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Editorial

A primeira edicdo do Informativo Dannemann Siemsen foi
lancada em abril de 2003, com o Editorial assinado por Peter Dirk
Siemsen, nosso socio sénior honorario e reconhecidamente um dos
maiores especialistas em propriedade intelectual de nosso tempo.
Na época, a publicacdo continha quatro artigos, versando sobre
Patentes, Nomes de Dominio, Trade Dress e Direito Ambiental. Desde
seu lancamento, o Informativo Dannemann Siemsen sempre foi uma
publicacdo de alto nivel técnico. Em sua versdo impressa, chegou a
tiragem de 15 mil exemplares.

O Informativo circulou por mais de uma década e agora volta
reformulado, em versdo exclusivamente digital, a ser publicada a cada
trimestre. Com maior numero de artigos, cinco em cada edicdo, e
refletindo as novas areas de atuagdo do Escritério, o Informativo tem
a proposta de manter nossos clientes informados sobre o que de mais
importante ocorre no mercado juridico brasileiro.

Aideia é explorar temas atuais, decisdes judiciais relevantes, mudancas
legislativas, questdes regulatérias ou qualquer aspecto que possa
interferir na operacdo dos negocios dos nossos clientes.

Nesta edicdo, o artigo da area de patentes cobrira a nova Resolucdo
do INPI sobre invencdes implementadas por programas de computador.
Tal documento ha muito era aguardado pelas empresas de tecnologia
e estabelece importantes diretrizes sobre como utilizar o sistema de
patentes para proteger invencées implementadas por software no
Brasil.

O artigo seguinte trata de relevante decisdo do Superior Tribunal de
Justica (STJ) na area de marcas farmacéuticas. O acérddo examina se o
processo requlatério de um medicamento perante a ANVISA constitui
defesa valida para justificar o ndo uso da marca em processo de
caducidade perante o INPI.

0 artigo da area de direitos autorais comenta sobre outra importante
decisdo do STJ, agora envolvendo a reprodugcdo de projetos
arquitetonicos para fins comerciais. Trata-se de verdadeiro leading
case da corte superior sobre a matéria, que estabelece um teste para
determinar em quais circunstancias a reproducdo da obra constitui ou
ndo infracdo dos direitos autorais do autor do projeto.

0 quarto artigo examina o sistema de precedentes introduzido pelo
Novo Cddigo de Processo Civil (NCPC) e seus impactos na area de
propriedade intelectual. Trata-se de sistematica interessante, que tende
a uniformizar a jurisprudéncia brasileira sobre a matéria e que deve ser
dominada por todos aqueles que atuam na area de contencioso judicial.

Por fim, o quinto e ultimo artigo também avalia decisdo do STJ, agora
na area do direito societario. O acorddo estabelece as condigdes em
que o socio de sociedade limitada pode se retirar da sociedade sem a
intervencao do Poder Judiciario, bem como determina a data-base para
apuracdo dos haveres.

Caso vocé tenha algum comentario sobre o conteudo do Informativo,
por favor ndo hesite em nos contatar. Seu retorno é muito importante
para nos.

Boa leitura!
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PATENTE

INPI Estabelece Novas Diretrizes de
Exame para Patentes de Inovacoes
Implementadas por Programa de
Computador

Maria Malburg

Em um mundo cada vez mais digital, onde
a maioria das novas tecnologias envolve um
minimo de informatizacdo, é essencial que
invencées implementadas por computador e
que utilizem softwares possam se beneficiar
da protecdo por patentes e do direito de
exclusividade que dela decorre, para garantir a
continuidade do desenvolvimento tecnoldgico
e o retorno financeiro dos respectivos
investimentos.

Acompanhando essa tendéncia, em dezembro
de 2016, o INPI publicou suas Diretrizes de
Exame de Pedidos de Patentes envolvendo
Invencdes Implementadas por Programas de
Computador (Resolugdo No 158/2016).

Essas  diretrizes  determinam  requisitos
necessarios para que tecnologiasimplementadas
por programas computador sejam patenteaveis,
considerando que a Lei de Propriedade Industrial
Brasileira no 9.279/96 (LPI), em seu artigo 10,
inciso V, proibe expressamente a concessdo de
patentes para programas de computador em si,
por ndo considera-los invencées.

