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XXVII CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI PORTO
ALEGRE -RS

DIREITO, INOVACAO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E
CONCORRENCIA

Apresentacdo

Aos dezesseis dias do més de novembro de 2018, tivemos a hora de coordenar mais um
Grupo de Trabalho intitulado “Direito, Inovagéo, Propriedade Intelectual e Concorréncia’,
realizado no ambito do Congresso do Conselho Nacional de Pesquisa em Direito, CONPEDI.
Na oportunidade, em Porto Alegre, a banca era composta pelos Professores Doutores Jodo
Marcelo de Lima Assafim (UFRJ e UCAM), José Querino Tavares Neto (UFGO) e Feliciano
Alcides Dias (Universidade Regional de Blumenau).

Esse GT, carregando no seu titulo as nogdes de inovagdo, propriedade intelectual e

concorréncia, € um grupo peculiar, por uma razdo simples. Dentro de um desafio

intel ectualmente relevante e motivado pela demanda social, o grupo em causa examina 0s
direitos de monopdlio e antimonopdlio, em Unico sistema, sob o fundamento filosofico do
direito ao desenvolvimento nos trilhos das politicas publicas. Uma parte relevante dos
expositores ja se conhece de outras edi¢cdes do GT. Outros, iniciados como estudantes, ja séo
autores de publicagdes relevantes. Os mais antigos renovam suas produgdes e se reciclam na
busca de novos desafios. A massa critica de pesquisadores mais experientes vai se formando,
paul atinamente, ao longo de uma década de trabal hos.

Por conseguinte, se alguns debates sdo absolutamente novos, outros resultam de um
amadurecimento de pesquisas de trato sucessivo, dilatadas no tempo, robustas e elencando
novas hipoteses de respostas, que, aparentemente ja conhecidos objetos tém demandado para
novos problemas, com origem na inovagdo e no desenvolvimento tecnolégico (veja-se, por
exemplo, a relagdo dentre “dados pessoais’, “plataformas digitais’, “big data’ e “abuso de
posi¢do dominante”). A nossa principal preocupagdo — como brasileiros e educadores que
SOMos - esta em “treinar” e “apetrechar” nossos micro e pequenos empreendedores para
enfrentarem a concorréncia internacional dotados de alguma competitividade. A

competitividade depende néo sd, e apenas, da politica industrial que garante a construgdo e
manutencdo de infraestrutura. Em que pese a importancia de estradas, das telecomunicagdes
(com especial destaque para a rede mundial de computadores), ferrovias e portos, 0 uso
estratégico da Pl esta no epicentro ndo sO da, assim denominada, nova economia, mas,
também, no epicentro da chamada |Va. Revolugdo Industrial. Imperioso se faz saber usar os
direitos de propriedade intelectual e o licenciamento (tanto nos contratos de transferéncia de



tecnologia como nas franquias) de maneira estratégica e bem alinhada, como fazem os lideres
mundiais (vide os exemplos da APPLE, d aAMAZON ou da STABUCKS), que, algum dia,
foram MPE e cresceram com a gjuda de seus governos nacionais e inteligéncia estratégica de
seus fundadores que, antes de querer vender suas empresas ainda na infancia, ambicionaram
— batendo no peito e com orgulho dos emprenhadores legitimos - o mercado global.

A nota comum a todos os trabal hos esta na interdisciplinaridade que ateoria do ponto — que
disciplina a lealdade na captacdo de clientela — ganhou com advento da imprensa, da
comunicacao de massa e, finalmente, com a sociedade da informacéo. Tanto é assim que toda
transformacdo de uma sociedade anénima, como, por exemplo, aumento de captacdo para
formacéo de uma subsidiaria integral ou uma aguisic¢éo, se 0 objeto da adquirida passa pela
inovacdo e/ou pela nova econdmica, depende de uma avaliagdo que, ab initio, ndo pode
ignorar a avaliacdo do portfélio de propriedade intelectual. O artigo 4° daLei das S.A. ganha
nova dimensdo gracas ao papel da propriedade intelectual na nova economia e na economia
dainovacéo.

Claro, tudo isso, dentro dos regimes de livre iniciativa e livre concorréncia, gue informam o
direito econbmico na manutencdo da economia de mercado. Nao no sentido de ndo
intervencao, mas, ao contrario, toda intervencao necessaria no sentido de liberalizacdo destes
mercados dos monopdlios. Sim, pois, 0 custo do peso morto do monopdlio € pago pelo
consumidor; a perda de empregos decorrente da concentracdo, pelo trabalhador €; os atagues
do monopolista a liberdade de concorrer e empreender mediante intentos de captura e outros
desvios, em prejuizo da democracia, e, ao fim e ao cabo, pela Nagao.

As criacdes do computador e do software engendraram uma serie de problemas, tanto para a
disciplina da propriedade intelectual como para os controles sociais relativos a livre
concorréncia. A cépia, agora, ndo sd tem a mesma qualidade do original, como seu custo
marginal tende a zero. Estes fatos prejudicam todos os métodos de andlise antigos e, em
grande medida, imprestaveis, tanto da contrafacdo, de um lado, como, também, da distor¢éo
anticompetitiva do processo de formacdo de preco, de outro. O estudo da concorréncia
dinadmica e a analise antitruste da concorréncia por superacao esta no centro do debate.

Se de um lado, dependemos o0 dos seus usos estratégicos (dos bens imateriais e dos direitos
de monopdlio outorgados pelo estado) para empreender com competitividade (e engendrar
desenvolvimento mediante o efeito pré-empreendedor derivado do uso leal dos direitos de
propriedade intelectual), de outro lado, dependemos, também, do controle social dos abusos



decorrente dos direitos de DPI para evitar concentracdes estruturais artificiais mediante
medidas excludentes abusivas (derivadas de distor¢des a livre concorréncia provocadas pelo
exercicio de DPIs com efeito anti-empreendedor).

Do lado da atribuicdo patrimonial, os depdsitos (requerimentos) de pedidos de direitos de
propriedade industrial depositados de ma-fé perante as autoridades competentes devem ser
combatidos na forma do regime mercantil: conhecimento do fato oponivel como elemento
caracterizador da mé-fé.

