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Resumo
O jurista que, pelas mais diversas razdes, resolver dedicar-se ao estudo do nome empresarial
neste momento, sobretudo apds 2011, chegara a concluséo de que o secular instituto tornou-
se, se ndo a principal, a0 menos uma das mais destacadas bétes noires do Direito Empresarial.
As razdes para isto, a serem exploradas neste artigo, advém de duas fontes, que podem ser

chamadas, para fins de classificacdo, de interna e externa.

Palavras chaves: Nome Empresarial. Evolugéo.

Abstract
The jurist who, for various reasons, resolving to devote himself to the study of business name
at the moment, especially after 2011, come to the conclusion that the secular institute became,
if not the main, at least one of the most prominent betes noires the law Empresarial.As
reasons for this, to be explored in this article come from two sources, which may be called,

for classification purposes, internal and external.
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1. Introducéo

O jurista que, pelas mais diversas razdes, resolver dedicar-se ao estudo do nome
empresarial neste momento, sobretudo apds 2011, chegard a conclusdo de que o secular
instituto tornou-se, se ndo a principal, a0 menos uma das mais destacadas bétes noires do
Direito Empresarial.

As razdes para isto, a serem exploradas neste artigo, advém de duas fontes, que podem
ser chamadas, para fins de classificacdo, de interna e externa.

A fonte interna vem do proprio carater do nome empresarial, por si exercente de um
feixe de funcBes que se mesclam e, até certo ponto, guardam contradi¢cdes: a funcdo de
identificar a sociedade ou o empresario em seus atos e a inegéavel funcdo de protecdo do
crédito e do fundo de comércio de seu titular. Por mais que se esforce a doutrina, a
conciliacdo e definicdo dos limites de cada funcdo ndo chega a ser tdo bem definida quanto a
seguranca juridica exigiria. A recente ruptura brusca operada pelas decisdes do Superior
Tribunal de Justica (STJ) veio a instaurar uma crise nesta concepgdo do nome empresarial,
crise que exige o foco do trabalho intelectual da doutrina empresarial.

A fonte externa, além das mencionadas decisdes do STJ, é composta de um historico
de alteracGes legislativas e sisttémicas abrputas e de um longo periodo sem sequer uma lei
ordinéria para regular a eficacia e exclusividade conferidas pelo nome empresarial, omissdo
seriissima que vem desde ha alguns anos cobrando suas nefastas consequéncias.

O instituto exige, com crescente urgéncia, uma revisao historica e saneamento com
vistas a uma estabilizacdo que seja razoavel, qualidade que, em nossa opiniao, ndo vem sendo
atingida pelas recentes decisdes do Pretdrio Excelso, ainda que tenham o mérito da clareza e
da firmeza em suas disposi¢oes.

O plano do presente artigo abrange desde a verificacdo dos tracos legais basicos do
nome empresarial, suscitando algumas criticas nesse tocante, até o problema mais pungente
dos limites da exclusividade territorial conferida pelo nome empresarial a seu titular,
observando-se ndo sO a historia legislativa do instituto como revelando que a pretensa
evolucdo jurisprudencial ndo é tdo uniforme e tranquila como num primeiro momento poder-
se-ia imaginar. Isto indica a crise, que por sua vez aponta para sua resolucdo, com a qual

pretende contribuir, dentro de seus limites, o presente trabalho.
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2. Nome empresarial. Conceito, funcédo e fundamentos.

Apesar das disputas quanto a extensdo da oponibilidade e exclusividade conferida pelo
nome empresarial, sua conceituacdo é razoavelmente encontradiga na doutrina nacional mais
autorizada®. Em termos simples e diretos, é o nome de que se vale o empresério, a sociedade
empresaria ou a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) em sua atividade e
pelo qual assina-se em seus atos e negocios juridicos.

Sua funcdo primordial é individualizar a sociedade, a EIRELI ou o empresario,
separando o estabelecimento ou a pessoa juridica do nome civil dos socios, do titular da
EIRELI ou do individuo empresario tomado enquanto pessoa fisica. Nessa linha mais direta, o
artigo 1.155 do Cddigo Civil e o artigo 37 do Projeto de Codigo Comercial (PL n°. PL-

01572/2011) trazem conceituacdo praticamente idéntica do nome empresarial:

Art. 1.155. Nome adotado pelo empresario ou sociedade empresaria para o
exercicio da empresa.

Art. 37. Nome empresarial é a identificacdo do empresario individual ou da
sociedade empreséria.

Sem embargo, a doutrina e a jurisprudéncia identificam outras fungdes do nome de
empresa, ligadas a individualizacdo e separacdo das pessoas fisicas, por um lado, mas
especificamente distintas, por outro. Bem sumariza essas demais funcdes o Professor Fabio
Ulhoa Coelho?:

“[...] se determinado empresério, conceituado no meio empresarial, vé um
concorrente usando nome empresarial idéntico ou mesmo semelhante ao
seu, podem ocorrer consequéncias, que devem ser prevenidas, em dois
niveis. Quanto a clientela, pode acontecer de alguns mais desavisados
entrarem em transacdes com o usurpador do nome empresarial, imaginando
gue o fazem com aguele empresario conceituado, importando o uso indevido
do nome idéntico ou assemelhado em inequivoco desvio de clientela. Quanto
ao crédito daquele empresario conceituado, podera ser, parcial e

! Daniel Adensohn de Souza, em sua dissertacéo de mestrado de abrangéncia notavel, informa da existéncia de
conceitos confusos sobre nome empresarial nos comercialistas mais antigos, como Bento de Faria e Affonso
Celso. Em todo caso, ja ha tempos em que ndo se engloba o titulo de estabelecimento e a insignia na
conceituacdo do nome empresarial, conforme faziam aqueles respeitaveis doutrinadores. Cf. do autor “A
Protecdo Juridica do Nome de Empresa no Brasil”, dissertacdo de Mestrado apresentada a Faculdade de Direito
da Universidade de Sao Paulo, 2009, pp. 35-36.

Zin “Manual de Direito Comercial”, a pg. 82.
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temporariamente, abalado com o protesto de titulos, pedido de faléncia ou
de concordata em nome do usurpador. Tanto num guanto noutro nivel, o
empresario _gue teve seu nome imitado podera sofrer consegiéncias
patrimoniais danosas.” (grifou-se)

Pode-se distinguir, entdo, mais duas funcdes atribuidas por parte relevante da doutrina
ao nome empresarial: identificador da origem de produtos ou servigos, isto €, dos produtos
finais da atividade empresarial, funcdo que se liga mais fortemente com a defesa da clientela e
do fundo de comércio; e a reputagdo ou credito, haja vista que nos seus negdcios com
financiadores, fornecedores, investidores, bem como nas relagdes com o Poder Publico, o
empresario, a EIRELI ou a sociedade atuardo precipuamente com o nome empresarial e ndo
com signos distintivos como nome de fantasia, marcas de produtos ou servicos, insignia ou
titulo de estabelecimento.

Desde Gama Cerqueira® divisou-se parte da doutrina que reconhece ao nome
empresarial duas fungdes distintas, mas inseparaveis, como duas faces de uma mesma moeda:
de um lado, a fungéo identificadora, primordial e universal; de outro, a fungio concorrencial,
mais ligada a vida negocial e as relagdes interpares dentro da esfera mercadologica e,
portanto, sujeita a mudancas circunstanciais e vicissitudes. Nos dizeres da Professora Karin
Grau-Kuntz, “(...) sobrepoem-se, apesar de ndo se confundirem, a protecdo de carater
concorrencial referente ao exercicio da empresa, com o direito a protecdo de identidade do
empresario” *. Tal distincdo, aqui apenas sumarizada, acarreta importantes consequéncias na
discussdo acerca da extensao territorial da exclusividade do nome empresarial®.

Como discorrido no capitulo 4, infra, o nome empresarial tem uma tradicdo de
protecdo legislativa no Brasil que ja ultrapassa um seculo. Em todo caso, atualmente seu
fundamento ultimo, desde 1988, se encontra na Constituicdo da Republica, onde foi erigido a

dignidade de direito fundamental pelo artigo 5°, inciso XXIX°.

¥ CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 3 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. V.
I.. Importante destacar o apéndice do volume I, da lavra do Professor Newton Silveira, atualizando as
concepgdes do autor sobre 0 nome empresarial.

* GRAU-KUNTZ, Karin. Do Nome das Pessoas Juridicas. 1. ed. S&o Paulo: Malheiros Editores, 1998. v. 1, p.
25.

% O debate foi recentemente reaceso por Pedro Barbosa, em artigo no qual defende que a natureza do

nome empresarial é precipuamente patrimonial, com um pequeno ndcleo de direito da personalidade (v.
referéncia bibliograficas). O autor, que apresenta bons argumentos, admite ao fim que sua tese encontra
obstaculo no artigo 1.164 do Codigo Civil, cuja reforma entende ser devida.

® Art. 5° - Todos sdo iguais perante a lei, sem distincdo de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a
propriedade, nos termos seguintes:

[.];
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Justamente essa dignidade hierdrquica em nosso ordenamento insuflou renovadas
discussbes acerca da tutela dos nomes empresariais, sobretudo no que tange aos limites
territoriais de sua protecdo, precisamente 0 ponto mais candente do debate académico acerca
deste tdpico.

2.1.  Principios aplicaveis aos nomes empresariais

Os nomes empresariais se regem por dois principios: novidade e veracidade’.

A novidade exige que o nome adotado pelo empresario/sociedade/EIRELI posterior
ndo reproduza nem imite o do empresario/sociedade/EIRELI anterior, dentro dos limites
territoriais da exclusividade. O principio em questdo é exigéncia basica da vida empresarial,
porquanto a semelhanga ou identidade entre nomes pode levar & confusdo ou associacdo
indevida entre empresarios/sociedades/EIRELIs distintos e sem qualquer relacdo, com 0s
consectarios nefastos que se verificam em situacbes como esta, sobretudo quando resta
atingido o crédito do empresario/sociedade/EIRELI anteriormente constituido ou este se vé
impedido de exercer algum ato (por exemplo, participacdo em licitacbes publicas) em razédo
de homonimia com empresario/sociedade/EIRELI posteriormente registrado/constituida.