Em resumo, essas novas Diretrizes tornam
aplicaveis aos pedidos de patente brasileiros os
mesmos principios ja usados pelo Escritorio de
Patentes Europeu para conceder patentes sobre
invencdes implementadas por programas de
computador.

As Diretrizes de Exame confirmam que
tecnologias implementadas por programas
de computador sdo consideradas invencdes e,
consequentemente, passiveis de protecdo por
patente, desde que (i) envolvam algum produto
ou processo capaz de resolver um problema
de carater técnico; (i) produzam um efeito
técnico que ndo seja uma mera consequéncia
de sua implementacdo por software, ou da
forma como aquele programa de computador é
escrito; e (iii) atendam aos requisitos essenciais
de novidade, atividade inventiva e aplicagcdo
industrial previstos no artigo 8° da LPL

Nesse sentido, a Resolucdo No 158/2016 ensina
uma forma bastante pratica de se verificar se
um processo implementado por programa de
computador pode ser considerado invencéo:
basta avaliar se esse processo utiliza grandezas
fisicas ou abstratas, para gerar um produto ou
efeito fisico, ou ainda um produto virtual novo.
Em caso positivo, ela pode se beneficiar da
protecao por patente.

A Resolucdo No 158/2016 apresenta, ainda,
exemplospraticosde tecnologiasimplementadas
por software e de efeitos técnicos alcancados
por elas que as caracterizam como invencgdes,
viabilizando sua protecdo por patentes. Esses
exemplos buscam orientar os examinadores
do INPI e usuarios do sistema de patentes a
identificar quando uma tecnologia envolvendo
software é uma invencdo nos termos da LPI e
a avaliar se ela preenche aos requisitos legais,
sobretudo da atividade inventiva.

Também merece destaque na Resolucdo No
158/2016 a proibicdo ao uso de expressoes
como “software" e “programa de computador”
nas reivindicacbes, assim como trechos de
cddigos-fonte, para se evitar uma violagcdo
direta e literal do art. 10, inciso V, da LPI. De
acordo com essas Diretrizes, as reivindicacdes de
pedidos de patente para esse tipo de invencdo
devem sempre requerer protecdo para:

(a) um produto, tal como sistema, aparelho
ou equipamento, quando envolver hardwares
ou dispositivos fisicos operados ou
implementados por software; e

(b) um processo ou método, quando envolver
uma sequéncia de etapas logicas (tais como
algoritmos) ou fisicas implementadas pelo
software.

Embora a aplicagdo pratica das diretrizes sé
possa ser examinada com o tempo, ndo resta
duvida de que a consolidacédo das regras em um
documento constitui um passo importante, que
tende a melhorar a qualidade do exame do INPI
e acelerar a concessdo de patentes para esse
tipo de invencéo.

Por fim, vale lembrar que, embora a Resolucéo
158/2016 forneca diretrizes sobre como utilizar
o sistema de patentes para proteger invencdes
implementadas por software, ela ndo substitui
a protecdo do codigo-fonte e das interfaces do
programa de computador pelo direito autoral.
Tratam-se de formas de protecdo distintas e
complementares que, quando combinadas,
formam um escudo mais forte e eficiente sobre
a tecnologia, facilitando o exercicio de direitos
contra terceiros ndo autorizados.

Maria Malburg
malburg@dannemann.com.br

Sécia

Agente da Propriedade Industrial
Engenheira Eletronica e de Computacédo



MARCA

Marcas Farmaceuticas: STJ
Confirma que Tramite Regulatorio
Junto a ANVISA Constitui Defesa
Valida em Processo de Caducidade
de Marca Perante o INPI

Gustavo Piva de Andrade

Em acordao publicado em meados de 2016," o
Superior Tribunal de Justica (STJ) decidiu que
0 processo de registro de um medicamento
em tramite perante a Agéncia Nacional de
Vigildncia Sanitaria (ANVISA) constitui razdo
legitima para justificar o ndo uso da marca
em processo de caducidade perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

0 cerne da discussdo dizia respeito a marca de
um contraceptivo oral chamado "MINESSE", cujo
registro foi concedido pelo INPI em 02/07/1996
e serviu de base para uma oposi¢ao contra um
pedido de registro da marca "GINESSE".