Trata-se, aqui, mais uma vez, de um uma coletdnea muito interessante e atual. Claro, ha
muito caminho, ainda, para se percorrer. Mas este € um bom inicio, e estamos convencidos
do fato de que, aos estudiosos do Direito da Inovacdo, Propriedade Intelectual e
Concorréncia, este trabalho pode ser muito Gtil. Desgjamos a todos uma boa leitural

Prof. Dr. Jodo Marcelo de Lima Assafim — UCAM / UFRJ

Prof. Dr. José Querino Tavares Neto — UFGO

Prof. Dr. Feliciano Alcides Dias — Universidade Regiona de Blumenau



CONFLITOSENTRE SINAISDISTINTIVOSDA ATIVIDADE EMPRESARIAL:
MARCA E NOME EMPRESARIAL.

CONFLICTSBETWEEN DISTINCTIVE SIGNSOF BUSINESSACTIVITY:
TRADEMARK AND BUSINESSNAME.

Almir Garcia Fernandes

Resumo

Esse estudo tem por finalidade analisar questdes relacionadas ao conflito entre as marcas e
nome empresarial, sinais distintivos da atividade empresarial, especialmente naguelas

situagOes em que 0 nome empresarial precede ao registro da marca. Pretende-se demonstrar

através do método dedutivoque a protegdo da marca abrange todo o territorio em que ela foi

registrada, entretanto, em casos especiais essa protecao deve ser mitigada, quando constatar-
se a utilizagéo de nome empresarial preexistente, mesmo que em exploragado de atividade do
mesmo ramo, desde que ndo haja violagdo da protegdo da marca notéria ou de alto renome.

Palavras-chave: Marcaregistrada, Nome empresarial, Conflito, Concorréncia,
Predominancia

Abstract/Resumen/Résumeé

This study aims to analyze issues related to the conflict between trademarks and business
name, distinctive signs of business activity, especialy in those situations where the business
name precedes the registration of the trademark. Intended demonstrate through the deductive
method that the protection of the mark covers the whole territory in registered, however, in
special cases this protection should be mitigated, when it is verified the use of preexisting
business name, even if in exploration of activity of the same branch, as long as there is no
violation of the protection of the notorious trademark or high reputation trademark.

K eywor ds/Palabr as-claves/M ots-clés. Trademark, Business name, Conflict, Competition,
Predominance



INTRODUCAO.

Os sinais distintivos da atividade empresarial sdo aqueles inseridos em produtos e
servicos ofertados pelo empresario para sua clientela, com a finalidade de diferencia-los de
Seus concorrentes.

Dentre esses sinais destacam-se as marcas, 0S homes empresariais, 0s titulos de
estabelecimento, as indicagdes geograficas, os nomes de dominio e outros que venham a
existir.

O estudo que este artigo se propde esta direcionado tdo somente a analise das marcas
e dos nomes empresariais, em especial as situacdes em que 0s mesmos encontram elementos
de coliséo. Essa restri¢do a esses dois sinais distintivos é necessaria, tendo em vista que, além
de gozarem de expressa protecdo legislativa, seja constitucional e infraconstitucional, também
sdo aqueles mais utilizados pelos empresarios para se diferenciar de seus concorrentes.

As marcas se caracterizam por distinguir produtos e servicos ofertados por
empresarios a sua clientela, diferenciando-os de outros produtos semelhantes de origens
diversas.A protecdo juridica que Ihe é conferida implica em tutelar o patriménio moral que
agregam ao empresario na fidelizacdo daqueles a quem os produtos e servigos sdo ofertados,
especialmente no cenario econdémico atual em que as relagdes negociais transcendem as
barreiras da territorialidade,impulsionadas pelo comércio virtual.

A globalizagdo econémica, com a consequente abertura de mercados, acabou por
facilitar o acesso de diversos consumidores de diferentes partes do mundo a produtos e
servicos que sdo oferecidos pelas mais diversas empresas.

Em virtude disso, proteger a marca em detrimento da utilizacdo ndo autorizada de
terceiros “free rides” é uma medida que visa também proteger a empresa e a sua fun¢ao social
pois, para manter toda a estrutura de uma marca sdo necessarios diversos investimentos em
diferentes areas, tais como marketing, design, dentre outras, impulsionando a geracdo e
circulacdo de riquezas nao s6 pelo empresério titular do produto ou servigo, mas também a
todos os outros colaboradores empenhados na criacdo e disseminacédo deste sinal distintivo.

Por outro lado, nem todo empresario possui recursos financeiros suficientes para
investir na consolidacdo de uma marca especifica de produto ou servigo, optando, ao explorar

sua atividade econémica, por ndo registrar os simbolos que destacam seus produtos ou



servicos, resguardando a distinguibilidadedestes simplesmente atraveés do registro do nome
empresarial perante a Junta Comercial.

Os nomes empresariais ndo se prestam diretamente a este fim, tampouco gozam do
mesmo escopo de protecdo que as marcas, entretanto, ndo estdo despidos de protecdo
legislativa, pois o Codigo Civil e a Lei 8.934/94 conferem a esses nomes a qualidade de um
direito imaterial do empresario, com implicacbes distintas da marca, associado a
personalidade juridica do empresario e ndo necessariamente aos produtos e servigos por ele
ofertados, mesmo que isso venha a ocorrer de forma indireta.

De forma sucinta, pode-se entender que 0S nomes empresariais representam a
individualizacdo da personalidade juridica do empresario, enquanto a marca esta associada
diretamente aos produtos e servicos ofertados.

A principio ndo deveria haver qualquer confusdo entre esses sinais distintivos,
entretanto, ndo é o que ocorre na pratica, pois nao raras sdo as hipdteses em que as marcas e
0S nomes empresariais entram em coliséo e acabam por confundir os consumidores, tal como
sera demonstrado através da apresentacdo de casos praticos levados a julgamento no Brasil.

Muitas vezes, elementos de fantasia que estdo presentes nas marcas e nos nomes
empresariais podem se apresentar, de tais formas semelhantes, que acabam por ndo atender ao
critério de distinguibilidade que se esperadas atividades empresariais.

Essa confusdo simbolica ou nominal estabelecida precisa de solugdes que protejam
tanto os investimentos daqueles que registraram as marcas, quanto a personalidade juridica
gue esta diretamente associada ao nome empresarial.

Esse artigo tem por objetivo analisar justamente essas relacdes conflituosas entre o
nome empresarial e a marca, quando colidem ao serem utilizados como sinais distintivos da
atividade empresarial.

Essa analise tera como ponto de partida o estudo dogmatico relacionado a natureza
juridica tanto do nome empresarial e da marca, ambos como sinais distintivos do empresério,
demonstrando que sua utilidade transcende a esse simples carater diferenciador de produtos e
servicos para, em seguida, debrucar-se sobre o tema especifico da colisdo entre eles.

