&o
vantagens da nova lei as proprias partes escolherem: o arbitro, que se coloca numa posicéo de neutralidade, e a norma
a ser aplicada no caso litigioso. Tais vantagens propiciam a utilizagdo do instituto, facultando aos litigantes abrirem mao
da Justica Estadual, para aderirem a arbitragem. De fato, a grande preocupacé@o neste crepusculo de século é a
efetividade do processo. A presteza e a celeridade do trabalho jusrisdicional nunca foram tao exigidas como agora.”
BULOS, Uadi Lammégo. A Lei da arbitragem comentada. Sao Paulo: Saraiva, 1997, p. 11.

34 clausula arbitral devera estabelecer quatro fungdes essenciais: a clausula precisa produzir efeitos compulsorios as
partes, manter fora dos procedimentos as cortes estatais até a sentenca arbitral tenha sido prolatada; os arbitros devem
poder decidir todas as disputas que possam ocorrer entre as partes; a clausula deve estabelecer eficiente procedimento
que permita resultar de sentenca de igual qualidade para o reconhecimento e execugéo.

%“Tanto na globalizagdo como na formag&o de blocos econdmicos regionais interferem definitivamente nos dominios do
Direito Comercial e, dentro deste, no Direito Societério, pois ensejando a criagdo de mecanismos que agilizam a atividade
empresarial, logicamente induzem os Estados a modificarem conceitos (como, v.g., no Brasil, a mudanca do conceito de
empresa nacional) e aperfeicoarem e modernizarem sua lex societatis (a exemplo do Estatudo da Empresa Binacional
Brasileiro-Argentina e do novo Cédigo Civil).” REGNIER, Leonardo Medeiros. Nacionalidade das sociedades
comerciais. Curitiba : Jurud, 2002, p. 247.
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B) A tutela da empresa e atutela da atividade inventiva do empresario

A empresa de informética constituida sob a forma societaria se
diferencia das demais sociedades empresarias por sua especificidade no
desenvolvimento e comercializacdo de software, o qual, mesmo possuindo
legislacdo prépria, induz a uma reflexdo sobre a tutela da empresa®® e a tutela

da criatividade.

Em principio, ha que se deixar claro que os deveres legais e a forma
de constituicdo e organizacdo de uma empresa de software sdo semelhantes as
demais sociedades empresarias que possuem empregados e arcam com iguais
obrigacdes relativamente aos mesmos, respondendo sem distingdo ao fisco

periodicamente.

Isto como toda atividade econdémica de empresario que seja para a
producédo ou circulacdo de bens ou servigos nos termos do artigo 966 do Cédigo

Civil.37

A organizacdo da atividade da empresa de informatica é feita pelo

empresario.

E preciso ter claro que, ao ordenar os fatores de producdo de bens
informéticos, o empresario articula: o capital, o trabalho e a tecnologia3® comfim

lucrativo.

No setor da informética ndo se exerce atividade empresarial que néo
necessite de tecnologia. A empresa de informatica exige um know-how, um

conhecimento especifico, independentemente de ser uma software-house, um

3No presente trabalho, empresa é entendida como atividade econémica organizada de produg&o e circulagdo de bens e
servicos para o mercado, exercida pelo empresario, em carater profissional, por meio de um complexo de bens. Neste
sentido ver: BULGARELI, Waldirio Tratado de Direito Empresarial. 2.2 Ed. Sdo0 Paulo : Atlas, 1995, p. 100.; NEGRAO,
Ricardo. Manual de Direito Comercial e de empresa. Vol. 1. Sdo Paulo : Saraiva, 2003, p. 39. BERTOLDI, Marcelo M.
Curso Avancado de Direito Comercial. Vol. 1. S&o Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 55.

$7Cédigo Civil — artigo 966 — “Considera-se empresario quem exerce profissionalmente a atividade econémica organizada
para a producéo ou a circulagé@o de bens ou de servicos.

Paragrafo Gnico — Ndo se considera empresario quem exerce profissdo intelectual de natureza cientifica, literaria ou
artistica, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercicio da profissdo constituir elemento de
empresa’.

38Neste~sentido ver: COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial. Vol. 1. Sdo Paulo : Saraiva, 2002. p. 63 e 64;
GUSMAO, Ménica. Direito Empresarial. Rio de Janeiro : Editora Impetus, 2003. p. 8.
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distribuidor ou uma prestadora de servicos de manutencdo de programas de
computador.

A producédo de bens informéticos implica articular fatores tecnologicos
capazes de desenvolver solu¢des técnicas que integram softwares e hardwares,
e ensejam circulacéo de bens e servicos, de tal forma que a tutela da empresa

implica na tutela da tecnologia e da criatividade.

Assim, a empresa de informatica é entendida como o desenvolvimento
da atividade tecnolégica do empresario que dinamiza os fatores e bens

intelectuais que compdem o estabelecimento.