Em resposta a oposicdo, a titular do pedido
para a marca "GINESSE" instaurou um processo
de caducidade contra o registro da marca
"MINESSE", nos termos do artigo 143 da Lei da
Propriedade Industrial.2

Em sua contestacdo, a titular da marca
"MINESSE" reconheceu que a marca ndo foi
utilizada no Brasil dentro do quinquénio legal
exigido, mas esclareceu que tal fato se deu
porque o registro do medicamento ainda ndo
havia sido concedido pela ANVISA.

Ademais, demonstrou que "MINESSE" ¢ um
contraceptivo oral produzido na Irlanda e que,
para ser comercializado no Brasil, a empresa
deveria cumprir os requisitos da legislacdo
regulatéria brasileira, insculpidos nos artigos
12 e 18 da lei que trata do registro de farmacos
(Lei n° 6.360/76).

Assim, a titular da marca sustentou que o
registro ndo deveria ser cancelado, pois a atual
Lei da Propriedade Industrial brasileira prevé,
no seu artigo 143, §1°, que "ndo ocorrera a
caducidade se o titular justificar o desuso da
marca por razdes legitimas".

O INPI concordou com a defesa e proferiu
decisdo mantendo o registro, reconhecendo que
0 ndo uso da marca foi justificado. Insatisfeita
com o resultado, a outra parte interpds acdo
judicial perante a Justica Federal.

A 352 Vara Federal do Rio de Janeiro, contudo,
concordou com a titular do registro e com o
INPI. O Juiz analisou as regras dos artigos 12
e 18 da Lei n° 6.360/76, destacando que “néo
ha alternativas para o uso da marca no caso
concreto que ndo seja por via do cumprimento

da legislacdo extravagante a propriedade
industrial".

Além disso, destacou que "desde novembro de
1999, a titular do registro iniciou diligéncias
no sentido de cumprir a legislacdo brasileira
relativa ao registro do seu produto” e que “antes
do término do prazo previsto no caput do artigo
143 da Lei n° 9.279/96 ja havia cumprido todo
o tramite previsto".

Por fim, concluiu que a empresa "ndo ficou
inerte dentro do prazo de cinco anos, tomou
providéncias efetivas para por o medicamento
no mercado brasileiro e isso dentro do

quinquénio legal”.

Apds novo recurso, o Tribunal Regional Federal
da 2° Regido manteve a sentenca. O Tribunal
concordou com os fundamentos utilizados pelo
Juiz de primeiro grau, adicionando que “a titular
da marca buscou a licenca perante a ANVISA e
que isso deve ser entendido contrariamente a
ideia de um possivel abandono da marca.”

Na sequéncia, se interp6s recurso especial
contra o acorddo do TRF. O STJ concordou
com o entendimento das instancias inferiores,
ressaltando que "ao estabelecer as hipdteses
de caducidade de registro de marca pelo nédo
uso, a Lei n° 9.279/96 abre hipdtese de excecéo
ao prever, no paragrafo primeiro do artigo 143,
que ndo ha que se cogitar de caducidade de
registro se o retardo for justificado por razdes
legitimas.”

Ainda de acordo com o STJ, "a busca de
licenca da ANVISA para comercializagdo de
medicamentos cuja marca foi registrada no
INPI esta entre as razdes legitimas previstas na
norma em questdo."

0 STJ, portanto, também entendeu que o
tramite regulatdrio perante a ANVISA constitui
razdo legitima para justificar o ndo uso da
marca dentro do quinquénio legal.

Dentre as principais licdes transmitidas pelo
caso, observa-se que, na analise de processos de
caducidade envolvendo marcas farmacéuticas,
o intérprete ndo deve se ater apenas as regras
de propriedade industrial, mas sim, a todo o
arcabouco regulatorio existente.

Nesse processo, as disposicdes da Lei n°
6.360/76 sdo fundamentais, pois referido
diploma estabelece que nenhum dos produtos
por ela regulados pode ser comercializado sem
primeiro estar registrado perante a ANVISA.

Por isso, tramites requlatorios realizados dentro
do quinquénio legal constituem prova valida
de que o titular tomou as medidas necessarias
para iniciar o uso da marca. Logo, ainda que o

processo perante a ANVISA tenha se iniciado
em data proxima ao quinto aniversario da
concessdo do registro da marca, a regra do
artigo 143, §1°, da LPI, pode ser aplicada caso
se comprove que o titular agiu de boa-fé e
tomou medidas efetivas para inserir o produto
no mercado nacional.