Considerando a importancia desses elementos incorpéreos para 0 mercado e as
caracteristicas destes sinais distintivos, a presente pesquisa se faz relevante, especialmente no
que diz respeito as formas de solucdo dos conflitos entre os titulares de marcas registradas e
daqueles que exploram atividades utilizando elementos semelhantes na formacdo do nome

empresarial.



Tal pesquisa se justifica ndo somente pelas implicagdes econdmicas que envolvem a
exploracdo da marca e a propria protecdo da propriedade industrial, mas também pela
necessidade de discutir os instrumentos de harmonizacao deste bem da propriedade industrial
com o0 home empresarial.

Buscar-se-4 responder a alguns questionamentos relacionados a exploracdo das
marcas e nomes empresariais, tais como: seria possivel aplicar os critérios de especialidade e
homofonia quando houver semelhancas entre marcas e nomes empresariais? O principio da
territorialidade das marcas é absoluto? Poderia a marca registrada conviver com nome
empresarial que apresente elementos gramaticais semelhantes? Quaisquer protecdes que
possam ser oferecidas aos nomes empresariais frente a marca registrada poderiam ser
aplicadas as marcas notdrias e de alto renome?

A presente pesquisa sera realizada de forma qualitativa, analisando para tanto as
regras pertinentes a protecdo das marcas registradas, do principio da territorialidade, das
marcas notérias e alto renome, e do nome empresarial a fim de considerar ao final seseria
possivel manter a protecdo ao nome empresarial, mesmo que apresente elementos gramaticais
iguais as marcas registradas por terceiras empresas.

Serd utilizado como método de pesquisa o indutivo, a saber, aquele destinado a
verificar constatacOes particulares, e possibilitar que se produzam generalizacGes sobre o
tema. Os procedimentos metodoldgicos a serem utilizados serdo o estudo dogmatico juridico,
visto a impossibilidade de um estudo profundo sem que se recorra a lei, doutrina ou
jurisprudéncia neste sentido; e o estudo sistematico, visando interpretar as regras especificas

da pesquisa em harmonia com todo o sistema juridico.

1-Aspectos gerais sobre o registro das marcas.

As marcas podem ser entendidas tanto como simbolos quanto como sinais distintivos
do empresario, reunindo todo o patriménio moral do produto e servi¢o que indicam.

Compreendem-se como simbolos, pois transcendem aos produtos ou servicos que
representam, dando seguranca, status, confiabilidade, aquilo que se esta sendo adquirindo ou
contratado. Ao mesmo tempo sdo sinais pela sua capacidade de individualizacéo e distingéo,
contendo elementos visualmente perceptiveis, graficos, figurativos, plasticos, fotogréaficos,
que Ihes diferenciam de outros sinais do empresario.

Nesse sentido Jodo da Gama CERQUEIRA (1982, p. 773) oferece uma defini¢do

classica em que caracteriza a marca como “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos
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produtos e artigos das industriais em geral para identifica-los e diferencid-los de outros
idénticos ou semelhantes de origem diversa”.

Ha desse modo a expressa nocdo de que as marcas estdo diretamente relacionadas
aos produtos e servicos que individualizam, caracterizando um elemento importante ao
empresario, pois reunem muito mais do que um simples sinal, mas também um elemento
distintivo de carater moral, que é apropriado pelo empresario.

Pontes de MIRANDA (1983, p. 7) ja indicava que “a marca de industria e comércio ¢é
o mais relevante dos sinais distintivos de produtos ¢ mercadorias” destacando sua natureza
juridica de direito de propriedade.

No campo legislativo, a Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988
elevou a protecdo da marca ao status de norma constitucional, protegida dentro do amplo
espectro derivado das cinco liberdades civis positivadas no art. 5°, como direito de
propriedade!, dando-lheuma relevancia de protecdo fundamental.

Deve-se destacar que, de todos os sinais distintivos que podem ser utilizados na
atividade empresarial, quais sejam, marcas, nomes empresariais, titulos de estabelecimento,
indicacbes geograficas e nomes de dominio, apenas as marcas e as indicagdes geograficas?
possuem esse status de direito de propriedade, com a ressalva de serem estas Ultimas
registradas em nome de entidades coletivas.?

Quanto as marcas, elas até podem ser registradas em favor de uma coletividade, mas,
em regra, seus registros sdo feitos para apenas um titular. H4, portanto, a ideia de dominio
sobre um bem especifico, que neste caso se apresenta como um bem incorpéreo fruto de um
ato administrativo constitutivo.

Esse ato constitutivo possui regulamentacaoinfraconstitucionalnalLei da Propriedade
Industrial, Lei 9.279/96, cujoartigo 122 determina como sendo registraveis como marcaos

sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicdes legais.

IArt. 5.°, XXIX — A lei assegurara aos autores dos inventos industriais privilégio temporario para sua utilizago,
bem como protecdo as criacbes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pais.

2Nao héa definicdo de indicacBes geograficas em nossa legislacéo, apenas de suas duas espécies, a indicagdo de
procedéncia e a denominacéo de origem, entretanto, o art. 22, §1° do TRIPS as definem: “Para os fins deste
acordo, entende-se por indicagdes geograficas indicagdes que identifiguem um produto como sendo originario do
territdrio de um membro, ou uma regido ou localidade daquele territério, no qual uma dada qualidade, reputacéo
ou outra caracteristica do produto ¢ essencialmente atribuivel a sua origem geografica.”

3Lembrando que no caso das indicacdes geograficas, em regra, essa propriedade € coletiva. Patricia Porto (2011,
p. 165) destaca que a indicagdo geografica “até pode ser de um so, se somente um produtor viver na regiao
conhecida”, entretanto, o seu registro devera ser feito preferencialmente em favor de uma coletividade.
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A marca é, portanto, todo nome ou sinal habil para identificar uma mercadoria ou
prestacdo de servigo, devendo estar registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(ILN.P.1.) para constituir efetivo direito ao seu titular.“O carater da distintividade, quase
unanime nas definicdes empreendidas por doutrinadores nacionais e estrangeiros, é condicao
essencial de validade da marca (ALCANTARA, 2006, p. 40).

A Lei 9.279/96 contempla desse modo regras previstas internacionalmente quanto ao
reconhecimento e protecdo da marca, em harmonia com o TRIPS (Trade RelatedAspectsof
Intelectual PropertyRighs), incorporado na legislacdo brasileira pelo Decreto 1.355 de 30 de
dezembro de 1994.