Neste sentido, a Carta Federal garante a protecdo constitucional ao

Y bY

empresario, a sua atividade empresarial e a atividade criativa, em dois
momentos: o primeiro ao elencar os direitos fundamentais do cidadéo,® e o

segundo, ao definir os principios gerais da atividade econémica.*°

Marcia Carla Pereira RIBEIRO, entendendo que, por ser a empresa uma
das expressbes da livre iniciativa, 0 seu conceito transcende o aspecto

comercial, pois envolve organizacgao, recursos e trabalho, assevera:

A liberdade de iniciativa representa para a empresa, em termos constitucionais, o que
o reconhecimento da propriedade privada significa para o seu titular: a centralizacdo
do ordenamento juridico na individualidade patrimonializada.

Também as limitagcdes atingem a ambas de forma equivalente, a fim de se fazer
reconhecer a importancia do social pelo desvelar da fungéo dos institutos juridicos.

De toda forma, o proprio conceito de liberdade aqui considerado € aquele delimitado
pela ordem juridica e sua extens&o extrapola a liberdade do comércio.

Enquanto a liberdade de comércio e industria se identifica pela faculdade do particular
explorar atividade econdmica sem restricbes maiores — a ndo ser aquelas impostas
por lei em garantia dos direitos minimos e essenciais da coletividade, de forma
concorrencial livre — a liberdade de iniciativa ultrapassa os limites da liberdade de
empresa para encontrar como um de seus componentes o trabalho, assegurando ao
trabalhador a participacdo na criagdo da riqueza”.*

3Carta Federal — artigo 5.° - Inciso XIll — “E livre o exercicio de qualquer trabalho, oficio ou profissao, atendidas as
qualificagbes profissionais que a lei estabelecer. Inciso XXIX — A lei assegurarda aos autores de inventos industriais
privilégio temporério para sua utilizag&o, bem como proteg&o as criagdes industriais, & propriedade de marcas, aos nomes
de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico
do Pais”.

“0Carta Federal — artigo 170 — “A Ordem Econémica, fundada na valorizagdo do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justica social, observados os principios da
propriedade privada, da funcéo social da propriedade e da livre concorréncia, sendo assegurado a todos o exercicio de
qualquer atividade econdmica independentemente de autorizacéo de érgaos publicos, salvo nos casos previstos em lei”.

“IRIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Sociedade de Economia Mista & Empresa Privada. Estrutura e fung&o. Curitiba :
Jurud, 1999, p. 170.

Artigo originalmente publicado no livro “O moderno Direito Empresarial do Século XXI.
(Estudos em Homenagem ao Centenario do Professor Rubens Requido).
Coordenadores: Ministro Edson Fachin; Desembargador Carlos Henrique Abrdo; Professor Rubens Edmundo Requido
Editora GZ — Rio de Janeiro



Na empresa informatica, a presenca dos elementos da organizacéo,
dos recursos tecnolégicos e do trabalho ultrapassa os limites da liberdade de
empresa para encontrar seu componente na busca do pleno emprego e no

desenvolvimento tecnologico e econdmico do pais.

Por outro lado, o Cddigo Civil é taxativo** ao considerar
estabelecimento como todo o complexo de bens organizado para o exercicio da
empresa. Torna imprescindivel, ao estudo da tutela da empresa de informatica e

da tutela da tecnologia, a analise do estabelecimento.

Azienda, negécio empresarial, fundo de empresa e estabelecimento
sdo expressfes sindbnimas* que significam o conjunto de bens materiais e
imateriais utilizados pelo empresario, no exercicio de sua atividade. Os bens
materiais sdo os que possibilitam existéncia fisica, sdo as instalacfes, estoques,
equipamentos, dinheiro, méveis e iméveis dentre outros que integrem o

estabelecimento.

Os bens imateriais ndo possuem existéncia fisica, nome empresarial,
ponto, contratos, créditos, titulo do estabelecimento, e bens intelectuais, ou seja:
as marcas, as patentes, os sinais de propaganda, o segredo de fabrica, o desenho

industrial e o proprio know-how.

Indubitavelmente, numa empresa de informéatica que desenvolve
programas de computador, o valor dos bens imateriais, vale dizer, o know-how
acumulado no transcorrer do tempo, muitas vezes supera o valor dos bens
materiais que compdem o estabelecimento. Isto a ponto de os bens intelectuais,
além do alto valor econémico, se tornarem imprescindiveis a propria existéncia da

empresa e ao desenvolvimento tecnoldgico.

42Cédigo Civil — artigo 1.142 — “Considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizados para exercicio da
empresa, por empresario, ou sociedade empresaria”.