Uma vez concedido o registro do produto,
contudo, é fundamental que o uso da marca seja
iniciado em periodo razoavel. Caso contrario,
0 ndo uso da marca se tornaria injustificado,
desaparecendo a razdo legitima prevista pelo
legislador.
Recomenda-se, pois, que empresas
farmacéuticas prestem especial atencdo a tal
precedente jurisprudencial, a fim de preservar
seus registros e evitar a perda de direitos
marcarios em territorio nacional.

'Recurso Especial n° 1.377.159 - RJ (2013/0092320-4),
Rel. Ministro Jodo Otavio de Noronha, Data do julgamento:
05/05/2016.

Artigo 143 - Caducara o registro, a requerimento de
qualquer pessoa com legitimo interesse se, decorridos 5 anos
da sua concessao, na data do requerimento: | - o uso da marca
nao tiver sido iniciado no Brasil; Il - o uso da marca tiver
sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos, ou se, no
mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificagéo que
implique alteragdo de seu carater distintivo original, tal como
constante do certificado de registro.

3Artigo 12 - Nenhum dos produtos de que trata esta Lei,
inclusive os importados, podera ser industrializado, exposto
a venda ou entregue ao consumo antes de registrado no
Ministério da Saude.

Artigo 18 - O registro de drogas, medicamentos e insumos
farmacéuticos de procedéncia estrangeira dependerd, além
das condicoes, das exigéncias e dos procedimentos previstos
nesta Lei e seu regulamento, da comprovacdo de que ja ¢

registrado no pais de origem.

Gustavo Piva de Andrade
gpa@dannemann.com.br

Sécio

Advogado

Agente da Propriedade Industrial



DIREITO AUTORAL

STJ Estabelece Importantes
Diretrizes Sobre Reproducao de
Obras Arquitetonicas para Fins

Comerciais

Amanda Martins Navegantes

No final de 2016, a Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justica (STJ), ao julgar
o Recurso Especial n° 1.562.617, proferiu
relevante acordao na area de Direitos Autorais,
estabelecendo importantes diretrizes sobre a
reproducdo de obras arquitetdnicas para fins

comerciais.

O caso advém da utilizacdo da imagem de
uma casa situada em condominio privado em
embalagens e anuncios comerciais de uma
famosa tinta usada na construcdo civil.

Como tal utilizacdo ndo foi autorizada pelo
autor do projeto arquitetdnico e ndo houve
a mencdo do seu nome junto a imagem
utilizada, ele ajuizou uma acdo em face da
fabricante da tinta e do respectivo varejista.
Na acdo, o arquiteto sustentava que a obra
foi indevidamente reproduzida e buscava
indenizacdo por danos materiais e morais, bem
como compelir as Rés a indicarem o nome do
autor junto a divulgacdo da imagem da casa.

Em sua defesa, as Rés alegaram que obtiveram
autorizacdo do proprietario da casa cuja
imagem foi reproduzida, bem como do fotégrafo
que capturou a imagem. Ademais, ressaltaram
que a imagem da fachada da casa foi captada
em logradouro publico, sendo necessaria a
aplicacdo da excecdo prevista no artigo 48 da
Lei de Direitos Autorais .!

Em relacdo ao
STJ reconheceu

primeiro argumento, o
que obras arquitetdnicas
sdo protegidas por direitos autorais, em
conformidade com o inciso X do art. 7° da Lei
n° 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais). Nesse
sentido, o tribunal destacou que a protecdo nao
recai apenas sobre o projeto arquiteténico, mas
sobre a obra propriamente dita, materializada
apos a construcdo. Portanto, a casa cuja
imagem foi reproduzida constitui uma obra
protegida por direitos autorais.

Sobre a autorizagdo fornecida pelo proprietario
do imdvel, o tribunal pontuou de forma correta
que, de acordo com o artigo 37 da Lei de Direi-
tos Autorais , a aquisi¢do de uma obra original
nado confere ao adquirente qualquer dos direitos
patrimoniais do autor sobre a obra.