A exigéncia da novidade encontra-se insculpida no artigo 1.163 do Cddigo Civil:

Art. 1163 — O nome de empresario deve-se distinguir de qualquer outro ja
inscrito no mesmo registro.

Paragrafo Unico. Se o empresério tiver nome idéntico ao de outros ja
inscritos, deverd acrescentar designacao que o distinga.

O grau de distincdo necesséria para afastar a violagdo do nome anterior pode ser
depreendido da Instrucdo Normativa (IN) n°. 15 do DREI®, de 5 de dezembro de 2013, que
dispde sobre a formacédo de nome empresarial e sua protecao, estabelecendo critérios em seus

artigos 6° e 8°, transcritos abaixo:

XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacdo, bem como
protecdo a criacdes industriais, a propriedade das marcas, a0os nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnol6gico e econdmico do Pais. (grifou-se)

7 Art. 34 da Lei n° 8.934, de 18 de novembro de 1994.

® O Departamento Regional de Empresa e Integracdo (DREI), criado pela Lei n° 12.792, de 28 de marco

de 2013, veio a assumir, em grande parte, as atribuicdes do Departamento Nacional do Registro de

Comércio (DNRC).
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Art. 6° Observado o principio da novidade, ndo poderdo_coexistir, na
mesma_unidade federativa, dois nomes empresariais idénticos ou
semelhantes.

8 1° Se a firma ou denominagdo for idéntica ou semelhante a de outra
empresa ja registrada, devera ser modificada ou acrescida de designagdo que
a distinga.

§ 2° Sera admitido o uso da expressdo de fantasia incomum, desde que
expressamente autorizada pelos sdcios da sociedade anteriormente
registrada.

Art. 8° Ficam estabelecidos 0s seguintes critérios para a andlise de
identidade e semelhanca dos nomes empresariais, pelos 06rgaos
integrantes do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis -
SINREM:

(-);

Il - entre denominagdes:

a) consideram-se 0s nomes por inteiro, quando compostos por expressoes
comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar, ocorrendo identidade
se homografos e semelhanca se homdéfonos”. (Grifou-se)

Como se depreende do texto normativo da Instru¢édo, o DREI limita a colidéncia entre
nomes empresariais, em primeiro lugar, ao seu aspecto de conjunto, incluindo-se ai 0s
elementos comuns, genéricos ou vulgarizados e, em segundo lugar, estabelece que a
identidade se da pela homografia e a semelhanca pela homofonia.

Impossivel conter as criticas aos parametros adotados pela IN n°. 15/2013°; no entanto,
sua extensdo seria demasiada para o0s objetivos deste trabalho. Assim, limita-se a aqui
registra-las esquematicamente.

Primeiramente, levar em conta o conjunto do nome empresarial ndo deve ser tomado a
ferro e fogo pelo examinador/julgador, sobretudo quando o elemento reproduzido ou imitado
pelo nome empresarial posterior for o elemento de fantasia, caracteristico, do nome anterior.
A razdo disso € que a funcdo de identificacdo desempenhada pelo nome empresarial se liga
justamente aos elementos menos vulgares e genéricos que o compdem, especificando o
empresario/sociedade/EIRELI. Portanto, sua reproducdo ou imitagdo, ainda que
desacompanhada do restante dos elementos, deve ter peso maior e suficiéncia per se para

informar a deciséo do julgador.

% Que praticamente repete, ipsis litteris, a Instrucdo Normativa n°. 116 do DNRC, por ela revogada.
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Mais grave ainda, contudo, € reduzir a semelhanga a homofonia, no que a Instrucéo
Normativa confunde de modo imperdoavel a reproducdo fonética (“homofonia”) com a
imitagdo/ semelhanga, reduzindo injustificadamente o género “imitacdo” a uma de suas
espécies. N&o é preciso grande esfor¢o para imaginar hipGteses, ou mesmo casos reais, em
que dois nomes empresariais sdo indevidamente semelhantes, ainda que ndo se verifique
homofonia nem homografia. Urge reduzir o descompasso entre os parametros do DREI -
adotados pelas Juntas Comerciais — e aqueles decorrentes da analise de concorréncia desleal e
violacdo de marcas, notoriamente mais avangados, sob pena de instaurar inseguranca juridica
aos empresarios e, ao cabo de contas, esvaziar as fungées do nome empresarial.

Apenas para ilustrar a situacdo ja cadtica criada pela inadequacdo de parametros de
analise de nomes empresariais, tome-se 0 exemplo do elemento “ltau”, somente na
JUCESP™:

F rF .. &

HIRE ¥ Empresa ¥ Municipio ¥
35300023578 A TAU UNBANCO 5.4, o
35300022220 A MAUSA INVESTIMENTOS AU S.A. o -
15300331028 AU UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS 5.4, GAG PAULC
35300021240 A MAU FERTILIZANTES S.A. A
35300189426 TAUINT - AL PARTICIPACOES INTERNACIONAL S.A. S AQ PAULC

35400034570 & COOPERATMVA DE ECONOMIA E CREDITO DOS FUNCIONARIOS DAS EMPRESAS
TAL LTDA SAD RALLC

35300096215 & TALU VIDA E PREVIDENCLA S.A. SAO PAULC
35208175597 & TAU CIRTUBC PRESTACAD DE SERVICOS DE PINTURAS LTDWA. S AD PAULC
35300121502 & BAMNCO TAU CARTOES S.A. .
35202935841 & MAUQUINM MAU QUIMICA LTDA.

35300049885 A THE TAU BRASILIAN FUND S.A. SOCIEDADE DE INVESTIMENTO CAPTAL
ESTRANGEIRD

35200854436 A TAU PINTURAS LTDA. e
35300010230 A AU UNIBANCO HOLDING 5.A. L
53200386640 AU AGRO FLORESTAL LTDA

31201776869 FERTILIZANTES TAU CENTRO LTDA,

As sociedades empresarias “ITAU PINTURAS LTDA.” e “FERTILIZANTES ITAU

CENTRO LTDA.”, posteriores, nada tém que ver com o Banco Itad, evidentemente ao qual o

19 pesquisa pelo elemento “Itau” no site https://www.jucesponline.sp.gov.br/. Acesso em 09.03.2013.
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publico ira remeter sua memoria quando se deparar com o elemento “Itad”. No entanto, pela
“analise de conjunto” do nome empresarial, de fato ndo cabe falar em homofonia ou
homografia, ficando assim o titular do nome empresarial anterior desamparado in limine pela
esfera administrativa.

O principio da veracidade determina que os elementos do nome empresarial devem
corresponder a realidade do empresario ou da sociedade, ndo podendo levar o publico a
engano. Aplicacdes especificas desse principio séo: i) a exigéncia de que na firma conste o
nome de pelo menos um dos socios; ii) que no nome do empresario individual e da EIRELI
conste 0 nome completo do empresario ou do titular, sendo possivel a abreviacdo de
prenomes; iii) que a atividade do empresario constante do nome seja genérica ou
especificamente a de seu objeto social; etc**. Ha que se observar, ainda, que o principio da
veracidade se aplica tanto na formagdo do nome empresarial quanto no momento de sua
alteracéo.

Vale salientar neste capitulo que a doutrina geralmente afasta da analise de colidéncia
entre nomes empresariais o0 principio da especialidade, aplicavel no direito marcario. De
forma simples, pode-se definir o principio da especialidade como aquele que permite a
coexisténcia entre marcas idénticas ou semelhantes desde que visem a identificar produtos
e/ou servicos em segmentos que ndo sejam idénticos, semelhantes e afins.

Para assim concluir, funda-se a doutrina e a jurisprudéncia (sobretudo administrativa)
na funcdo identificadora do nome empresarial. Em outras palavras, o dano a reputacdo e
crédito de um empresario decorrente da confusdo ou associa¢do indevida entre dois nomes

empresariais independe de estarem 0s empresarios no mesmo ramo de mercado:

“...a apreciacdo da colidéncia, examinada pela Junta Comercial, tanto na
hipétese dos nomes completos, como das expressdes de fantasia ou
caracteristicas, deve cingir-se ao aspecto formal e aparente, vez_gue a
existéncia do erro ou confusdo ndo se vincula ao género de comércio ou
industria, embora possa influir como agravante dessa condicéo.”

(JUCESP - Recurso ao Ministério do Desenvolvimento, Industria e
Comércio Exterior — MIDC contra decisdo do Plenario da JUCESP - REMIN
N° 995.001/12-1. Publicado no D.O.E.S.P. de 05.03.2013. Grifou-se)

N&o obstante o entendimento acima exposto, o eventual apego do examinador aos

elementos genéricos, vulgares, comuns e descritivos da atividade exercida, no momento da

11 Artigo 5° e alineas da IN 116/2011.
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avaliacdo da colidéncia, pode fazer com que o principio da especialidade, por vias transversas,
se imiscua no exame da Junta Comercial, sob o signo da analise da “homofonia” e
“homografia” do aspecto de conjunto, acima criticadas. Este, alids, parece ter sido o caso
ilustrativo do elemento “Itau”, retro-observado.

Isto, sob o ponto de vista da funcéo identificadora do empresario/sociedade e protetora
de seu crédito. No que tange a faceta de protecéo da clientela e do fundo de comeércio, isto €, a
funcdo que o nome empresarial porventura exerce face aos consumidores finais das atividades
e produtos do empresario, o elemento de concorréncia é fundamental, como se vera em
capitulo proprio. Registre-se aqui, apenas, que o principio da especialidade é aplicavel
também quando da colidéncia entre nomes empresariais e marcas, pela mesma razdo: quando
impede o registro de marca indevidamente idéntica ou semelhante, é a face concorrencial do
nome empresarial que se destaca.

Finalmente, cumpre averbar que desde o Decreto n° 93/1935%, o registro de nome
empresarial € obrigatorio no pais para que 0 empresario possa requerer inscricdo ou
arquivamento de documentagéo, exceto do contrato social, nas Juntas. Assim, verificar-se-ia
também um “principio da compulsoriedade” a informar os nomes empresariais. Contudo, nem
sempre foi assim, vez que o artigo 5° do Decreto n°® 916/1890 falava em direito de registro ou
inscricio  do nome comercial, hoje empresarial®®. Assim, tem-se que durante
aproximadamente 45 anos vigorou a facultatividade do registro ou inscricdo de nome

empresarial no Brasil.