O TRIPS apresenta determinacdes especificas sobre aspectos de propriedade
intelectual relacionados ao comércio, em que é possivel ler, na parte Il, item 2 os aspectos

sobre o registro de marcas:

Qualquer sinal, ou combinacgéo de sinais, capaz de distinguir bens e servigos
de um empresario daqueles de outro empreendimento, podera constituir uma marca.
Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes préprios, letras, numerais,
elementos figurativos e combinagdo de cores, bem como qualquer combinagéo de
sinais, serdo registraveis como marcas. Quando os sinais ndo forem intrinsicamente
capazes de distinguir os bens e servicos pertinentes, os Membros poderdo condicionar
a possibilidade de registro ao carater distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os
Membros poderdo exigir, como condi¢do para 0 registro, que 0s sinais sejam

visualmente perceptiveis.

Perceba-se que ha expressa determinacdo de registro para a constituicdo do proprio
direito de propriedade da marca, quanto para a regulamentacdo de seu uso e prote¢do, nao
somente na esfera nacional, quanto internacional.

Importa destacar, contudo que ndo existe apenas um Unico tipo de marca, seja ela
composta por elementos figurativos, nominativos ou mistos, pois a Lei 9.279/96 em seu artigo
123 distingue trés tipos diferentes de marcas que podem ser objeto de registro no INPI, quais
sejam: as marcas de produto ou servico, que se constituem como aquelas usadas para
distinguir produtos e servicos de outros idénticos, semelhantes ou afins; as marcas de
certificacdo, usadas para atestar a conformidade de um produto ou servi¢go com determinadas

normas ou especificacbes técnicas, notadamente quanto a qualidade, natureza, material
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utilizado e metodologia empregada; e as marcas coletivas, usadas para identificar produtos ou
servigos provindos de membros de uma determinada entidade.

O registro da marca pode ser requerido por qualquer pessoa fisica ou juridica.O
pedido de registro deve conter requerimento, etiquetas, quando for o caso e comprovante do
pagamento da retribuicdo relativa ao depdsito. Apds passar por exame formal preliminar sera
protocolizado.

Ap0s o protocolo, o pedido € publicado, abrindo-se o prazo de oposi¢do em 60 dias.
A oposicdo destina-se a garantir que aqueles que eventualmente explorem a marca, em
situacdo de preferéncia, possam requeré-la para si. Nesse mesmo prazo também serdo
realizados os exames de eventuais impossibilidades de registro por impedimento legal. Ao
final do exame sera proferida decisdo, com a concessdo do certificado de registro.

O registro validamente expedido pelo INPI é desse modo, 0 instrumento que
assegura ao titular, seu uso exclusivo em todo o territorio nacional, dentro da especialidade de
sua classe, vigorando pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessdo, prorrogavel

por periodos iguais e sucessivos.

2. Principios da Territorialidade e da Especialidade como consequéncia do registro da

marca.

Com o registro da marca, seu titular garante o uso exclusivo por todo o territério
nacional, tratando-se de uma das mais importantes consequéncias deste registro, tal como
destaca CASTELLI (2006, p.172):

Dentre os direitos conferidos ao titular da marca a partir do registro, o
principal deles é o uso exclusivo e consequente exploragdo da marca no territorio ou,
em outras palavras, o direito de apor a marca nos produtos ou servigos por ela
identificados e de coloca-los no comércio, utilizando-a, outrossim, para todos os fins

de publicidade e propaganda necessarios, relacionados a estes produtos ou servigos.

Desse modo, compreende-se que o principio da territorialidade é inerente ao direito
de exploracao das marcas e ao proprio direito de propriedade industrial, derivado do principio
da territorialidade das leis, garantindo a aplicacdo Unica e exclusiva de toda a protecédo
juridica no territorio do Estado onde foi realizado o registro. “Trata-se, a rigor, da reafirmacéao
de um principio maior: 0 da soberania das nacfes e da autodeterminacdo dos povos.”
(GUSMAO, p. 5).
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Esse posicionamento ¢ inclusive destacado na jurisprudéncia do Superior Tribunal de
Justica, cujo Ministro Jorge Scartezzini ja teve oportunidade de afirmar que a marca
"restringe-se a determinado espaco geografico, qual seja, o territdrio sob jurisdicdo do 6rgao
encarregado do registro... " (AgRg no REsp 653609. Pg. 10).

Cumpre salientar que por esse principio da territorialidade, cada Estado outorga os
direitos de propriedade industrial aos requerentes dentro de seu territorio, tal como destacam
GRAU-KUNTZ e SILVEIRA (1996, p.95):

O principio da territorialidade significa que a existéncia e a prote¢do de uma
marca encontram-se limitada ao territério do Estado que a concedeu, ou seja, a
protecdo nacional e a internacional de um mesmo sinal sdo totalmente independentes,
sendo irrelevante a coincidéncia de seus titulares ou ndo. Assim, a situacgdo juridica da
marca no estrangeiro e o direito alienigena ndo afetam, pelo menos diretamente, o

direito nacional ou as decisdes nele calcadas.

Com o registro ha a concessdo de um monopdlio temporal que sera exercido pelo
titular da marca pelo periodo em vigor, com exclusividade no respectivo territério nacional,
necessitando para tanto exaurir o seu direito através da colocacdo do produto ou servico nesse
territorio.

Vale destacar que ndo é necessario ao empresario manter produtos e servigos em
todas as unidades da federacdo, mas apenas em uma delas, pois se ndo o fizer podera perder
os direitos sobre a marca por caducidade. Aqueles que tenham marcas registradas em outros
paises e que manifestem interesse em protegé-la no Brasil, deverdo efetuar o registro em
territorio brasileiro, podendo utilizar-se da reivindicagdo de prioridade da data do pedido de
registro da marca em um pais membro, com base no artigo 4°, “c”, da Convengao da Unido de
Paris.

Essa protecdo territorial, entretanto, guarda relevancia com a classe a qual o produto
esta registrado, pois somente marcas notorias e de alto renome sdo protegidas em todos 0s
seguimentos de produtos e servicos.

Ao tratar do principio da especialidade, BARBOSA (1997, p. 217) explica que “a
exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do género de atividades que ele designa”.

A protecédo ao sinal distintivo representado pela marca esta direcionada a atividade
ou ao produto ao qual o empresario procura diferenciar-se de seus concorrentes, nao lhe sendo
licito impedir o uso de marca semelhante a classes diversas, até mesmo porque ndo haveria

possibilidade de desvio de clientela.
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E necessario entender, portanto, que as marcas como elementos de distingdo de
produtos e servi¢os ndo podem ser utilizadas indiscriminadamente ndo sendo necessariamente
diferentes de outras marcas ja existentes, pois elas precisam distinguir-se apenas de seus
concorrentes. “O principio da especialidade decorre de um dos requisitos da marca, o da
novidade, ainda que relativa, pois a marca deve ser especial, distinguindo-se das demais que
assinalem produtos idénticos” (COPETTI, 2010, p. 52).