Por outro lado, o STJ assinalou que o adquirente
de um projeto arquitetdnico possui a prerro-
gativa de materializar a obra e fixa-la em um

suporto tangivel (ou seja, construir a casa)
independentemente  de  autorizacdo  do
arquiteto, ja que essa € uma utilizacdo
intrinseca a propria aquisicdo do projeto.

Sobre esse ponto, o tribunal explicou que “se
o modo de utilizagdo da obra for inerente
a finalidade de sua aquisicdo, o adquirente
podera dele se valer sem necessitar de qualquer
autorizacdo do autor”, sendo necessaria que tal
analise seja feita caso a caso.

Assim, concluiu-se que a reproducéo da casa
na embalagem e nos anuncios da tinta, com
fins claramente comerciais, ndo constitui uma
finalidade intrinseca da contratagcdo de um
projeto arquitetonico para construcdo de uma
residéncia.
Ademais, como os direitos do autor do
projeto ndo se transferem ao adquirente, a
autorizacdo fornecida pelo proprietario do
imovel € irrelevante, ja que o unico legitimado
a conceder tal autorizacdo é o autor do projeto
arquitetonico, titular dos direitos patrimoniais e
morais sobre a obra em questéo.

No que tange ao segundo argumento -
reproducdo de obra em logradouro publico -,
o STJ entendeu que a regra de excecao prevista
no artigo 48 da Lei de Direitos Autorais também
deve ser aplicada a obras arquitetonicas
situadas em propriedades privadas que possam
ser vistas a partir de um local publico.

Entretanto, por constituir uma excecao, tal
norma deve ser interpretada com cautela, sob
pena de se ferir os direitos autorais do autor
da obra cuja imagem foi reproduzida. Assim,
0 acorddo destacou que a conduta das Rés
ndo pode ser abarcada por essa exce¢do, pois
apenas a casa foi reproduzida na embalagem
do produto e ndo a paisagem na qual a casa
estava inserida.

Por essa o STJ consolidou seu
entendimento sobre a aplicagdo do dispositivo,
de modo a permitir a reproducéo de obras
situadas em logradouros publicos - ou em
locais privados que possam ser avistadas de
locais publicos -, desde que reproduzidas como
apenas mais um componente da paisagem
em que estdo inseridas e ndo como elemento
principal.

razao,

Por tudo isso, o tribunal concordou que
houve infracdo de direitos autorais e julgou
a acdo procedente, condenando as Rés a
pagarem indenizacdo por danos e materiais
e determinando a divulgacdo da imagem
juntamente com o nome do arquiteto.

Tal julgado, proferido pela mais alta corte do pais
para apreciacdo de matéria infraconstitucional,

sem duvida estabelece importantes diretrizes
sobre os limites dos direitos de um adquirente
de obra artistica, fazendo uma correta
diferenciacdo entre a aquisicdo do suporte
fisico no qual a obra foi inserida e dos direitos
autorais sobre a obra.

Exatamente por isso, o acorddo deixa claro
que a utilizacdo da obra contratada s6 pode
ocorrer no contexto intrinseco da contratacao.
Portanto, na auséncia de documento de cessdo
de direitos autorais, o proprietario da casa
evidentemente pode construi-la, mas ndo pode
autorizar a reproducdo da imagem da casa para
fins comerciais.

Além disso, ao determinar que a excecdo do
artigo 48 da Lei de Direitos Autorais deve ser
interpretada de forma restritiva, o tribunal
estabelece que obras situadas em logradouros
publicos podem ser reproduzidas quando fazem
parte do contexto geral de uma paisagem, mas
ndo quando a obra € o elemento central do uso
pretendido. Ou seja, buscou-se um ponderado
equilibrio entre o direito do autor e a mens legis
do dispositivo.

O precedente ora comentado, portanto,
constitui um importante julgado sobre a
protecdo de projetos arquitetdnicos a luz dos
direitos autorais, devendo ser observado com
cuidado ndo so6 por arquitetos e demais agentes
do mercado de construgao civil, como também
por todos aqueles que pretendem reproduzir
obras arquitetdnicas com fins comerciais na
divulgacdo dos seus produtos e servicos.

'Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradou-
ros publicos podem ser representadas livremente, por meio de
pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais.