2.2. Espécies de nome empresarial e sua relacdo com os tipos de sociedades e

empresarios.

As espécies de nome empresarial sdo a firma e a denominacao.

12 Art. 3° Nenhum comerciante ou sociedade comercial poderé requerer inscri¢do ou arquivamento de quaisquer
documentos no registro do comércio, excetuados os contratos sociais, sem ter a sua firma devidamente
registrada.

3 Art. 5° Quem exercer o comércio ter o direito de fazer registrar ou inscrever a firma ou razdo comercial no
registro da sede do estabelecimento principal, podendo fazer inscrevé-la também na sede dos estabelecimentos
filiais, uma vez que a do estabelecimento principal, quando situado na Republica, estiver inscrita.
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A firma pode ser individual, e nessa qualidade deve ser adotada pelo empresario

I**: pode ser também coletiva, sendo

individual no momento de seu registro na Junta Comercia
neste caso chamada de razéo social.

A firma coletiva é formada pelo nome de pelo menos um sécio e deve
obrigatoriamente ser adotada pela sociedade em comandita simples e a sociedade em nome
coletivo, isto €, pelas sociedades integradas por socios de responsabilidade ilimitada (art.
1.157 do CC/2002)".

A adocdo de firma é facultativa as sociedades do tipo limitada'®, em comandita por
acBes'’ e a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI)'®, na medida em que
esses tipos também podem adotar denominacéo social.

Como visto no item 2.1 supra, o principio da veracidade tem aplicagdo especial quanto
as firmas, vale dizer, 0 nome que conste da firma deve ser de socio vivo e ainda integrante do
quadro da sociedade.

As denominacdes, por sua vez, sdo formadas por elementos genéricos/usuais e/ou
elementos de fantasia, e, em alguns casos, por termos e expressdes que denotem a atividade

empresarial exercida.

Art. 5° Omissis:

Il - a denominagdo é formada com palavras de uso comum ou vulgar na
lingua nacional ou estrangeira e ou com expressdes de fantasia, com a
indicacdo do objeto da sociedade ou empresa individual de responsabilidade
limitada, sendo que:

a) na sociedade limitada, devera ser seguida da palavra "limitada", por
extenso ou abreviada;

b) na sociedade an6nima, devera ser acompanhada da expressdo
"companhia” ou "sociedade anénima", por extenso ou abreviada, vedada a
utilizacdo da primeira ao final;

c) na sociedade em comandita por acdes, devera ser seguida da expressdo
"em comandita por a¢des", por extenso ou abreviada;

4 Ccédigo Civil - Art. 1.156. O empresario opera sob firma constituida por seu nome, completo ou abreviado,
aditando-lhe, se quiser, designacdo mais precisa da sua pessoa ou do género de atividade.

1> Regras especificas (art. 5°, inciso |1 da IN 116/2011):

Sociedade em nome coletivo (alinea “a”); Comandita simples (alinea “b”); Comandita por acdes (alinea “c”);
1° Artigo 1.158, §81° e 2° do CC/2002.

7 Artigo 1.161 do CC/2002.

' Art. 980-A, §1° do CC/2002.
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d) na empresa individual de responsabilidade limitada devera ser seguida da
expressao "EIRELI";

e) para a empresa individual de responsabilidade limitada e para as
sociedades limitadas enquadradas como microempresa ou empresa de
pequeno porte, inclusive quando o enquadramento se der juntamente com a
constituicdo, é facultativa a inclusdo do objeto;

f) ocorrendo o desenquadramento da empresa individual de responsabilidade
limitada ou da sociedade da condigdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, é obrigatoria a inclusdo do objeto respectivo no nome
empresarial, mediante arquivamento da correspondente alteracdo do ato
constitutivo ou alteragdo contratual.

E de se notar que a alinea “e” do inciso Il do artigo 5° da IN 116/2011, acima
transcrita, traz uma mitiagacdo a obrigagdo de constar na denominacao da sociedade de tipo
limitada o objeto social (art. 1.158, §2° do CC/2002): desde que enquadradas como micro-
empresas e empresas de pequeno porte, as limitadas poderdo omitir da denominacdo seu
objeto social.

O elemento distintivo da denominacéo podera ser o nome de um dos s6cios, mesmo de
um sécio ja retirado ou falecido, tanto na sociedade de tipo limitada quanto na sociedade
andnima, desde que haja previsdo no estatuto/ contrato social (este, com regéncia supletiva de
sociedade anénima). Evidentemente, pode também ser adotado o nome de fantasia na
denominacdo social.

Devem obrigatoriamente adotar denominacdo a sociedade an6nima (art. 1.160 do
CC/2002 c/c art. 3° da Lei n° 6.404/76 — Lei das S.A.) e a cooperativa (art. 1.159 do
CC/2002).

No tocante & denominacdo da sociedade an6nima, ha na doutrina discussdo sobre se
deve prevalecer o regramento do Codigo Civil, lei mais nova, ou da Lei das S.A. (LSA),
diploma especifico para este tipo societario™®.

Em primeiro lugar, o comando da LSA determina que a expressao “Companhia”, caso
adotada, ndo podera constar do final da denominacéo da sociedade anénima, ao passo que 0
dispositivo do cddigo pareceu eliminar esta exigéncia. A Instrucdo Normativa 15/2013 (art.
50, 111, “b”), assim como suas antecedentes, reproduziu o texto do artigo 3°, caput, da LSA,
deixando claro este ponto. Sem perquerir acerca de qual lei seria a especifica para reger 0s
nomes empresariais, é possivel entender a decisdo do DNRC por uma questdo logica, a saber,

19 A mesma querela se repete quanto a aplicacdo do artigo 1.166 as sociedades andnimas.
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€ necessario evitar a confusdo da expressao “companhia” como designativo do tipo sociedade
andbnima com a indicacdo de existéncia de mais socios, comumente utilizada no final das
firmas coletivas.

Em segundo lugar, o Codigo Civil fala em “denominacdo designativa do objeto”, ao
passo que nem o dispositivo da LSA, nem o regramento da Instru¢cdo Normativa determinam
essa exigéncia. Novamente, o DREI optou por privilegiar a LSA, de forma que as sociedades
andnimas podem omitir de suas denominagdes os elementos designativos de seu objeto social,
restando na préatica esvaziado de eficacia o artigo 1.160 do cddigo, ao menos na medida em
que diverge sua redacao da constante na LSA.

Quanto ao nome da cooperativa, vale destacar a critica pertinente no sentido de que o
cddigo, ao obrigar a cooperativa a adotar a denominacdo, operou assistematicamente, ja que
as demais sociedades simples s&o nominadas por firma, ao passo que a denominagdo, em
harmonia com o mesmo raciocinio, cabe as sociedades empresarias. Assim, a cooperativa,
sociedade simples, fica obrigada a adotar a denominacéo, espécie de nome empresarial tipica
de sociedades empresarias®.

Por fim, a sociedade em conta de participacdo, que ndo € constituivel na Junta
Comercial nem no RCPJ, tampouco pode utilizar firma ou denominagéo social. Sendo assim,
resta a tais tipos de sociedades o emprego de um nome de fantasia para identificacdo entre

0(s) socio(s) ostensivo(s) e o(s) oculto(s).

3. Natureza Juridica e alienabilidade.

Antes do advento do CC/2002, havia acesa querela doutrinéria acerca da natureza
juridica do nome empresarial. Mais especificamente, se digladiavam trés correntes,
denfendendo ora que o nome empresarial € direito de propriedade (real), direito
personalissimo ou direito pessoal (obrigacional)?.

A disputa mais marcada se deu entre as posicdes proprietaria e personalissima. A
primeira teve como representante mais recente Rubens Requi&o®’, mas também foi adotada

por Gama Cerqueira, Affonso Celso e Bento de Faria, tendo se radicado na doutrina anterior

2 problema semelhante & questao do registro competente, que para as cooperativas continua sendo a Junta
Comercial, em que pese seu carater de sociedade simples.

21\/. SOUZA, Daniel Adensohn. Op. cit. pp. 48-55.

2 REQUIAO, Rubens. Curso de Direito Comercial, v.1, n® 140.
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do grande professor francés Paul Roubier. Como direito de propriedade, 0 nome empresarial
seria oponivel erga omnes e, mais importante, plenamente aliendvel, como qualquer outro
bem do empresério.

A posicdo que defende ser o nome empresarial um direito personalissimo coloca-se
como antipoda da primeira; aproxima o nome adotado pelo empresario do nome das pessoas
fisicas, reforcando a funcdo identificadora como a primordial e mais universal do nome de
empresa. Defendida entre nds por Waldemar Ferreira, Pontes de Miranda e, mais
recentemente, por Karin Grau-Kuntz, parece ter sido este o posicionamento adotado pelo
CC/2002, uma vez que o principal corolario de se encarar 0S nomes empresariais como
direitos personalissimos € a sua imprescritibilidade e inalienabilidade, ou, melhor dizendo,
sua alienabilidade limitada.

Com efeito, o artigo 1.164 do Cddigo Civil dispe em seu caput que 0o nome
empresarial ndo pode ser objeto de alienacdo, proibicdo mitigada pelo disposto no paragrafo
unico: havendo previsdo no contrato, 0 nome empresarial pode ser transferido por ato inter
vivos, juntamente com o estabelecimento, devendo ainda o adquirente se identificar
publicamente como sucessor®.

A margem da discussdo da disponibilidade do nome empresarial como elemento
essencial para caracterizar sua natureza juridica, Gabriel F. Leonardos® sustentou a tese de

gue 0s nomes empresariais sdo direitos pessoais, isto é, obrigacionais:

“A exclusividade assegurada pela CF, pela Convencdo de Paris e
pelas leis ordinarias aplicaveis enseja tanto o direito positivo de usar o
nome quanto o negativo, de impedir que terceiros ndo autorizados o
utilizem. Seria, entdo, o direito ao nome comercial um direito de
propriedade, tal como o direito sobre as marcas registradas ou as
patentes? Ou seria ele um sucedaneo do direito de personalidade, ou
melhor, o corolario de um “direito de personalidade comercial?

