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XXV ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI - BRASILIA/DF

DIREITO, INOVACAO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E
CONCORRENCIA

Apresentacdo

O Conselho Nacional de Pesguisa em Direito (CONPEDI) traz a lume mais uma publicagéo
relativa aos trabalhos produzidos pelo Grupo de Trabalho DIREITO, INOVACAO,

PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRENCIA. A compilacio de trabalhos é o
resultado das apresentacdes no XXV, ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI realizado
sob os auspicios da Universidade de Brasilia, — DF, em Brasilia, de 06 a 09 de Julho de 2016.
O GT ocorreu no dia 08 de Julho no Pavilhdo Anisio Teixeira, UnB, Sala AT092, sob a
coordenacdo conjunta dos Professores Dra. Isabel Christine Silva De Gregori (UFSM), Dr
Jodo Marcelo de Lima Assafim (UCAM) e Dra. Jamile Bergamaschine Mata Diz( Italina).

A abertura dos trabalhos do GT se deu com a ilustre presenca do professor Luiz Otavio
Pimentel (UFSC), atual presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que
em sua fala destacou a importancia de refletirmos sobre o papel da inovacdo, da propriedade
intelectual e do desenvolvimento no cenario econémico do pais.

Os trabalhos submetidos e apresentados no GT possuem uma importancia fundamental paraa
consolidacdo do espaco de debate e amadurecimento sobre a tematica da Propriedade
Intelectual e dalnovacdo, uma vez que relinem pesguisadores de PPGs de todo o Pais.

Esta coletanea € o produto da reunido dos artigos selecionados por um grupo de trabalho,
CUjO escopo € reunir pesguisas académicas de jovens e também experientes investigadores, a
fim de constituir-se num foro institucionalizado que oportuniza a discussdo e a socializagéo
daquilo que vem sendo produzido na area.

Assim, a presente obra congrega 16 trabalhos agrupados por assuntos, a fim de facilitar o
debate durante a apresentacdo em bloco. Os subtemas sdo: inovagao; propriedade intel ectual
(em cardter geral);direito autoral; patentes (cultivares);transferéncia de tecnologia;
conhecimentos tradicionais.

A obra representa uma importante contribuicéo para o aprofundamento do debate e, talvez
também possa servir de incentivo para a ampliacdo de pesquisas na area.

Profa. Dra. Isabel Christine SilvaDE Gregori (UFSM-PPGD)



Profa. Dra. Jamile Bergamaschine Mata Diz (UFMG - UIT)

Prof. Dr. Jodo Marcelo de Lima Assafim (UCAM)



PROTECAO DO NOME EMPRESARIAL, TITULODE ESTABELECIMENTO E
MARCA NAO REGISTRADA EM FACE DA CONCORRENCIA DESLEAL.

PROTECTION OF THE COMPANY NAME, TITLE OF ESTABLISHMENT AND
TRADEMARK NOT RECORDED AGAINST UNFAIR COMPETITION.

Almir Garcia Fernandes!

Resumo

O nome empresaria, titulo de estabelecimento e marca ndo registrada sdo elementos
incorporeos sem identidade patrimonial que representam instrumento decisivo no sucesso
empresarial, pois conquistam espago de destaque na diferenciacéo de produtos e servicos,
pela maior aproximagdo com consumidores e fornecedores. Este estudo tem por finalidade
tracar um novo panorama de importancia juridica aquel es el ementos incorporeos, em especial
as suas relagdes concorrenciais. Serdo respondidos 0s questionamentos sobre 0s critérios para
diferencia-los e o seu conflito com marcas registradas. O método de pesquisa sera o indutivo
e 0s procedimentos metodol dgicos serdo o estudo dogmatico juridico e sistematico.

Palavras-chave: Nome empresarial, Titulo de estabelecimento, Marcas néo registradas

Abstract/Resumen/Résumé

The company name, title of establishment and unregistered trademark are intangible asset
without identity representing decisive tool in business success as gain prominent space in the
differentiation of products and services, by a closer relationship with customers and
suppliers. This study aims to chart a new panorama of legal significance to those intangible
elements, especially their competitive relations. The questions about the criteria to
distinguish between them and their conflict with trademarks will be answered. The research
method is the inductive and methodological procedures will be the legal and systematic
dogmatic study.