?Art. 37. A aquisicdo do original de uma obra, ou de exem-
plar, ndo confere ao adquirente qualquer dos direitos pa-
trimoniais do autor, salvo convencao em contrario entre as

partes e os casos previstos nesta Lei.

Amanda Martins Navegantes
anavegantes@dannemann.com.br

Advogada



CONTENCIOSO

O Sistema Brasileiro de Precedentes
e seus Reflexos na Area da
Propriedade Industrial

Nathalia Ribeiro

0 novo Cadigo de Processo Civil (NCPC) adotou
um sistema de precedentes inspirado na
common law e adaptado para o civil law.

Nessa linha, positivou consagrados principios
constitucionais, como a isonomia, a seguranga
juridica e a efetividade, criando mecanismos
especificos para acelerar a formacgdo de
precedentes, como o Incidente de Resolucédo
de Demandas Repetitivas (IRDR), Incidente de
Assuncdo de Competéncia (IAC), consagrando
sistematica de julgamento dos Recursos
Especiais e Extraordinarios repetitivos.

Nada obstante, o NCPC trouxe um rol de
decisdes de observancia obrigatéria por parte
dos juizes e dos tribunais, a fim de garantir
a integridade, coeréncia e estabilidade dos
entendimentos firmados. Busca-se, assim,
racionalizar a entrega da prestacdo jurisdicional
e impedir a "justica lotérica".

Por outro lado, a sistematica dos precedentes
néo cria o chamado imobilismo jurisprudencial.
Isso porque existem técnicas - importadas da
common law - de superacédo dos entendimentos
(overruling e overriding), e de confronto do
paradigma com caso concreto (distinguishing),
que podem ser invocadas pelas partes e pelos
julgadores, de forma fundamentada.

Na area da propriedade industrial, em que
as discussdes sao técnicas, complexas e
muitas vezes envolvem valores expressivos,
a sistematica € interessante, pois a auséncia
de homogeneidade de entendimento causa
flagrante inseguranca juridica.

Passados mais de 20 anos da promulgacédo
da Lei n° 9.279/96, a Unica sumula sobre
a matéria versa sobre o prazo prescricional
para a propositura de acdo de perdas e danos
decorrente de uso de marca.

Recentemente, o STJ afetou o primeiro caso a
sistematica dos recursos repetitivos. No REsp
1.527.232/SP, a Corte decidira se “é possivel
a justica estadual impor abstencdo de uso
de marca registrada pelo INPI", bem como
determinar a abstencdo de uso de elementos
ndo registrados no INPI (trade dress) em agdes
de concorréncia desleal.

Parece claro que a justica estadual somente
sera competente para dirimir conflitos entre o
titular de uma marca registrada e um suposto

infrator sem registro concedido pelo INPI.
Quanto as agdes de concorréncia desleal com
fundamento em trade dress, entendemos
que a justica estadual é competente, pois a
discussdo ndo necessariamente pressupde
eventual nulidade de registros.

Muitas outras controvérsias ainda precisam
ser pacificadas. Por exemplo, no caso de
indenizacdo por danos materiais, cabe ao
prejudicado comprovar os prejuizos sofridos
ou o direito ao ressarcimento decorre
diretamente da infracdo? A jurisprudéncia
majoritaria entende que o dano € in re ipsa
e nao depende de comprovagdo, mas ainda
hoje € comum ver magistrados de primeira
instancia adotando entendimento diverso.

Da mesma forma, qual é o foro competente
nas acgdes de infracdo contendo pedido
indenizatorio? O foro de domicilio do réu, o
foro de domicilio do autor ou o foro do local do
fato ou ato? A sistematica brasileira ndo adota
uma regra rigida a esse respeito e confere ao
autor diversas possibilidades para decidir onde
ajuizar a demanda. Portanto, ¢ fundamental
tomar uma decisdo adequada sobre o local do
litigio, ja que as condicbes e entendimentos
dos tribunais podem variar consideravelmente
de estado para estado.

Felizmente, a nova sistematica da Lei de Ritos
incentiva os tribunais a uniformizarem sua
jurisprudéncia e manté-la estavel, integra e
coerente, 0 que prestigiaaisonomia e a duracdo
razoavel do processo, o que ¢ fundamental na
seara da propriedade industrial.