Parece-nos que a resposta correta sera uma terceira opcao.
Entendemos que o direito sobre 0 nome comercial é um direito
pessoal, derivado da repressdo a concorréncia_desleal. N&o se
trata de direito de propriedade porque lhe faltam diversos
elementos e atributos da propriedade. Tampouco se trata de uma

%% Importa salientar que a lei nem sempre foi tdo estrita, fato que revela a dindmica entre discussées doutrinérias
e concretizacdes normativas. O Decreto n°. 916/1890, por exemplo, autorizava em seu artigo 7° o uso pelo
adquirente por causa mortis.

2 A protecdo juridica ao nome comercial, ao titulo de estabelecimento e & insignia no Brasil, in Revista da
ABPI — n° 13 — Nov/Dez 1994.
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projecdo _da personalidade do comerciante sobre seus negocios,
tendo em vista que a protecdo ao nome comercial tem fundamento
exclusivamente utilitario, que objetiva proteger os investimentos
feitos para se formar a reputacdo de um nome, a par de proteger
0s_consumidores gue se_habituaram a associar uma determinada
gualidade a um dado nome.” (grifou-se).

O eminente advogado carioca adota o pressuposto da “dupla fungcdo” do nome
empresarial, defendida por Gama Cerqueira, segundo a qual o nome empresarial teria um
carater de sinal distintivo, como as marcas, nomes de fantasia e titulos de estabelecimento,
carater este reconhecido pela Lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996 (LPI) e os diplomas
anteriores, especificamente distinto — ainda que nao dissociado — do carater individualizante,
de identificagdo e protecdo do credito. Para adotar esse posicionamento, inclusive, o
doutrinador evocou a inalienabilidade e imprescritibilidade do nome empresarial, 0 que
compatibiliza seu posicionamento com o artigo 1.164 do Codigo Civil.

Para solucdo desta questdo, que aqui apenas se indica, seria necessario investigar até
gue ponto a natureza juridica de direito personalissimo é compativel com os dispositivos da

LPI, mormente os incisos V dos artigos 124 e 195 daquele diploma.

4. Protecéo ao nome empresarial: evolucéo legislativa e jurisprudencial

O ponto mais candente na discusséo do regramento juridico dos nomes empresariais, e
que o torna uma béte noire do Direito Empresarial, € o dos limites a protecdo do nome
empresarial, vale dizer, os limites territoriais de sua exclusividade.

Como explicado adiante neste trabalho, por diversos motivos tal ponto esta longe de
sua definicdo no Direito Brasileiro, mesmo com a publicagdo do Cddigo Civil, as
subsequentes Instrucdes Normativas do DNRC - e agora do DREI - e nem mesmo com as
decisOes exaradas nos REsps 971026 e 1204488, ambos de 2011. Para melhor compreender a
questdo, € mister analisar sua histéria no Brasil, com foco nos mais recentes

desenvolvimentos.
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4.1 Do Decreto n° 916 de 1890 ao Cddigo da Propriedade Industrial de 1969.

O Decreto n° 916 de 1890, nosso primeiro diploma republicano a regular os nomes de
comeércio, conferia aos comerciantes exclusividade sobre o nome adotado na comarca de
registro”®. Carvalho de Mendonga registrava sob a égide do Decreto uma curiosa critica &

norma.

“E esse, em nosso parecer, um dos sendes do Dec. n. 916 de 24 de outubro
de 1890.

A firma ndo devia ser local, mas gozar de tutela juridica, ndo diremos em
todo o territorio da Republica, porém no territorio dos Estados, em cada um
dos quais existe a Junta Comercial, a cujo cargo esta o registro do comércio,
sem prejuizo das inscricBes provisdrias nas comarcas, distantes da capital,
sede dessas reparticoes.”*

O sendo do nosso emérito tratadista comercial € revelador de que, naquele momento
de industrializacdo do pais, a protecdo por comarca j& se havia tornado insuficiente, se bem
que suas exigéncias ainda ndo ultrapassassem a esfera das unidades federativas.

Com a criacdo do Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI) pelo
Decreto n. 24.507, de 29 de junho de 1934, a oponibilidade dos nomes empresariais sofreu
sua primeira grande mudanca sistematica. Basicamente, 0s nomes empresariais passaram a ser
registraveis também no DNPI, além do registro obrigatério na Junta Comercial do local de
constituicdo. Com o registro no DNPI, os titulares de nomes patronimicos dos industriais,
comerciantes, ou agricultores, das firmas individuais, das razdes industriais ou comerciais,
dos nomes de companhias, de sociedades an6nimas por agdes, em comandita, por quotas, de
capital ou inddstria e em nome coletivo, e de quaisquer outras pessoas juridicas, passavam a
ter exclusividade em todo o territério nacional®’.

Assim, o Brasil passou a adotar uma sistematica duplice, em que 0 empresario que

houvesse registrado seu nome empresarial na Junta Comercial partia de uma protecdo minima

% Art. 6° - Art. 6° (Disting&o entre firmas) - Toda firma nova devera se distinguir de qualquer outra que exista
inscrita no registro do lugar.

“Lugar”, in casu, era a comarca (art. 1°), mas ndo deixa de ser interessante a escolha do legislador pela
vinculacdo entre territdrio de exclusividade e competéncia territorial do Registro do Comércio.

% CARVALHO DE MENDONCA, J. X. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. 62 Ed. Freitas Bastos S/A,
Rio de Janeiro: 1957, p. 174, nota 4.

27 Cf. art. 28 c/c art. 26, itens 1 e 2 do Decreto 24.507/34.
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limitada & comarca, podendo no entanto estendé-la a todo o Brasil mediante um procedimento
centralizado no DNPI. Esta sistematica se manteve até a criacdo do INPI, quando a autarquia
deixa de ter a competéncia para conceder registro especial de nomes empresariais.

O Decreto-Lei n.° 7.903 de 27 de agosto de 1945, conhecido como Codigo da
Propriedade Industrial (CPI/45), manteve a via ddplice de protecdo ao nome empresarial,
fazendo contudo importantes e necessarias especificacdes quanto ao procedimento de registro
do nome, as condicBes e aos 6nus para sua eficacia, estabelecendo ainda restrigdes legais, e
deixando claro o prazo de 10 (dez) anos para a referida protecdo nacional, todavia renovaveis
indeterminadamente, como ocorre com 0s registros de marca.

A Lei de Registros Publicos de 1965% ndo alterou os limites de protecdo, mas
estabeleceu o procedimento de davida, ocasido na qual a Junta Comercial consultaria 0 DNPI
sobre a existéncia de nome empresarial anterior®. Tal dispositivo, fruto de singelo bom senso
administrativo, é também documento de que o DNPI, apos trinta e um anos de existéncia,
havia se tornado um verdadeiro arquivo unificado de ambito nacional, um repositorio
confidvel que as prdprias Juntas — e por suposto os Registros Civis de Pessoas Juridicas —
poderiam consultar para sanar pontos de divida em exame de anterioridade.

Essa tradicdo e aparente solidez do sistema centrado no DNPI torna ainda mais
estupefacientes os caminhos legislativos tomados posteriormente, indicando que as alteracdes
no DNPI, a criacdo do INPI e a peculiar promulgacdo do CPI de 1969, de curta vigéncia,
tenham origem em mudancas politico-ideoldgicas do governo militar, sobretudo na transigcdo
da Junta Governativa Provisoria de 1969 ao Governo Meédici, estranhas a aspectos
propriamente juridicos.

Em 1967, ap6s 22 anos de vigéncia do Cddigo de 1945, foi promulgado novo Codigo
da Propriedade Industrial®®, devido & necessidade de adequar a legislagdo nacional sobre
propriedade industrial & revisdo de Estocolmo da Convegéo da Unido de Paris (CUP), também
ocorrida em 1967. No entanto, o CPI/67 manteve a sistematica de protecdo nacional ao nome

empresarial levado a registro no DNPI. As mudangas mais drasticas comecam no ano de

%8 |ei n° 4.726, de 13 de julho de 1965.

2% Art. 49. Contendo 0 nome comercial de sociedade por acdes ou de outro tipo, expressdo de fantasia e tendo a
Junta Comercial ddvida de que reproduza ou imite nome comercial ou marca de inddstria ou comércio ja
depositada ou registrada, poderd, suscita-la, ficando o arquivamento ou registro suspenso até que se junte
certiddo negativa do Departamento Nacional da Propriedade Industrial ou até que se resolva judicialmente a
davida.

% Decreto-Lei N° 254, de 28 de fevereiro de 1967.
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1969, que viu ser publicado um novo Cddigo da Propriedade Industrial, apds somente 2 (dois)
anos de vigéncia do anterior.

No Codigo de 1969, foi abolida a competéncia do DNPI para registrar nomes
empresariais, trazendo o novo Codigo a norma de transi¢cdo mais expansiva de nossa histéria

no que pertine a tutela dos nomes empresariais:

Art. 166 A protecdo ao nome comercial ou de emprésa, em todo o territdrio
nacional, é adquirida através do arquivamento ou registro dos atos
constitutivos da firma ou sociedade no Registro do Comércio ou no Registro
Civil das pessoas juridicas, conforme o caso. (Grifou-se)

Em outras palavras, a partir da entrada em vigor do Codigo de 1969, os pedidos de
registro de nome empresarial seriam arquivados e o0s registros extintos, ficando
automaticamente todos os nomes de empresa e, também, as denominacdes de todas as

espeécies de pessoas juridicas, passiveis de exclusividade em todo o territério nacional.

4.2. Do CPI/71 ao Codigo Civil de 2002.

A criagdo do INPI pela Lei n° 5648, de 11 de dezembro de 1970, trouxe a necessidade
de rever o Codigo da Propriedade Industrial. Por razGes imperscrutaveis, ao invés de apenas
aditar o Decreto existente, 0 Governo Federal entendeu por bem, mais uma vez, promulgar
novo Codigo®!, que entrou em vigor em 1971, na data de sua publicacéo.