H4, portanto, que se destacar que o0 empresario que titulariza uma determinada marca
através do registro, de inicio e a principio, terd protecdo apenas no seu ramo de atividade,
como destaca BASTOS (1997, p. 219):

Nos casos dos produtos compreendidos em setores completamente diversos,
como, por exemplo, alimentos e maquinas calculadoras, o titular da marca ndo podera
impedir que outro utilize o mesmo sinal ou denominagdo, podendo perfeitamente

haver a coexisténcia de ambos os registros, ja que ndo ha risco de confusao.

Entretanto, o principio da especialidade comporta excecfes. Ele ndo se aplica em
duas situacbes: no caso das marcas notorias e de alto renome, o que pode configurar
aproveitamento parasitario de elementos ja consagrados por determinados empresarios.

Marcas de alto renome sdo aqueles sinais distintivos devidamente registrados junto
ao INPI, cuja protecdo se estende a todas as demais categorias econdmicas, ou seja, seu titular
possui direito de impedir que qualquer outro empresario utilize daquela marca, ainda que o
ramo de atividade explorado por eles sejam totalmente diferentes.

Tal reconhecimento nem sempre € absoluto, de forma que as marcas podem ganhar
ou perder a relevancia que representam aos seus consumidores de acordo com critérios
préprios do mercado, o que muitas vezes ndo depende da vontade exclusiva do seu titular.

A esse respeito, Maria Elizabeth Broxado no XXIV Seminario Nacional da
Propriedade Industrial manifestou que:

Somente pela via incidental, como matéria de defesa, poderia ser invocada
tal protecdo especial, afastando por completo a possibilidade de um requerimento

autdbnomo para o reconhecimento do alto renome, tendo em vista que hoje a marca

pode merecer tal protecdo e, em seguida, vir a perder essa condi¢do
Por outro lado, marcas notoriamente conhecidas sdo aquelas que mesmo nao estando

registradas no Brasil, adquirem protecdo juridica por possuirem expressivo reconhecimento

perante 0s consumidores dentro ou fora de sua classificagdo.A Lei da Propriedade Industrial
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em seu art. 126 confere essa protecédo a essa marca de reconhecimento internacional, tendo em
vista regras gerais estabelecidas na Uni&o de Paris.

Constituem uma excecdo ao principio da territorialidade previsto no art. 129 da Lei
da Propriedade Industrial, entretanto, para que uma marca notoriamente conhecida obtenha
protecdo perante o mercado brasileiro, necessario serd que o seu titular também apresente no
INPI nacional o instrumento que comprove o registro daquela marca em seu pais de origem.

A protecdo conferida a marca notoriamente conhecida podera ser suplantada tendo
em vista o registro de uma marca de alto renome que ja estava sendo explorada anteriormente,
evitando dessa forma a confuséo entre consumidores.

Mesmo que as marcas notoriamente conhecidas possuam abrangéncia e relevancia
que transcendem as fronteiras territoriais do seu registro originario, a preservacao do mercado
interno sera garantida também pela relevancia da exploracdo de outra marca de grande
aceitacdo pelos consumidores.

Parece claro que a maior preocupacdo normativa esta ligada ao aspecto da
preservacdo do consumidor, tal como se extrai dos principios inerentes a livre iniciativa (art.
170, inciso V da Constituicdo da Republica).Desse sentido destaca-se 0 posicionamento de
LEONARDOS (1995, p. 15):

Durante longo tempo tem-se buscado uma solucdo para o problema
que extravasa a conceituacdo da marca notoriamente conhecida, para se chegar
a repressdo dos atos prejudiciais aos interesses de titulares das marcas e dos
consumidores quando se véem lesados por atos menos leais daqueles que
procuram no renome de marca ja usada para determinada categoria de produtos

0 sucesso para venda de suas mercadorias em ramo diverso.

H4, portanto, situaces em que a protecdo da marca notdria € superada pela marca de
alto renome. Um caso pratico que ilustra tal situacdo foi julgado pelo STJ no Recurso
Especial 1114745, em 21/06/2010, em que o Tribunal ndo reconheceu a possibilidade de
confusdo entre consumidores de uma marca americana e outra brasileira, cuja notoriedade foi
aclamada inicialmente, também o INPI em decisdo administrativa anterior optou por aceitar o

registro da marca americana apontando posicionamento semelhante aquele tribunal.*

*RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL — DIREITO MARCARIO - ART. 131, DO
CODIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTENCIA DE VIOLAGCAO - FUNDAMENTAGCAO SUFICIENTE -
ART. 460, DO CPC - PRINCIPIO DA ADSTRICAO DO JULGADOR - OBSERVANCIA, NA ESPECIE -
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A deciséo tomada por aquele tribunal optou por buscar a solu¢do econdmica que
mais atendesse as necessidades consumeristas. Desse modo, inequivoca é a importancia da
aplicacdo do principio da protecdo ao consumidor na aplicacdo da livre iniciativa quando se

trata da protecdo das marcas.

3 — Nome empresarial.

O nome empresarial também se compreende como um sinal distintivo do empresario,
tal como mencionado anteriormente, podendo ser entendido como a expressao adotada pelo
empresario constante de seu contrato social, estatutos e demais documentos empresariais que
o individualiza,constituindo elemento necessario e indispensavel para o exercicio da empresa.

Sua protecdo € necessaria pois importa na propria identidade da empresa, revestindo-
se de aspecto personalissimo, ndo sendo permitida a sua alienagédo isolada, tal como indicado
no art. 1164 do Codigo Civil Brasileiro (c.f. DIN1Z, 2017, p. 798).

Nesse sentido pode-se perceber que o nome empresarial e a marca sdo institutos
muito diferentes, pois enquanto o primeiro é obrigatério e estd relacionado a sua
personalidade juridica, a segunda é facultativa e esta relacionada aos produtos e servigos que
sdo postos ao mercado.“O que se chama de nome empresarial nada mais ¢ do que a ideia ¢ a
pratica do nome aplicados a empresa e as praticas mercantis” (MAMEDE, 2017, p. 101).