4“Ainda no campo terminolégico, € relevante esclarecer que néo se mostra oportuna a importacdo da disting&o entre os
termos azienda e stabilimento, e efetivada por alguns autores italianos, como Rotondi e Mossa, pela qual o
estabelecimento teria vinculacdo com o local onde as atividades sdo desenvolvidas. No direito brasileiro, a nogéo de local
esta vinculada ao ponto comercial, ndo se mostrando correta tal forma de distingdo, embora haja antigas referéncias neste
sentido tanto na jurisprudéncia quanto na doutrina”. TOKARS, Féabio Leandro. O Risco excessivo no trespasse de
estabelecimento empresarial. Desvio da fungéo econdmica do contrato. Tese de doutorado defendida em fevereiro
de 2002. UFPR. p. 9.
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O Cadigo Civil, a teor do artigo 1.147, ao estabelecer regras para o
trespasse** do estabelecimento, criou impedimentos ao alienante do
estabelecimento de ndo poder fazer concorréncia ao adquirente, nos cinco anos

subsequentes a transferéncia.*®

Mario COZZA, ao comentar o dispositivo, aponta que “a vedacéo, antes
de contrariar a livre iniciativa, tem por funcdo proteger os negociantes justos —
ndo sé os incautos, mas também os de boa fé — daqueles maliciosos, que nao

veem, na mesma livre iniciativa, contornos de limites, ética e honestidade”.46

Contudo, no que tange aos bens intelectuais, mesmo integrando o
fundo de empresa, possuem regulamentacdo e protecdo decorrente de outro
segmento do direito comercial, mais precisamente do Direito Industrial, a teor da
Lei n.° 9.279, de 14 de maio de 1996, cujos bens séo protegidos pelo registro
(marcas, desenho industrial e software) e outros por concessao de patentes (as
invencoes, o firmware e o modelo de utilidade), bem como afetos a jurisdicdo do

Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI.

Assim, independentemente de o trespasse do estabelecimento estar
disciplinado pelo Caddigo Civil, as transferéncias das propriedades intelectuais
deverdo se efetuar por instrumento proprio na forma prevista pelo Direito
Industrial para a cesséo de direitos, com a necessaria averbac¢éo do instrumento

proprio junto ao INPI.

Pode-se destacar também, os contratos de franchisng, ou franquia
empresarial, que na sua esséncia apresenta a transferéncia de know-how e as

tecnologias do empreendedor idealizador.

4““Trespasse € o negacio juridico consensual através do qual o empresario individual ou sociedade empresaria, intitulado
trespassante, aliena seu estabelecimento empresarial, globalmente, a terceiro, denominado trespassario, recebendo o prego
convencionado para esse complexo de bens.” PAZZAGLINI FILHO, Marino; CATANESE, Andréa Di Fuccio. Direito de
empresa no novo cédigo civil. Empresario Individual e Sociedades. Sociedade Limitada. Sdo Paulo: Editora Atlas,
2003, p. 30.

4Cédigo Civil — artigo 1.147 — “Nao havendo autorizagdo expressa, o alienante do estabelecimento no pode fazer
concorréncia ao adquirente, nos cinco anos subsequentes a transferéncia”.

46C0OZZA, Mario. Novo codigo civil do direito de empresa (arts. 966 a 1.195). Porto Alegre: Editora Sintese, 2002. p.
232.
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Sendo que, como ocorre com 0s contratos de transferéncia de
tecnologia, o contrato de franquia para produzir efeitos em relagéo a terceiros
deve ser registrado no INPI (art. 211, Lei 9279/96).

Portanto, ao se considerar o trespasse do estabelecimento de uma
empresa de informatica, com todo o seu complexo de bens organizado, a um
terceiro adquirente, no que tange ao exercicio da empresa, esta tera sua tutela
a teor da concorréncia contratada entre alienante e adquirente, nos termos do
artigo 1.147 do Cadigo Civil.

Por fim, no que tange a tutela da criatividade, isto €, da atividade
inventiva do empresario, a lei assegurara a futura propriedade de inventos com
base na Constituicdo Federal, no principio de que a tutela da tecnologia, do know-
how implica a protecdo do interesse social e o desenvolvimento tecnologico e

econdmico do pais.

7. CONSIDERACOES FINAIS.

Os ativos intangiveis da empresa atualmente agregam valores
significativos, potencializando os fatores de producdo e mediacdo de bens e

Servigos.

A empresa enquanto atividade econdmica deve ser percebida como
aguela que conjuga capital, trabalho e tecnologia com finalidade lucrativa. Pois,
atividade empresaria organizada engloba inexoravelmente tecnologia e know-
how, sem 0s quais 0 préprio exercicio da empresa estaria irremediavelmente

prejudicado.

A percepcao dos ativos intangiveis da empresa pelos operadores do
direito é de fundamental importancia no mercado globalizado, constitui-se num
desafio para assimilar seus pressupostos tecnologicos para adequa-los aos
negocios juridicos e pactos comerciais, razao pela qual, € necessarios estudos
cada vez mais especificos levando-se em conta o contexto da tecnologia na

organizacédo dos fatores de producao.
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