O CPI de 1971, ao revés de repetir a formula do artigo 166 do Codigo anterior, se
limitou a dispor que “o nome comercial ou de empresa e o titulo de estabelecimento
continuardo a gozar de protecdo, através de legislacdo propria, ndo se lhes aplicando o
disposto neste Cadigo” (art. 119).

No entanto, ndo havia “legislacdo propria”, isto é, ndo existia lei ordinaria
determinando os limites e regime da protecdo conferida aos nomes empresariais e, também, as
denominacdes de associaces e fundagdes®. Durante uma longa vacatio de lei ordinéria,
coube ao Departamento Nacional de Registro de Comeércio, sob legalidade bastante duvidosa,

regular por Instrucdes e Portarias a protecdo ao nome empresarial no Brasil.

31 Lei n.° 5.772, de 21 de dezembro de 1971.
32 SOUZA, Daniel Andensehn, op. cit., p. 88.
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A regulacdo do tema entre 1971 e 1986 é um verdadeiro ponto-cego na memoria
legislativa brasileira. Rubens Requido nos fornece o Unico registro desse periodo,
mencionando a Portaria DNRC /GDG/N° 1, de 12 de fevereiro de 1974, cujo artigo 1°
determinava que, para conseguir a extensdo dos direitos sobre 0 nome empresarial para outro
Estado, a empresa deveria assim requerer expressamente a Junta Comercial onde fora
registrada®.

No mais, 0 estudioso do assunto fica apenas a imaginar que as portarias e outras
normas administrativas mencionadas no dispositivo de revogagédo da Instrugdo Normativa N°
05, de 16 de setembro de 1986 tratam sobre o assunto dos nomes de empresa, sem contudo
saber seu contetido™.

De toda sorte, tem-se bons indicativos de que para 0 DNRC, durante todo este periodo,
a protecdo originaria conferida ao nome empresarial pela constituicdo da sociedade ou
registro do empresario individual se limitava ao Estado de constitui¢do/registro, coincidindo a
protecdo origindria do nome empresarial com a area de competéncia da Junta Comercial.
Adicionalmente, os regramentos do DNRC permitiam ao interessado estender a protecéo a seu
nome empresarial atraves da solicitagdo de registro em quantas Juntas fossem necessarias. Ao
receber a solicitacdo, as Juntas perfariam a busca de anterioridade e exame do nome pedido,
concedendo ou rejeitando o registro consoante as regras estabelecidas®. Enfim, um
procedimento burocratico e caro, infinitamente mais precario que o seguro registro unificado
no DNPI, e que vige até hoje.

Nessa linha, vieram apenas corroborar com e, por assim dizer, sanear a normatizacéo
do nome empresarial, recuperando o principio da legalidade, a Lei de Registros Mercantis de
1994% ainda vigente, e o Decreto n° 1.800/96, que regula aquele diploma. Ambos
mantiveram o limite da protecdo originaria dos nomes empresariais cingido ao Estado de sua
constituicdo/registro.

Enfim, em 2002, veio a lume o atual Cdédigo Civil, em cujo artigo 1.166, caput, esta

insculpida a protecdo originéria limitada ao territorio do Estado, trazendo o paragrafo unico a

% REQUIAO, Rubens. Curso de Direito Comercial. V. I, 26 Ed., 2005. p. 145

% As portarias e outras normas em quest&o so as seguintes: Portaria DNRC/DOC/N°® 30, de 12 de novembro de
1968; Portaria DNRC/GDG/N® 1, de 12 de fevereiro de 1974; Portaria n° 08, de 26 de agosto de 1977; Artigos
6° e 7° da Portaria n° 001, de 9 de fevereiro de 1982; Oficio-Circular DNRC/DOC/N° 08, de 12 de marco de
1982; Telex-Circular n° 612, de 11 de outubro de 1982.

% Tal é o sistema da IN 05/86 (art. 6°), a mais antiga das instrucdes do DNRC cujo texto integral esta disponivel
na rede mundial de computadores. A respectiva redacdo vem se repetindo até chegar a atual IN 116/2011, sem
alteracGes substanciais.

% Lei ne. 8.934 de 1994.
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possibilidade de extensdo da protecdo ao territorio nacional, extensdo essa a ser feita pela via
(crucis) do arquivamento de certiddes em cada uma das 27 Juntas Comerciais da Republica
Federativa do Brasil, conforme disposto na IN 15/2013.

A narrativa meramente normativa dos fatos da a falsa impressao de que, apds o CPI de
1971, a sistematica de protecdo a0 nome empresarial, por mais criticas que merecesse,
manteve, de certa forma, um panorama fixo de protecdo originaria ao Estado e possibilidade
de incremento territorial da exclusividade conferida pelo nome empresarial através do sistema
de registros de certiddes em Juntas Comerciais de outros Estados.

A impressdo nédo corresponde a realidade dos fatos, porquanto uma rapida verificagcao
da jurisprudéncia do Supremo Tribunal Federal — na época em que julgava matéria infra-
constitucional -, e do Superior Tribunal de Justica, revelam uma longa tradicdo de firme

aplicacdo da protecdo originaria do nome empresarial a todo territorio nacional:

RE 89424, 1* Turma. Relator: Min. Soares Munoz - Julgamento:
19/06/1978

“Nome de sociedade comercial. Veplan e Viplan. Semelhanca gréfica e
quase identidade fonética entre a denominacdo de duas empresas que se
dedicam a construcdo imobiliaria, além de outras atividades do mesmo
género, embora ndo perfeitamente iguais. Recurso extraordinario conhecido
e provido, para julgar procedente a a¢éo visando a modificacdo do nome da
recorrida.”

Trecho do voto do relator: “A circunstancia de ndo ter sido a mesma Junta
Comercial, que procedeu ao arquivamento dos contratos constitutivos das
duas sociedades, ndo afasta, da mais antiga, o direito ao nome assegurado
pela Constituicdo da Republica e pela lei ordinaria em todo o territério
nacional.” (Grifou-se)

RESP 6.169. 42 Turma. Rel.Min. Athos Carneiro.Julgamento em 25/6/1991.
“Nome comercial. Direito a exclusividade. Registro na Junta Comercial.
Prevaléncia.

O direito ao uso exclusivo do nome comercial em todo territério nacional
ndo esté sujeito a registro no INPI, e surge td0-s6 com a constituicdo juridica
da sociedade, através do registro de seus atos constitutivos no Registro do
Comércio, devendo prevalecer o registro do nome comercial feito com
anterioridade, no caso de firmas com a mesma denominacdo e objeto social
semelhante, que possibilite confusdo. Lei 4726/65, art. 38, IX; DLei
1005/69, art. 166; Lei 5772/71, arts. 65, item 5, e 119; Convencéo de Paris,
de 1888, adotada no Brasil pelo decreto 75.572/75. Recurso especial
conhecido e provido.” (Grifou-se)

RESP 30636. Relator. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira. 4% Turma.
julgamento 14/09/1993.

PIDCC, Aracaju, Ano lll, Edigdo n2 07/2014, p.279 a 310 Out/2014 | www.pidcc.com.br



ISSN ELETRONICO 2316-8080
FELIPE BARROS OQUENDO

298

Direito Comercial. Colidéncia de expressdo ("pé quente™) utilizada como
titulo de estabelecimento por empresas de mesma area de atuagdo (revenda
de loterias). Registro anterior na Junta Comercial de Santa Catarina.
Prevaléncia sobre registro de marca, posterior no INPI. Novidade e
originalidade como fatores determinantes. Arts. 59 e 64 da Lei 5772/71.
Recurso desacolhido.

I- Tanto o registro realizado nas Juntas Comerciais (denominagéo social ou
nome de fantasia), quanto ao levado a efeito junto ao INPI (marca),
conferem & empresa que o0s tenha obtido o direito de utilizar com
exclusividade, em todo o territério nacional, a expressdao que lhes constitui
como titulo de estabelecimento, como sinal externo capaz de distingui-la,
perante a generalidade das pessoas, de outras que operam no mesmo ramo de
atividade.

Il - Havendo conflito entre referidos registros, prevalece o mais antigo, em
respeito aos critérios da originalidade e novidade. (Grifou-se)

Considerando caber ao Judiciario a revisdo da legalidade dos atos administrativos,
torna-se forcoso admitir que, na pratica, os empresarios ndo se valeram do custoso e
burocréatico sistema oferecido pelos regramentos do DNRC enquanto a jurisprudéncia dos
tribunais méaximos de nosso pais garantiam a protecdo originaria do nome empresarial em
todo o territorio nacional, sobretudo com base na aplicacdo direta do artigo 8° da Convencéo
da Unido de Paris®’.

Uma tentativa de consolidar esse entendimento em lei ordinaria se deu no Projeto da
Lei de Registros Mercantis de 1994, aprovado nas duas casas legislativas. Nao fosse o veto
presidencial ao artigo 33 do Projeto original, teriamos desde 1995 uma lei clara e expressa no
sentido de que o nome empresarial tem protecdo origindria no &mbito nacional, retirando dos
magistrados o peso de aplicagdes legislativas duvidosas. Contudo, justamente este dispositivo
foi vetado, e ndo deixa de carregar tom de ironia o fato de a mensagem de veto referir-se a
sistematica j& existente, que ndo deveria ser subvertida, uma vez que esta se fundava em
regulacdo direta do tema por Portarias do DNRC, como visto.

De toda sorte, a partir de 2002, com a publicacdo do Cddigo Civil, uma nova onda de

discussdes se inciou.

4.3. Da publicacdo do Cddigo Civil até os nossos dias.

3" A aplicacdo direta deste artigo da CUP, como levada a cabo pelos tribunais, ndo é estritamente necessaria,
sendo certo que uma prote¢do mais limitada, com base na concorréncia desleal, ndo contrariaria o espirito da
convencdo. Cf. item 5, infra.
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Como jéa visto, o Cddigo Civil de 2002 regula os nomes empresariais €, no seu artigo
1.166, determina que a exclusividade adquirida com a constituicdo da sociedade ou registro
do nome esta limitada & Unidade Federativa onde se encontre a Junta Comercial:

Art. 1.166. A inscricdo do empresario, ou dos atos constitutivos das pessoas
juridicas, ou as respectivas averbaces, no registro proprio, asseguram o uso
exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

Paragrafo Unico. O uso previsto neste artigo estender-se-a a todo o territério
nacional, se registrado na forma da lei especial.