Nathalia Ribeiro
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DIREITO EMPRESARIAL

Do Direito de Retirada do Socio
de Sociedade Limitada e a Data-
base para Apuracao dos Haveres

Andre Bruno de Lins e Silva

Em julgamento realizado em dezembro de
2016, Recurso Especial n°. 1.602.240 - MG,
o Superior Tribunal de Justica (STJ) decidiu
que o direito de retirada de um sdcio em uma
sociedade limitada por prazo indeterminado
podera ser efetivado apenas com o envio de
notificagdo com no minimo 60 (sessenta) dias
de antecedéncia.

E valido salientar que o direito de retirada (ou
de recesso) do socio encontra-se previsto no art.
1.029 do Cddigo Civil. Trata-se de um direito
potestativo (que depende da vontade Unica da
pessoa) e individual que tem o sdcio de sair da
sociedade quando ndo mais possui intencao de
permanecer, isto €, quando ndo mais observa
o affectio societatis, requisito essencial para
constituicdo de uma sociedade pluripessoal.

0 caso em julgamento cuida de um so6cio que
notificou os demais quotistas utilizando-se do
prazo de 60 dias para informar: (i) sua decisio
de retirada da sociedade, (i) requerendo a
apuracdo dos seus haveres e o subsequente
pagamento, além da (jii) alteracdo do contrato
social para sua exclusdo do quadro societario.

Nesse sentido, os ministros julgadores
confirmaram que a notificacdo unilateral para
saida da sociedade é um exercicio valido do
socio quotista, devendo ser apenas respeitada a
antecedéncia minima de 60 dias. Tal formalidade
€ 0 Unico requisito extrajudicial necessario para
retirada de uma sociedade limitada por prazo
indeterminado, sem a necessidade de anuéncia
dos demais sécios, intervencdo judicial ou
dissolucdo por completo da empresa.

Portanto, de acordo com o entendimento
exarado pelo Superior Tribunal de Justica, ndo
se requer, tampouco se mostra imprescindivel
que o socio que ndo deseje mais fazer parte
de uma sociedade por prazo indeterminado
proponha uma acdo de dissolucdo parcial,
bastando o envio da notificacdo extrajudicial
prevista no Cddigo Civil. No entanto, vale
notar que nos casos das sociedades limitadas
por prazo determinado, a decisdo judicial para
liquidacdo parcial € exigida e imprescindivel.

O requisito de notificacdo extrajudicial para
exercicio do direito unilateral de retirada supra
descrito também nao serve para as sociedades
de capitais, quais sejam, aquelas reguladas pela
lei das sociedades andnimas n°. 6.404/76, mais
precisamente no artigo 137 e seguintes.

Além disso, cabe trazeravisao do tribunal acerca
da data-base (data final de atuagio do socio)
para apuracdo dos haveres do sdcio retirante.
A jurisprudéncia do Tribunal superior ja ¢ farta
no sentido de que deve ser considerada como
data-base o dia seguinte ap6s o encerramento
do prazo de 60 (sessenta) dias contados da
data de envio da notificagdo extrajudicial, isto
¢, 0 61° dia - data em que efetivamente foi
concretizada a dissolucdo parcial da sociedade.

Apesar da obviedade, € necessario salientar
que os 60 (sessenta) dias de notificacdo
devem ser incluidos na apuracdo dos haveres,
considerando que o socio retirante ainda néo
saiu de fato da sociedade.

Como conclusdo do processo de retirada de
socio - e conforme prevé o art. 1.031, paragrafo
2° do Cddigo Civil - o pagamento dos haveres
apurados pela sociedade em relacdo ao sdcio
retirante devera ocorrer em até 90 (noventa)
dias a partir da liquidacdo e em dinheiro, salvo
estipulacdo em contrario em acordo de socios
e/ou em contrato social.

Caso 0 pagamento ndo ocorra dentro do referido
prazo ou conforme previsdo de instrumento
societario préprio, havera a incidéncia de juros
de mora que terdo o termo inicial de incidéncia
ao final do prazo.

Sem sombra de duvida, trata-se de julgado
de alta relevancia, uma vez que demonstra
a possibilidade de um socio alcancar o seu
direito de retirada de forma célere, menos
custosa e sem a necessidade de interferéncia e
movimentacdo do Poder Judiciario.

Andre Bruno de Lins e Silva
ablsilva@dannemann.com.br

Advogado