K eywor ds/Palabr as-claves/M ots-clés. Company name, Title of establishment, Trademark
not recorded

1 Doutor em Direito Comercia pela PUC de S&o Paulo. Mestre em Direito das Relacbes Econdmico-
Empresariais pela Universidade de Franca. Professor de Direito Empresaria no Centro Universitario do
Planalto de Arax&
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INTRODUCAO.

A partir de 1980, com o desenvolvimento de meios tecnoldgicos que proporcionaram
maior divulgacdo da atividade econdmica empresarial, especialmente no ambiente virtual, a
valorizacdo de elementos incorpdreos explorados pelos empresarios acabou apresentando uma
nova dimensdo econémica.

Atualmente destaca-se que ndo apenas os bens corpdreos, mas especialmente o0s bens
incorporeos representam uma parcela significativa do patriménio empresarial, tais como
direitos autorais, marcas e patentes.

Entretanto, também outros elementos despidos de identidade patrimonial e de igual
natureza incorporea vem se sobressaindo em importancia para o empresario, tais como o nome
empresarial, o titulo de estabelecimento e a marca néo registrada. Mostrando-se igualmente
decisivos para 0 sucesso da atividade empresaria, pois conquistam um espaco de destaque na
diferenciacdo dos produtos e servigos ofertados, de modo a gerar uma valorizagdo dos negécios,
criando assim uma identidade com consumidores e fornecedores.

Este estudo tem por finalidade tracar um novo panorama de importancia juridica
aqueles elementos incorpdreos que ndo estdo sujeitos a registro proprio, ou entao cujo registro
ndo lhes confere a condicdo de um bem especifico, mas que mantém uma significativa
importancia para 0 empresario, pois mostram-se como instrumentos de diferenciagdo no
universo da concorréncia.

Buscar-se-a responder a alguns questionamentos relacionados a tutela dos elementos
incorporeos do estabelecimento empresarial, tais como: que critérios deveriam ser utilizados
para diferenciais 0s nomes empresariais, titulos de estabelecimento e marcas ndo registrados?
Seriam essas critérios os mesmos utilizados na protecdo do universo de marcas registradas? Ha
possibilidade juridica de prote¢do a marcas ndo registradas? Como compatibilizar a protecao
juridica de nomes empresariais e titulos de estabelecimento quando os mesmos encontrarem
elementos gramaticais idénticos a marcas registradas?

Pretende-se tracar um panorama atual da tutela que se confere ao nome empresarial,
ao titulo de estabelecimento e marcas ndo registradas, aqui indicadas como elementos
incorpdreos do estabelecimento empresarial, apresentando suas definicbes e apontando
diversos aspectos polémicos relacionados as normas de protecdo a concorréncia previstas na
Lei 9.279/96.

Sera utilizado como método de pesquisa o0 indutivo, a saber, aquele destinado a

verificar constatacdes particulares, e possibilitar, que se produzam generaliza¢des sobre o tema.
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Os procedimentos metodoldgicos a serem utilizados serdo o estudo dogmatico juridico, visto a
impossibilidade de um estudo profundo sem que se recorra a lei, a doutrina ou a jurisprudéncia
neste sentido; e o estudo sistematico, visando interpretar as regras especificas da pesquisa em

harmonia com todo o sistema juridico.

1 — O Estabelecimento Empresarial.

Compreende-se por estabelecimento empresarial 0 complexo de bens organizados
que tem por finalidade o exercicio da empresa. “Trata-se de elemento indissociavel a empresa.
N&o existe como dar inicio a exploragdo de qualquer atividade empresarial, sem a organizagdo
de um estabelecimento.” (COELHO, 2012, p. 157).

Esse complexo de bens possui natureza juridica de universalidade de fato, formado
por coisas corporeas, incorporeas, direitos e fornecimentos?, que se destinam ou que contribuam
ao exercicio da atividade empresarial, com excecéo dos bens particulares dos socios ou aqueles
que ndo estiverem voltados para essa finalidade. Possuem “em comum o fato de se encontrarem
interligados para a pratica do comércio.” (CORDEIRO, 2012, p. 329).