Antes mesmo da entrada em vigor do codigo, foram apresentados dois anteprojetos de
lei modificando o texto do artigo para que a exclusividade em tela fosse, originariamente, no
territorio nacional, tendo sido um dos anteprojetos, inclusive, apresentado pela Associacéo
Brasileira da Propriedade Intelectual (ABP1)®. O fundamento, além de vasta jurisprudéncia
dos Tribunais estaduais e do STF e STJ, era justamente o artigo 8° da CUP. Contudo, o
projeto que reuniu ambos 0s anteprojetos restou arquivado.

Um ano apds a entrada em vigéncia do codigo o DNRC, provocado, emitiu o Parecer
Juridico DNRC/COJUR/N°® 045/04, no qual esclareceu que a extensdo prevista no paragrafo
unico do artigo 1.166 do CC/2002 se daria pelo sistema de registro de certiddes em cada uma
das 26 Juntas Comerciais restantes, exatamente nos termos das Instrucdes Normativas daquele
Orgdo, e na sistematica mantida pela IN n°. 15/2013 do DREI.

Em 2005, foi publicado julgado do STJ (Agravo Regimental no REsp n°. 653.609/RJ,
Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, D.J. 27/06/2005), no qual, ap6s décadas de
entendimento pela protecdo territorial nacional, o Pretorio Excelso reconheceu que o espirito
do novo cddigo € o de limitar a oponibilidade originaria do nome empresarial aos limites do

Estado onde foi constituido:

“4, A protecdo legal da denominacéo de sociedades empresarias,
consistente na proibigdo de registro de nomes iguais ou anédlogos a
outros anteriormente inscritos, restringe-se ao territério do Estado
em_que localizada a Junta Comercial encarregada do
arguivamento dos atos constitutivos da pessoa juridica.

% Projeto de lei n°. 7070, de 26 de junho de 2002, assinada pelo Deputado Enivaldo Ribeiro. Este projeto
modificava ainda outros artigos referentes a nomes empresariais, estabelecendo um procedimento de oposicéao e
contencioso administrativo nas Juntas muito semelhante ao do INPI, inclusive com previsdo de caducidade, isto
é, extingdo por falta ou insuficiéncia de uso.
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5. N& se ha falar em extensdo da protecdo legal conferida as
denominacdes de sociedades empresarias nacionais a todo o territdrio
patrio, com fulcro na Convengdo da Unido de Paris, porquanto,
conforme interpretacdo sistematica, nos moldes da lei nacional,
mesmo a tutela do nome comercial estrangeiro somente ocorre em
ambito nacional mediante registro complementar nas Juntas
Comerciais de todos os Estados-membros. (grifou-se)

O entendimento do DNRC e do STJ, apesar de tudo, ndo havia aparentemente atingido

o posicionamento da doutrina de que o inciso V do artigo 195 da LPI*

permitiria,
dependendo do caso concreto, uma protecdo além do territério estadual de origem,
independentemente de registro. Isto porque o referido dispositivo se trata de norma criminal,
com efeitos civis, de repressdo a concorréncia desleal. Neste contexto, seu fundamento néo
seria a protecdo administrativa do nome empresarial em sua funcdo primordial (identificagéo
da sociedade ou do empresario), mas sim do nome como elemento do estabelecimento e sinal
concorrencial de um empreendimento mercadoldgico. Assim, no espirito de proteger a
clientela e o fundo de comércio, ndo se aplicaria as questdes da LPI a limitag&o territorial
insculpida no Codigo Civil, mas, por outro lado, exigir-se-ia a existéncia de relacdo de
concorréncia, com o consectario da aplicacdo do principio da especialidade, que no conflito
administrativo ndo entra — ou ndo deveria entrar — em consideracao.

Mutatis mutandis, 0 mesmo raciocinio aplicar-se-ia ao artigo 124, inciso V, também
da LPI*’: para averiguar se um nome empresarial deve impedir o registro de uma marca
posterior, haveria que se perquerir a dimensdo do fundo de comércio a ser protegido pelo
nome empresarial e, dentro dos limites do principio da especialidade, verificar se haveria
suscetibilidade de confusdo ou associacao.

Novamente, o fundamento desta argumentacdo é o cumprimento ao artigo 8° da CUP.
Ocorre que, no REsp n°. N° 971.026 — RS, de relatoria do ministro Sidnei Beneti, proferido
em 15/02/2011, foi declarada a revogacéo do referido dispositivo da convencdo, fato que sera

melhor analisado no capitulo seguinte.

%9 Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

V - usa, indevidamente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia alheios ou vende, exp&e ou
oferece a venda ou tem em estoque produto com essas referéncias;

0" Art. 124. N&o sdo registraveis como marca:

V - reproducéo ou imitacdo de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de estabelecimento ou nome de
empresa de terceiros, suscetivel de causar confuséo ou associacdo com estes sinais distintivos;
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Na doutrina, a teoria da revogacdo do artigo 8° j& havia ganhado forca pela
demonstracdo de rigor cartesiano do Professor Sérgio Campinho®, assim sumarizavel: a
Convencéo da Unido de Paris, na qualidade de tratado internacional, tem, pela internalizagéo,
forca de lei ordindria. Como a ultima revisdo foi internalizada pelo Decreto n° 635 de
28/02/1992 e o Cddigo Civil foi publicado posteriormente, o artigo 1.166 teria revogado o
artigo 8° do Decreto.

Independentemente da correcdo do raciocinio e, mais importante, de todos o0s seus
corolarios, que serdo analisados criticamente no proximo capitulo, fato é que o STJ continuou
a trilhar um caminho cada vez mais limitador da exclusividade do nome empresarial. O cume
dessa escalada se deu quando a Ministra Nancy Andrighi liderou voto onde entendeu que o
artigo 124, V da LPI sé poderia ser aplicado quando o titular do nome empresarial anterior o
tivesse registrado em todas as juntas comerciais do Brasil:

“Propriedade Industrial. Mandado de Seguranca. Recurso Especial. Pedido
de cancelamento de decisdo administrativa que acolheu registro de marca.
Reproducdo de Parte do nome de empresa registrado anteriormente.
Limitacdo geogréfica a protecdo do nome empresarial. Art. 124, V, da Lei
9.279/96. Violagdo. Ocorréncia. Cotejo Analitico. Ndo Realizado. Similitude
fatica. Auséncia.

1. Apesar de as formas de protecdo ao uso das marcas e do nome de empresa
serem diversas, a dupla finalidade que esta por trds dessa tutela é a mesma:
proteger a marca ou 0 nome da empresa contra usurpacgdo e evitar que o
consumidor seja confundido quanto a procedéncia do produto.

2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem
parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 - corresponde na lei anterior ao
inciso V, do art. 124 da LPI -, marca acentuado avancgo, concedendo a
colisdo entre nome comercial e marca 0 mesmo tratamento conferido a
verificagdo de colidéncia entre marcas, em atencdo ao principio
constitucional da liberdade concorrencial, que imp0e a lealdade nas relagdes
de concorréncia.

3. A protecdo de denominagGes ou de nomes civis encontra-se prevista como
topico da legislagdo marcéria (art. 65, V e XII, da Lei n°® 5.772/71), pelo que
0 exame de eventual colidéncia ndo pode ser dirimido exclusivamente com
base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atengdo a
interpretacdo sistematica, aos preceitos legais condizentes a reprodugdo ou
imitacdo de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei n® 5.772/71,
consagradores do principio da especificidade. Precedentes.

4. Disso decorre que, para a afericdo de eventual colidéncia entre
denominacdo e marca, ndo se pode restringir-se a analise do critério da
anterioridade, mas deve também se levar em consideragdo os dois principios
basicos do direito marcario nacional: (i) o principio da territorialidade,

* CAMPINHO, Sérgio. O Direito de Empresa & luz do Novo Cédigo Civil, 12 Ed.. Rio de Janeiro: Renovar,
2003. pp. 381 - 385.
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ligado ao &mbito geogréafico de protecdo; e (ii) o principio da especificidade,
segundo o qual a protecdo da marca, salvo quando declarada pelo INPI de
"alto renome" (ou "notoéria”, segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), esta
diretamente vinculada ao tipo de produto ou servico, como corolario da
necessidade de se evitar erro, ddvida ou confusdo entre 0s USUArios.

5. Atualmente a protecdo ao nome comercial se circunscreve a unidade
federativa de jurisdicdo da Junta Comercial em gue registrados os atos
constitutivos _da empresa, podendo ser estendida a todo territdrio
nacional se for feito pedido complementar de arguivamento nas demais
Juntas Comerciais. Precedentes.

6. A interpretacdo do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os
institutos da marca e do nome comercial € no sentido de que, para que a
reproducdo ou imitagdo de elemento caracteristico ou diferenciado de nome
empresarial de terceiros constitua ébice ao registro de marca - que possui
protecdo nacional -, necessario, nessa ordem: (i) que a protecdo ao nome
empresarial ndo goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas
detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o territdrio nacional e
(ii) que a reproducdo ou imitacdo seja “suscetivel de causar confusdo ou
associagdo com  estes sinais  distintivos'. N&o sendo  essa,
incontestavelmente, a hipotese dos autos, possivel a convivéncia entre o
nome empresarial e a marca, cuja colidéncia foi suscitada.” (STJ - REsp
1204488 / RS 32 Turma. Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/02/2011.
Grifou-se]

Merece destaque, além da alteracdo do entendimento anterior e da enorme dificuldade
pratica criada ao titular do nome empresarial, o fato de que a Ministra adotou e tomou por
base a funcdo concorrencial do nome empresarial para poder chegar as conclusdes de seu
voto, 0 que, a nosso ver, consubstancia subversdo de décadas de doutrina e jurisprudéncia
sobre o tema.