Desse modo o empresario poderd usar como nome empresarial tanto o seu nome de
pessoa fisica, quanto os sobrenomes dos sécios ou elementos de fantasia, pratica esta que
também se assemelha as marcas, pois 0 empresario podera utilizar desses mesmos elementos

para identificar seus produtos e servicos.

MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA - EXCECAO AO PRINCIPIO DA TERRITORIALIDADE —
PROTECAO ESPECIAL INDEPENDENTE DE REGISTRO NO BRASIL NO SEU RAMO DE ATIVIDADE -
MARCA DE ALTO RENOME - EXCECAO AO PRINCIPIO DA ESPECIFICIDADE - PROTECAO
ESPECIAL EM TODOS OS RAMOS DE ATIVIDADE DESDE QUE TENHA REGISTRO NO BRASIL E
SEJA DECLARADA PELO INPI - NOTORIEDADE DA MARCA "SKECHERS" - ENTENDIMENTO
OBTIDO PELO EXAME DE PROVAS - INCIDENCIA DA SUMULA 7/STJ - MARCAS "SKETCH" E
"SKECHERS" - POSSIBILIDADE DE CONVIVENCIA - ATUACAO EM RAMOS COMERCIAIS
DISTINTOS, AINDA QUE DA MESMA CLASSE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSAO, IMPROVIDO.

Disponivel em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/revista/abreDocumento.jsp?componente=AT C&sequencial=11989514&num
registro=200900741905&data=20100921 &tipo=5&formato=PDF, capturado em 13/05/2018.
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Entretanto, os nomes empresariais podem implicar em uma responsabilizacdo de seus
titulares que n&o existe no universo das marcas. 1sso ocorre porque a utilizagdo de nomes e
sobrenomes no registro de empresario, quando houver abuso da personalidade juridica podera
constituir elemento de responsabilidade em desconsideragdo da personalidade juridica,
permitindo aos credores do empresario alcangar o patriménio pessoal de seus socios.

Ademais, o paragrafo Unico do art. 1157 do Cddigo Civil, ao tratar do nome
empresarial de sociedade em que houver socios de responsabilidade ilimitada, determina que
estes sdo solidaria e ilimitadamente responsaveis pelas obrigacfes contraidas sob a firma
social.

Essa responsabilidade é impensavel quando vista sob a 6tica do direito marcério,
uma vez que os titulares do registro de marca ndo poderiam ser responsaveis por dividas que
viessem a ser contraidas por aqueles que estdo comercializando seus produtos. Lembrando
que a marca € um mero simbolo, ndo podendo ser objeto de responsabilizacdo de seus
titulares nesse sentido.

Quanto aos principios vinculantes aos nomes empresariais e as marcas, temosque Sao
muito distintos. O nome empresarial deve obedecer aos principios da novidade e da
veracidade.

O primeiro garantindo o uso exclusivo do nome aqueles que o registraram, néao
podendo ser “idéntico, nem semelhante a outros ja existentes no mesmo ambito de prote¢ao”
(TOMAZETTE, 2008,p. 130).

O principio da veracidade, por sua vez, impede o empresario de utilizar na formacéo
de seu nome ideia falsa sobre suas atividades ou seus sdcios, impedindo que terceiros sejam
induzidos a erro em relagdes juridicas.

Note-se que também ha quanto aos nomes empresariais a necessidade de
diferenciacdo de outros registrados, tal como se pode extrair da regra constantedo paragrafo
Unico do art. 1.163 do Cadigo Civil, que exige do empresario a inclusdao de elemento
distintivo para evitar a confusdo com outros e, consequentemente, a concorréncia desleal.

Essa necessidade de individualizacdo do empresario e de distingdo com relacdo aos
seus concorrentes também encontra fundamento na prote¢do ao consumidor, uma vez que eles
s8o 0s principais destinatarios de todos os produtos e servicos ofertados pelos empresarios.

Apenas ressaltando o fato de que os produtos ofertados aos consumidores néo
precisam conter, necessariamente, uma marca registrada, mas, em conformidade com a

legislacdo consumerista, devem indicar o nome do fabricante e/ou importador.
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Entretanto, resta a davida de como solucionar os problemas que surgem quando ha
colisdo entre 0 nome empresarial e a marca, sendo ambos registrados? A solugdo desse

problema merece anélise mais especifica.

4 — Solugéo de conflitos entre marcas e nomes empresariais.

Conforme destacado anteriormente as marcas € 0S homes empresariais possuem
naturezas juridicas distintas, com diferentes finalidades, entretanto, em comum eles possuem
a funcéo de representar elementos distintivos do empresario em relagdo a sua clientela e seus
concorrentes.

N&o raras sdo as hipOteses em que 0s nomes empresariais e as marcas acabam por
apresentar elementos nominativos bastante semelhantes, o que pode levar a confusdo entre
aqueles que sdo destinatarios dos produtos e servicos que sdo oferecidos pelos empresarios.

A busca por solucdes para esses conflitos passa entdo por uma primeira constatacéo
de uso pratico destes sinais distintivos, que mesmo com naturezas diversas, acabam por se
mostrar como referéncias para a clientela do empresario.

Fica evidente, portanto, que a protecdo a ambos os institutos tem finalidades
semelhantes no sentido de que eles sdo utilizados tanto para diferenciar-se de seus
concorrentes, quanto para elidir qualquer confusdo de produtos e servigos que sao colocados
no mercado, de uma forma geral.

Nesse sentido, deve-se buscar respostas aos seguintes questionamentos: seria
possivel aplicar os critérios de especialidade e homofonia quando houver semelhancas entre
marcas e nomes empresariais? O principio da territorialidade das marcas é absoluto? Poderia a
marca registrada conviver com nome empresarial que apresente elementos gramaticais
semelhantes? Quaisquer protecdes que possam ser oferecidas aos nomes empresariais frente a
marca registrada poderiam ser aplicadas as marcas notorias e de alto renome?

As respostas a esses questionamentos comecam pela analise se seria compativel a
utilizacdo dos critérios de especialidade e homofonia quanto aos nomes empresariais e as
marcas.

Tal como visto anteriormente, a especialidade das marcas esta relacionada a classe
dos produtos e servicos dos quais 0s empresarios estdo explorando, sendo passivel a
convivéncia de duas ou mais marcas semelhantes quando seus produtos ndo pertencem a

mesma classe.
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No caso dos nomes empresariais ndo ha a aplicagdo desses critérios, pois ndo ha
possibilidade de registro de nomes empresariais idénticos em uma mesma Junta Comercial,
por isso o proprio legislador, no §2° do art. 1.158 do Codigo Civil exige da sociedade a
indicacdo em sua denominacéo do objeto da atividade econdmica a ser exercida.