De todo esse conjunto de bens que compbe o estabelecimento empresarial, 0s
incorpdreos ganharam significativa importancia a partir do final do século XX, tornando-se
indispensaveis as empresas no universo competitivo. Dentre eles destacam-se aqueles que
possuem natureza juridica de coisas (res) e outros despidos dessa condic¢éo, caracterizado como
simples direitos, todos de reconhecida importancia econdmica, tais como: ponto comercial,
bens da propriedade industrial, direitos autorais, os softwares, elementos de propaganda, titulo
de estabelecimento, nome empresarial. Bem como os atributos da empresa: aviamento e
clientela.

Sua valorizacdo acompanhou o reconhecimento dos bens da Propriedade Industrial,
pois contribuem “direta ou indiretamente para o desenvolvimento econdmico” (BUENO, 2006,
p. 32), bem como pela apropriacdo da tecnologia, como destaca Paula FORGIONI (2009,
p.171/172):

A partir dos anos 80, aflorou a chamada Economia da Informagéo, consolidando ambiente

no qual a forca competitiva das empresas depende de sua capacidade de gerar, processar e aplicar

LVIVANTE, Cesare, destacou os seguintes bens do estabelecimento empresarial: As coisas corporeas, como 0s
produtos da inddstria, as maquinas etc. Os direitos, e entre eles principalmente o uso exclusivo de firmas, das
marcas de fabrica, dos privilégios industriais, das denominagdes comerciais, os direitos do autor; Os
fornecimentos, isto €, a esperanca de lucros futuros, fundada nos dois grupos de coisas e de direitos precedentes
e especialmente sobre o sortimento das mercadorias, sobre o nome, sobre a denominagéo, sobre a situagéo local,
que serve o reclamo aos antigos e aos novos clientes. (2007, p. 147).
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informagdes. Essa mudanga no ambiente institucional mostra-se td0 marcada que muitos passam a

identificar o ente produtivo com a organizacdo de quatro fatores de producdo: capital, trabalho,

recursos naturais e tecnologia.

A importancia das inovagdes tecnoldgicas e dos elementos incorpdreos no universo
empresarial refletiu-se inclusive nas politicas publicas que passaram a ser implementadas no
Brasil a partir dos anos 90, especialmente apds a promulgacédo da Lei da Propriedade Industrial
(Lei 9.279/96). Isso ficou evidente na analise de dados estatisticos que comprovaram um
aumento de 277% no numero de solicitagbes de patentes apresentadas ao INPI desde a
promulgacéo da Lei 9.279/96 até o ano de 20122,

A importancia ndo s6 da tecnologia, bem como das marcas que distinguem 0s
produtos, destacou esses bens incorpéreos dos demais que compde o estabelecimento
empresarial®, aproximando-os do universo da Concorréncia, uma vez que eles sdo importantes
elementos para atrair a clientela. Lembrando que “para a existéncia da concorréncia, seja ela
leal ou desleal sera sempre necessaria a presenca da clientela, uma vez que esta é quem
efetivamente faz o sucesso do negécio” (ALMEIDA, 2004, p. 140).

Entretanto, ao contrario dos bens da propriedade industrial, que apresentam uma
tutela especifica e bem definida, os elementos incorporeos do estabelecimento empresarial, tais
como 0 nome empresarial, o titulo de estabelecimento e a marca nao registrada ainda séo objeto
de duvidas quanto a forma mais adequada a sua protecao.

A necessidade do empresario de se destacar perante seus concorrentes e 0 amplo
desenvolvimento de meios de comunicacdo e de propaganda acabaram por incrementar
hipdteses de atuacdo abusiva e aproveitamento de sinais e nomes utilizados pelos empresarios.

Enquanto a exploracdo de bens da propriedade industrial, tais como as marcas e
patentes, sdo garantidas por registros proprios, o que permite ao empresario excluir aqueles ndo
autorizados ao seu uso, no caso do nome empresarial, do titulo de estabelecimento e das marcas

ndo registradas, ndo ha a mesma clareza em sua exploracdo econémica, havendo entdo a

2 Segundo dados estatisticos fornecidos pela OMPI. O Brasil em 1996 teve um total de 8.057 pedidos de patente,
enquanto que em 2012 esse niimero passou para 30.435 pedidos, o que mostra evidente evolucdo. Disponivel em
http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/ipsStakeBarchart. Acesso em 14 de julho de 2015.