Mas o texto do julgado, decerto, ndo peca por obscuridade: a prevalecer o
entendimento ali exposto, estabilizar-se-iam as dissensdes na doutrina e nos tribunais,
podendo ao menos os titulares de nome empresarial terem um ponto de partida para tentarem
implementar, junto ao DREI, um sistema mais simplificado de registro de nomes empresariais
nas Juntas que, infelizmente, ainda nao existe.

Ocorre que a impressdo de pacificacdo e clareza causada pela decisdo comentada é
meramente aparente. Primeiramente, chama a atengdo um julgado, proferido no dia
15/02/2011, isto €, apenas uma semana antes, pela mesma relatora e na mesma turma, que,
ndo tendo sido tdo noticiado quanto o anteriormente comentado, decide em sentido

diametralmente contrario, conforme revelado por esse trecho do voto vencedor:

“(...) destaco que a simples utilizacdo da expressdo “MITSUIBRAS”,
registrada pela recorrente, bastaria em tese para configurar o perigo de
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confusdo e, por conseguinte, de prejuizos ao prestigio e a boa fama da
recorrida, titular do nome “MITSUI”. Dessa forma, a solucdo adotada pelo
acordao recorrido seria mantida ainda que o TRF da 22 Regido ndo houvesse
constatado a afinidade entre 0s objetos sociais e 0s servigos prestados pelas
partes, porque, para a protecdo do nome comercial, 0 elemento
concorréncia ndo assume primordial relevancia, tornando-se acessoria a
analise dos ramos de atividade comercial.

Assim, se a expressdao  “MITSUI”, além de revestir a marca
originalmente registrada pela recorrida, estd contida em sua
denominacéo social, a defesa desse patronimico ndo deve ser restrita ao
ramo_de atividade no gual atua seu titular. Como envolve a proépria
identificacdo do comerciante ou industrial em suas relacées negociais e
de crédito, consolida a reputacdo e o conceito da prépria empresa, de
maneira gue a doutrina tem considerado desnecessaria a comprovacao
de que o conflito onomastico diga respeito _a pessoas juridicas que
exercitem atividades comerciais_idénticas” (STJ - Recurso Especial N°
1.193.278 — RJ — Rel. Min. Nancy Andrighi. Julg. em 15/02/2011 - grifou-
se).

Destaque-se que, além de ndo apresentar a0 nome empresarial em questdo as
exigéncias listadas no REsp 1204488 / RS, a relatora ainda afirma que os nomes empresariais
devem ser protegidos sem se cuidar da especialidade, valendo salientar que a questdo em tela
se tratava de conflito entre nome empresarial anterior e marca posterior.

Sem duavidas, a mudanca brusca de um posicionamento para outro em questdo de uma
semana acaba por colocar em cheque a firmeza do entendimento da 3% Turma do STJ ndo sé
sobre o conflito entre marcas e nomes empresariais como, também, no que tange & mutua
exclusdo de nomes empresariais.

Tanto assim que a deciséo do dia 15/02/2011 ja foi mencionada em julgado posterior
ao de 22/02/2011, para fundamentar a nulidade de uma marca por um nome empresarial de
sociedade anteriormente constituida, sem a necessidade de registro prévio em todas as Juntas

Comerciais:

“ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA. INPI. ART. 124 DA LEI
N. 9.279/96. DIREITO DE PRECEDENCIA. PREVALENCIA DO
REGISTRO MAIS ANTIGO. PROTECAO AO CONSUMIDOR.

1. Segundo o art. 124 da Lei n. 9.279/96, que regula direitos e obrigacdes
relativos a propriedade industrial, ndo sdo registraveis como marca: V -
reproducdo ou imitacdo de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo
de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar
confusdo ou associagdo com estes sinais distintivos.

2. Em que pese a empresa ré tenha obtido o registro da marca "Tecsol" junto
ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 02/05/2007,
quando solicitou tal registro (2002) a parte autora ja estava utilizando a
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denominacgdo social "Tecsol Agr oindustrial Ltda", devidamente registrada
na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul desde sua constituicéo,
em 1995. Portanto, foi levado a registro, como marca, nome de empresa de
terceiro, em violagdo ao disposto no art. 124, V, acima transcrito.” (TRF da
4% Regido - AC N° 5001603-40.2012.404.7118/RS — Rel. Des. Federal
MARIA LUCIA LUZ LEIRIA. Julgado em 22/08/2012)

Assim sendo, parece claro que ndo foi desta vez que a questdo da oponibilidade do
nome empresarial restou resolvida pelos Tribunais; bem ao reves, as decisdes contraditorias,
enquanto nao forem estabilizadas em jurisprudéncia, continuardo sendo fonte de discussdes e
inseguranca juridica®.

Visando a sanar esta situacao, o legislador do Projeto de Cédigo Comercial (Projeto de
Lei n®1.572, de 2011), procurou dar um fim aos questionamentos, dispondo no artigo 48 uma

diafana protecé@o nacional aos nomes empresariais:

Art. 48. A inscricdo do empreséario individual ou o arquivamento do ato
constitutivo da sociedade empresaria no Registro Publico de Empresas
asseguram o uso exclusivo do nome empresarial em todo o pais.

O dispositivo, que revogaria ndo sé o artigo 1.166 do Cddigo Civil como o Decreto n°.
1.800/96 e a Instrucdo Normativa 15/2013 do DREI, se volta para o ambito administrativo da
questdo da protecdo ao nome empresarial, definindo-o como nacional. Neste caso, 0 alcance
das normas da LPI e da CUP voltaria a ser o da concorréncia desleal. Todavia, ndo se sabe

ainda qual seré a fortuna legislativa do Projeto, nem se tal disposicao se mantera.

5. Da protecdo conferida pela CUP. Suposta revogacéo do artigo 8°.

A Convengéo da Unido de Paris dispds, desde sua primeira edi¢do, em 1883, sobre
nomes empresariais, determinando, com textos um pouco distintos conforme as revisoes, uma
protecdo internacional, garantida nos territorios dos paises signatarios.

O Brasil, signatario da CUP desde sua primeira edicdo, internalizou a revisdo de
Estocolmo, de 1967, no Decreto n°. 75.572/75, posteriormente ratificado pelo Decreto n°. 635
de 1992, ja citado.

*2 Ha ainda outros julgados posteriores que parecem contrariar a decisao relatada pela Ministra Nancy
Andrighi, como, por exemplo, 0 acérdao unanime proferido na Apelacéo Civel n°. 200851018001138
(TRF da 22 Regido, data de publicagdo 03/05/2012).
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Como visto, o artigo 8° da CUP foi muito comumente citado, tanto em julgados como
na doutrina e mesmo em projeto de lei, como fonte de onde deduzir a exclusividade do nome
empresarial em todo o territorio nacional, decorrente apenas da constituicdo da sociedade ou
do registro do empresério individual. O raciocinio é de que se a protegdo ao nome do
estrangeiro se da em todo o territério brasileiro, menor exclusividade ndo poderia ser
garantida ao nacional, sob pena de tratamento diferenciado inaceitavel.

Talvez por isto, a doutrina tenha entendido que o artigo 8° fora revogado pelo artigo
1.166 do Cddigo Civil, consoante raciocinio ja exposto no capitulo anterior. Assim, nao
deixou de representar evolucdo natural o posicionamento do STJ declarando formalmente a

revogacéo do dispositivo™;

“Nome comercial. Protecdo no ambito do Estado em que registrado.
Impossibilidade de alegagdo como protecdo a marca, enquanto ndo
registrada no INPI. Registro no INPI, superveniente, que ndo pode ser objeto
de consideragdo no recurso especial. [...].

I- Os artigos 61 do Decreto n° 1800/96 e 1.166 do Codigo Civil de 2002,
revogaram o Decreto n°® 75.572/75 no gue tange & extensdo territorial
conferida a protecdo do nome empresarial. Agora ""A protecdo legal da
denominacdo de sociedades empresérias, consistente na proibicdo de
registro de nomes iguais ou anélogos a outros anteriormente inscritos,
restringe-se _ao_territorio _do Estado em que localizada a Junta
Comercial encarregada do_arguivamento dos atos constitutivos da
pessoa juridica" (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ).

Il - Os atos de concorréncia desleal a que faz referéncia a recorrente
consistiram, justamente, no uso indevido do seu nome comercial e da sua
marca. As instancias ordinarias explicaram que tal pretensdo, porque ligada
ao uso indevido de marca ndo registrada, ndo poderiam prosperar. Por isso
reduziram o objeto litigioso. Nao ha ai qualquer vicio de julgamento extra
petita.

Il - Se todo o processo se desenvolveu sob o pélio de uma suposta
colidéncia entre os nomes empresariais das sociedades autora e ré, é também
nesses termos que deve ser resolvido o recurso especial. O fato de a
recorrente ter, em momento mais recente, promovido o registrado da marca
no INPI pode suscitar uma nova discussao, relativa a colidéncia entre marca
e nome comercial, mas assunto a ser examinado em um novo Processo, se
houver. [...]” (REsp 971026. 3* Turma. Relator: Min.Sidnei Beneti.
Julgamento em 15/02/2011- grifou-se)

*3 Ressalve-se do raciocinio judicante a mencéo ao Decreto n°. 1.800/96 como raz&o para revogacao, ja que,
como exposto pelo Professor Campinho, o Decreto, inferior na hierarquia legislativa, jamais poderia ter
revogado artigo da CUP, esta com forca de lei ordinaria. Portanto, o artigo 8°, se é que foi revogado, apenas o
teria sido em 2003, com a entrada em vigor do Cédigo Civil.
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Apesar disso, esse entendimento de que o artigo 8° conferiria a0 nome empresarial
protecdo territorial nacional automaticamente decorrente da constituicdo da sociedade ou
registro do empresério na Junta ndo foi endossado pela Organizacdo Mundial da Propriedade
Intelectual — OMPI, responsavel pela administragdo e salvaguarda da CUP.