N&o ha separacédo de classes quanto as atividades a serem exercidas pelo empresério,
sendo necessario que o nome possua elementos que o diferenciem dos demais.

N&o obstante, seriam esses critérios adequados para dirimir conflitos entre marca e
nome empresarial?

A resposta a esse questionamento é positiva, pois, mesmo ndo sendo esse critério
utilizado para distin¢cdo de nomes empresariais, 0 que se busca é a protecdo do consumidor, do
produto ou servico.

Dessa forma, utilizar os critérios da especialidade e da homofonia € adequado como
instrumento aos julgadores para decidir as lides de acordo com os casos praticos que lhes sdo
apresentados.

Exemplo pratico nesse sentido foi a decisdo pelo Tribunal de Justica da Bahia a
Apelacdo n.° 0089667-33.2010.8.05.0001 em que este 6rgdo julgador proferiu acérddo no
sentido de preservar a marca registrada em detrimento de nome empresarial, tendo em vista
que as empresas atuam na mesma cidade e oferecem servigos pertencentes 8 mesma classe.>

No caso pratico as partes desenvolvem a mesma atividade econémica, atuando no
ramo de hotelaria.O autor ajuizou a acdo alegando atuar no ramo de hotelaria e possuir o
direito de exclusividade no uso das marcas registradas “Ponta Verde” e “Ponta Verde Praia
Hotel”, no entanto o apelado, apesar de constituido ap6s o recorrente, utilizava indevidamente
as marcas registradas em seu nome comercial, “Hotel Ponta Verde LTDA”.

Em sentido contrario, também é possivel entender que se um nome empresarial
registrado é semelhante a uma marca registrada, mas o empresario representado pelo nome
atua em ramo de atividade totalmente distinto, sera possivel a convivéncia semantica entre

esses dois sinais distintivos.

SDIREITO EMPRESARIAL. ACAO PARA ABSTENCAO DE USO DE NOME EMPRESARIAL E MARCA
CUMULADA COM REPARACAO DE DANOS. SENTENCA JULGANDO IMPROCEDENTES OS
PEDIDOS. APELACAO. CONFLITOS ENTRE NOMES EMPRESARIAIS E ENTRE MARCA E NOME
EMPRESARIAL. PRINCIPI0S DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. PEDIDO
INDENIZATORIO. PRESCRICAO. SUCUMBENCIA RECIPROCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE. Disponivel em: https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/TJ-BA/attachments/TJ-
BA_APL_00896673320108050001_1dd12.pdf?Signature=0Qfft0obI8JHEF8IXtRMOI7mNLY %3D&Expires=1
536261531&AWSAccessKeyld=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-
amz-meta-md5-hash=89a56477e9ecf921¢c331c757b1bdh673.
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Por outro lado, ha também que se destacar o critério da territorialidade, como questéo
relevante na solugédo de conflitos entre 0 nome empresarial e a marca, pois que o ambito de
protecdo territorial deles é bastante diferente. Enquanto o nome empresarial possui protecéo
apenas no Estado onde o empresario realizou o registro de seu ato constitutivo
(art. 1.166 do Cdodigo Civil e art. 61, § 1°, do Decreto 1.800/96), a marca possui prote¢do em
todo territorio nacional.

A regra geral para a solucdo de conflitos entre nome empresarial e marcas nesse caso
sera a protecdo da segunda em detrimento do primeiro. Esse inclusive é o posicionamento do
Superior Tribunal de Justica, pelo qual se destaca um pequeno trecho da ementa do REsp
1357912 — SP:

Conforme recente jurisprudéncia da Terceira Turma deste Tribunal, havendo
colidéncia entre marca e nome comercial, a questdo ndo deve ser analisada apenas sob
a Otica da anterioridade do registro, mas também pelos principios da territorialidade e
da especialidade.®

Importante lembrar que “o nome empresarial (firma ou razdo social), o titulo de
estabelecimento ¢ a marca, embora possuam semelhangas, ndo se confundem entre si”
(COPETTI, 2010, p. 103). Portanto, mais uma vez é necessario destacar que a protecdo deve
levar em conta a capacidade de confusdo com os consumidores.

Nesse sentido, uma jurisprudéncia do mesmo STJ (REsp 1191612 / PA) chama a
atencdo pelo fato deste o6rgdo julgador ter acatado pedido da empresa titular do nome
empresarial em detrimento da marca registrada, mesmo havendo identidade na atividade
econdmica.

O caso pratico envolveu duas empresas, uma com sede em S&o Paulo, detentora da
marca “Vera Cruz” e outra no Pard, com registro na junta comercial daquele Estado,
explorando a mesma expressao em seu nome empresarial registrado em 1957.

O entendimento dos ministros foi no sentido de que ndo havia qualquer risco de
confusdo aos consumidores dada a disposicdo territorial das duas empresas, 0 que afastava a
possibilidade de perda de clientela. Pelo que destacamos do voto do relator:

Dessa forma, inexistindo, na hipotese dos autos, qualquer risco de
confuséo entre os produtos e/ou servicos das litigantes ou um possivel desvio
de clientela, em razéo da divergente disposi¢do geografica existente entres as
partes, mostra-se perfeitamente possivel a convivéncia do nome empresarial
SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO VERA CRUZ e a marca VERA CRUZ

® Disponivel em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp.
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utilizada eregistrada pela ASSOCIACAO UNIVERSITARIA
INTERAMERICANA.

Nesse sentir, considerando que deve ser efetivada a devida protecdo ao
nome empresarial e que, igualmente, ndo pode ficar sem tutela juridica a marca
devidamente registrada, é de rigor o conhecimento do presente recurso especial
para declarar que a recorrente possui direito ao uso da expressao "Vera Cruz"
apenas no ambito territorial em que registrado o seu nome empresarial na Junta

Comercial do Estado do Para.’

Assim, essa jurisprudéncia inovou em matéria de protecdo ao nome empresarial, pois
permitiu a convivéncia entre 0 nome empresarial e a marca, destacando que a empresa do
Paré s poderia utilizar-se de seu nome nesse referido Estado.

Esse julgamento por si responde a questdo de aplicacdo absoluta ao principio da
territorialidade das marcas. Ressaltamos o fato de que isso sO € possivel tendo em vista a
forma como os empresarios utilizam-se de seus nomes empresariais e até mesmo de suas
marcas, confundindo-os com os seus titulos de estabelecimento.