Com efeito, no livro “Guide to the Application of the Paris Convention”, de lavra do
Professor G. C. H. Bodenhausen, entdo diretor do Bureau for the Protection of Intellectual
Property (cujas competéncias foram posteriormente absorvidas pela OMPI), o artigo 8° deve
ser interpretado como, por um lado, aplicavel diretamente, sem necessidade de internalizagéo
em lei, mas, por outro, como garantidor de uma protecdo minima, que ndo necessariamente
seria correspondente ao territorio nacional.

Mais especificamente, o guia em tela, saido logo apos a revisdo de Estocolmo, foi
enfatico ao afirmar que a protecdo pela via da concorréncia desleal seria uma saida aceitavel
como cumprimento do dispositivo unionista**.

Assim, parece ter havido uma confus@o nos juristas nacionais, cristalizada, por certo,
através de décadas de repeticdo, de que o artigo 8° teria o efeito de uma protecdo
administrativa no territério nacional, quando na verdade seria mais razoavel supor que este
dispositivo da Convengéo estaria regulado pelos artigos 195, inciso V e 124, inciso V da LPI,
onde, como ja visto, 0 nome empresarial assume sua fungdo concorrencial, distinta da fungéo
de identificacdo e protecdo ao crédito do empresario, que é a propriamente administrativa.

Diferentemente do conflito administrativo, que independe da concorréncia mas é
limitado a unidade federativa onde registrado 0 nome empresarial, esta faceta do nome visa a
proteger o aviamento ou good will do empresério, vedando a confusdo ao consumidor e 0
aliciamento ilicito de clientela.

Portanto, nessa analise, haveria que se perquerir: i) se ha relacdo de concorréncia entre
as partes litigantes; e ii) se ha risco de confusdo, erro ou associa¢do perante os consumidores,
decorrente da coexisténcia da marca e do nome empresarial ou, ainda, de dois nomes
empresariais. Resumindo essa concep¢do, o Professor Newton Silveira equacionou da

seguinte maneira a distingao:

“Caso o conflito se estabeleca no &mbito concorrencial, dever-se-a
acrescer o principio da concorréncia ao principio da anterioridade,

* BODENHAUSEN, G.H.C. Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial
Property. Genebra: BIRPI, 1968, pp. 133-134.
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para que a solucgdo seja dada levando-se em conta a efetiva existéncia
de concorréncia e de possibilidade de confuséo entre os produtos ou
servigos”®

Essa corrente defende que a vedacdo a concorréncia desleal ndo poderia ter sido
afetada pelo artigo 1.166 do Codigo Civil, que cuidou somente do aspecto identificador e
administrativo do nome empresarial. Efetivamente, ndo haveria, sustentam, como negar que
restringir por lei a protecdo da concorréncia desleal ao Estado seria colocar limites artificiais
em relacdo complexa e dindmica como € a concorréncia.

Vale destacar que, mesmo antes da decisdo do STJ aqui comentada, o Tribunal
Regional Federal da 2° Regido ja vinha aplicando o entendimento de Bodenhausen aos

conflitos entre nomes empresariais e marcas, apés o advento do Cédigo Civil de 2002:

ADMINISTRATIVO. MARCA E NOME COMERCIAL. COLIDENCIA.
ARTS. 8° E 9° DA CUP. INTELIGENCIA. Tendo em vista a limitacdo
territorial do registro do nome comercial da empresa, ndo sendo
possivel saber-se todos os nomes utilizados no territério nacional, e
considerando_ainda gque a Convencdo da Unido de Paris veio a dar
tratamento destinado a repressao da concorréncia desleal, ndo podendo
ser utilizada, ao revés, para paralisar ou obstaculizar a atividade
empresarial, o art. 8° da CUP deve ser entendido como repressivo da
concorréncia_desleal. E dizer, ndo se tratando de nome de empresa ja
afamada no mercado e, portanto, ndo se evidenciando ma-fé com vistas ao
aproveitamento parasitario de nome comercial alheio, inexiste ilegalidade no
registro marcario que, ocasionalmente, imita nome comercial alheio
desconhecido a data do depdsito. Apelo e remessa necessaria providos.

(AC 371432 RJ 1999.51.01.005976-8. Relator: Desembargadora Federal
Marcia Helena Nunes. Julgamento: 20/03/2007. Orgdo Julgador: Primeira
Turma Especializada Publicacdo: DJU - Data::11/04/2007. Grifou-se)

Sendo assim, uma saida possivel para a antinomia entre Cddigo Civil e CUP seria
admitir que o artigo 8° ndo tendo sido revogado, teve sua eficacia redimensionada para a
protecdo pela via da concorréncia desleal, regulamentada na LPI. Assim, ndo se concluiria por
uma duvidosa eficacia postuma do artigo 8° apos a entrada em vigor do Codigo Civil, mas
tampouco se reduziria, ao ponto da revogacéo, a protecdo conferida pelo pacto unionista.

No entanto, a prevalecer o entendimento fixado no REsp 1204488 / RS, € possivel que

0 nome empresarial seja excluido do rol dos elementos de concorréncia, restringindo-se o

** SILVEIRA, Newton. A Propriedade Intelectual no Novo Cédigo Civil Brasileiro in Principios do Novo
Cadigo Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Quartier Latin, 2008. pp. 485 e ss.
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reconhecimento juridico somente a sua face identificadora da sociedade e do empresario

individual.
6. A protecdo do nome empresarial no Direito Comparado.

Em que pese estar distante de um empreendimento de interpretacdo pelo direito
comparado, o presente capitulo visa a dar um vislumbre das formas de protecdo do nome
empresarial em outros paises da tradicdo romano-germénica, que influenciam o Brasil em
matéria civil e empresarial.

Assim como nosso pais, Franca, Espanha, Portugal e Alemanha séo signatarias da
Reviséo de Escolmo da CUP e, portanto, estabeleceram desde 1967 sistemas distintos para a
protecdo dos nomes empresariais tanto de nacionais quanto de estrangeiros.

Na Franca, segundo consta do manual “Proteger Les Noms de Votre Societé”*,
publicado pelo Institut National de la Proprieté Industrielle (INPI-FR), a denomination sociale
da sociedade goza de protecdo no d&mbito nacional atraves de inscricdo no Registre national
du commerce et des sociétés, ao passo que o nom commercial, aproximadamente 0 nosso
nome de fantasia ou titulo de establecimento, tem protecdo de acordo com o rayonnemant de
la clientéle, isto é, de acordo com o alcance do fundo de comércio: portanto, uma protecéo via
vedacdo a concorréncia desleal.

Na Espanha, o Reglamento de Registro Mercantil, em seu art. 407, estabelece uma
protecdo nacional decorrente da competéncia territorial nacional do Registro Mercantil
Central, que deve ser consultado acerca da viabilidade do nome empresarial pretendido no
momento de constituicdo das sociedades empresérias.*” O mesmo ocorre com Portugal, onde
um Registro de ambito nacional confere protecdo igualmente nacional aos nomes
empresariais, consoante disposto no Codigo das Sociedades, artigo 10, item 3.

Por fim, o Cddigo Comercial Alemdo determina que aos nomes das sociedades
empresarias com socios de responsabilidade limitada (GmbH e a Aktiengeselshaft) dever-se-a

conferir uma protecdo em ambito nacional, apesar de estabelecer, de inicio e para todas as

*® http://www.inpi.fr/fr/societes-registre/les-noms-de-votre-societe/proteger-les-noms-de-votre-societe.html.
Acesso em 16.03.2013.

" http://www.rmc.es/documentacion/publico/ContenedorDocumentoPublico.aspx?arch=RMC-Articulos que
determinan la concesién o denegacion de las denominaciones sociales.pdf. Acesso em 16.03.2013
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denominacdes e nomes de empresarios individuais uma protecdo minima adstrita a localidade
ou ao distrito comunal onde constituido o nome (art. 29 do Cédigo Comercial Alemao)*.
Como se V&, a protecdo nacional ao nome empresarial tem sido adotada em paises de
legislacdo afeita a nossa, denotando, possivelmente, uma revisdo do posicionamento do Brasil
num futuro préximo, até mesmo para atender as expectativas de empresarios estrangeiros que

venham a investir em nosso pais.

7. Conclusdes e perspectivas.

Como visto, 0 nome empresarial tem uma histdria legislativa que, a0 mesmo em
tempo em que € secular, ainda apresenta, devido as mudancas bruscas da legislagcdo, um
carater de instabilidade de conceitos e principios.

Mesmo no tocante aos pontos que em tese estdo pacificados, como o principio da
novidade, é possivel e necessario fazer criticas aos critérios estabelecidos nas normas do
DREI, que estdo em franco descompasso com o0s parametros divisados por decadas de
experiéncia no direito marcario. Uma revisdo critica das decisdes das Juntas Comerciais sobre
o tema também é um caminho que promete retornar bons resultados.

Quanto a protecdo ao nome empresarial, verifica-se por uma andlise detalhada de sua
historia legislativa uma série convulsiva de normas que ora deram amplitude nacional, ora
estadual ao nome dos empresarios e sociedades. E quando, durante mais de 30 anos, ficamos
sem qualquer regulacdo por lei ordinaria, o0 STJ e o STF adotaram interpretagdo bastante
extensiva do artigo 8° da CUP, ndo correspondente ao exigido pela Convencao.

Finalmente, nas ultimas decisbes do STJ vém se consolidando o entendimento pela
limitacdo originaria do nome ao Estado, inclusive diante de registro de marca posterior, sem
embargo de, como demonstrado, os julgados em quest@o estarem longe de se tornar tendéncia
jurisprudencial.

A manutencdo da face concorrencial do nome empresarial, com apoio na CUP e na
LPI, parece ser ainda defensavel e factivel, sobretudo diante dos casos concretos em que fica
claro, por vezes, a necessidade dessa protecdo da clientela. Contudo, a viséo bilateral das
fungcdes do nome empresarial pode estar préxima de ser abandonada caso a jurisprudéncia

*8 O autor agradece o auxilio do colega Paulo de Tarso Castro Branddo com a interpretacdo e traducéo das
normas em lingua alema.
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continue o curso de encarar o nome empresarial como um elemento menor, de protecédo
meramente administrativa, dentro do complexo empresarial. O caso do nome empresarial €,
como nos romances policiais, um problema a ser resolvido com o tempo e 0 movimento

dialético dos interessados.
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