A utilizacdo préatica destes sinais distintivos tem ultrapassado os limites para os quais
eles foram concebidos, quais sejam, o nome como elemento subjetivo do empresério e a
marca como sinal de um produto.

O que se Vé na pratica é a utilizacdo do nome empresarial como se fosse uma marca
de fato pelo empresario em seus produtos e em suas campanhas de propaganda. Do mesmo
modo a marca sendo utilizada simplesmente para identificar o titulo de estabelecimento, sem
uma vinculagdo especifica a um produto ou servico.

Desse modo o critério de solucdo dos conflitos acabou por restringir-se a
possibilidade de confusdo entre os consumidores, o que também é adequado, se pensarmos
que os registros ndo podem ter uma finalidade em si mesmos, mas especialmente na funcao
que representam de destaque social e moral das atividades empresariais.

Lembrando que o nome empresarial ndo é considerado pela doutrina e legislagdo
brasileiras como um direito ou bem da propriedade industrial, mas apenas como um elemento
de personalidade do empresério, pelo qual destaca NEGRAO (2012, p. 222):

Mas, no atual estagio de desenvolvimento doutrinario e legislativo, 0 nome

ndo pode ser considerado direito de propriedade industrial, porque este se entende

" Disponivel em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201000780109&dt_publicacao=28/10/2013.
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propriedade imaterial e se constitui coisa incorpérea, como ocorre com as marcas,
patentes e desenhos industriais, que, apés sua criacdo intelectual, ganham forca de
direito autbnomo ao da personalidade de seu criador. O nome ndo dispfe dessa
autonomia em razdo de sua indissociabilidade da figura humana que o detém, como
ocorre nas firmas, constituidas de nomes pessoais do empresario ou socios da
sociedade empresaria, e, ainda, porque ndo pode ser alienado mesmo quando se tratar
de sua forma denominativa, ndo vinculada a nomes pessoais (art. 1164 do Cddigo
Civil).

N&o se pode negar que a protecdo outorgada tanto ao nome empresarial quanto as
marcas vincula-se ao desenvolvimento econémico e tecnoldgico do pais, pois assegura ao
empreséario a exploragdo de sua atividade distinguindo-se dos demais, preservando a liberdade
de concorréncia.

Converge entdo a protecdo das marcas e do nome empresarial a protecdo da liberdade
de concorréncia, pela qual a utilizacdo indevida serd considerada como concorréncia ilicita,
entretanto, guardando a devida vénia aos casos praticos, priorizando o interesse maior
daqueles a quem os produtos e servicos sdo destinados.

Por fim, resta lembrar que tal raciocinio ndo pode prevalecer em caso de marcas
notdrias ou de alto renome, justamente pelo fato de que estas marcas encontram especial
tutela na legislagdo péatria e em tratados internacionais.

Mesmo que 0 nome empresarial esteja registrado em periodo anterior a marca de alto
renome, considerando o amplo espectro de influéncia e de atracdo de consumidores gque esta
marca possui, seria inadequado suscitar a mesma excecdo de uso adotado no julgamento
anteriormente destacado do STJ.

Nos termos do art. 2° da Resolucdo 121/05 do INPI:

“considera-se de alto renome a marca que goza de uma autoridade
incontestavel, de um conhecimento e prestigio diferidos, resultantes da sua
tradicdo e qualificagdo no mercado e da qualidade e confianga que inspira,
vinculadas, essencialmente, & boa imagem dos produtos ou servicos a que se
aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinaria forga atrativa
sobre o publico em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes
mercados e transcendendo a funcdo a que se prestava primitivamente, projetando-

se apta a atrair clientela pela sua simples presenga.”
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Nesse sentido, tanto as marcas notorias quanto as marcas de alto renome objetivam a
protecdo ndo apenas contra 0 uso das marcas em produtos similares, mas, também, em
produtos diferentes, devido justamente ao conhecimento do publico que atingiram. Assim, a
condicdo essencial € que a marca tenha uma notoriedade indubitavel, devendo ser conhecida
ndo so pelos profissionais de seu ramo, mas pelo publico em geral.

Conclui-se, portanto, que existe uma grande diferenga entre 0 nome empresarial e a
marca no que diz respeito aos 6rgaos de registro e a natureza juridica, entretanto, havendo
colidéncia entre eles é necessario buscar elementos também na protecdo ao consumidor e em
elementos de diferenciacdo da propriedade industrial para solucionar eventuais conflitos,
ressaltando que os principios da especialidade e territorialidade ndo séo de aplicacdo absoluta.

CONCLUSAO

De todo o exposto, podemos concluir ao final que as marcas e 0S nomes
empresariais se apresentam como instrumentos de grande importancia no desenvolvimento da
atividade econdmica do empresario, entretanto, possuem naturezas juridicas e principios
informadores distintos.

Desta forma, o presente artigo buscou enfatizar que as marcas caracterizam-se como
bens patrimoniais, titularizados por empresario através de registro no Instituto da Propriedade
Industrial, com a intencdo especifica de individualizar os produtos e servicos que oferecem ao
mercado.

Destacou-se que as marcas podem ser individuais, coletivas ou de certificagéo,
entretanto, o estudo em caso, considerou apenas as duas primeiras modalidades, tendo em
vista a sua maior utilizacdo e capacidade de conflitos com 0 nome empresarial.

Restou demonstrado que as marcas se subordinam aos principios da territorialidade e
da especialidade, sendo importantes norteadores na diferenciacdo das marcas e no seu ambito
de protecéo juridica.

Por outro lado, foi demonstrado também que 0s nomes empresarias ndo se
caracterizam como direito de propriedade do empresario, pois que estdo ligados ao seu direito
de personalidade, identificando e diferenciando-o de outros empresarios.

Foi destacado que o registro do nome empresarial deve ser realizado na Junta
Comercial do Estado em que o empresario ou sociedade empresaria explora a sua atividade
econdmica, limitando seu escopo de protecdo a esta Unidade da Federacdo. Os seus

principios norteadores séo novidade e veracidade.
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Os questionamentos iniciais foram respondidos demonstrando que é possivel aplicar
os critérios de especialidade de homofonia quando houver semelhancgas entre marcas e nomes
empresariais. Ainda que o principio da territorialidade das marcas, usado para dirimir
questdes relativas a colisdo desta com no nome empresarial ndo é absoluto, mesmo havendo
elementos gramaticais semelhantes de defesa da diferenciagéo dos consumidores.

Por fim, foi demonstrado que néo € possivel relativizar a territorialidade das marcas

quando a colisdo com o nome empresarial envolver marcas notérias ou de alto renome.
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