3 PONTES DE MIRANDA, ja enfatizava essa relacdo entre os bens objeto da propriedade industrial e o
patriménio empresarial: Se, quanto as patentes, podem elas estar ou ndo estar incluidas no fundo de empresa,
tronando-se, ou ndo, partes dele, o que depende, apenas, de ligagdo negocial ou de aquisi¢do inicial pela
empresa, 0 mesmo ndo se da no que concerne aos sinais distintivos. O sinal distintivo é pertenga do fundo de
empresa ou de género de comércio ou industria, razao por que so se Ihe transfere a propriedade transferindo-se a
do fundo de empresa ou do género de comércio ou indUstria. Tao intensa é essa destinacdo do sinal distintivo
que, ainda antes de se instalar o estabelecimento ou se iniciar a exploracéo do género de empresa, ela se reflete
na existéncia de eficécia do direito real. (2013, p. 412).

287



necessidade de estudo separado dos trés elementos destacados nessa pesquisa, 0 que se faz a

sequir.

2 - Nome empresarial.

O nome empresarial compreende a expressdo de individualizacdo do empresério,
identificado no contrato ou estatuto social, devidamente arquivado perante a Junta Comercial
do Estado onde sdo exercidas as atividades economicas.

Apresenta funcdo parecida com o nome civil das pessoas naturais, sendo um
instrumento para a individualizacdo do empresario®, dentre outros, com elementos que servem
para demonstrar a existéncia de socios, limitacao de responsabilidades e a atividade econémica
explorada. “O que se chama de nome empresarial nada mais ¢ do que a ideia e a pratica do
nome aplicados a empresa e as praticas mercantis” (MAMEDE, 2004, p. 101).

Existem duas espeécies distintas de nome empresarial: a firma e a denominacéo. Firma
é 0 nome empresarial formado pelo nome completo do titular da empresa individual ou pelos
sobrenomes dos sécios de sociedade empresaria, acompanhados de expressdo indicativa do tipo
societario. Denominacdo é a espécie de nome empresarial formada “pela utilizacdo de
expressdes de fantasia ou 0 nome de alguém que tenha concorrido para o éxito da empresa,
socio ou ndo, acrescido de expressdes indicativas do tipo societario” (GONCALVES NETO,
2012, p 665).

Os nomes empresariais subordinam-se aos principios da novidade e da veracidade. O
primeiro garante o uso exclusivo do nome aqueles que o registraram, nao podendo ser “idéntico,
nem semelhante a outros ja existentes no mesmo ambito de prote¢do” (TOMAZETTE, 2008,
p. 130). O segundo impede o empresario de utilizar na formacao de seu nome ideia falsa sobre
suas atividades ou seus sécios, impedindo que terceiros venham a ser induzidos a erro em
relagdes juridicas.

Tanto a denominacdo quanto a firma tem a fungdo de designar o empresério,
distinguindo-o dos demais, servindo como um instrumento de boa reputacao ou de crédito para
os clientes e fornecedores (c.f. CARVALHO DE MENDONCA, 2008, p. 14)

Essa necessidade de diferenciacdo dos nomes empresariais destaca-se no paragrafo

Unico do art. 1.163 do Cddigo Civil, que exige do empresario a inclusdo de elemento distintivo

4 Nesse sentido ALMEIDA, M. E. M de: “Na propriedade industrial impera a posigdo Objetivista, onde o que se
pretende é a prote¢do do nome em razdo da individualidade do comerciante ou do complexo do estabelecimento
— fundo de comércio. Propriedade Industrial frente a concorréncia desleal (2000, p. 119).
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para evitar a confusdo com outros e, consequentemente, a concorréncia desleal, pois o inciso V
do art. 195 da Lei 9279/96 declara ser crime o uso indevido do nome empresarial ou a exposi¢ao
ou venda de produtos com essa referéncia.

Entretanto, resta a davida de que critérios deveriam ser utilizados para diferenciais 0s
nomes empresariais? Seriam esses critérios os mesmos utilizados na protecdo do universo
marcario?

As respostas a esses questionamentos comeca pela constatacdo de que os critérios
utilizados para diferenciagé@o de bens da propriedade industrial (especialidade, homofonia) nem
sempre podem ser aplicados da mesma forma aos nomes empresariais, sendo muitas vezes
incompativeis.

Nesse sentido, 0 DREI (Departamento de Registro Empresarial e Integragédo), no artigo
8° da instrucdo normativa 15 do de 05 de dezembro de 2013, definiu critérios para analisar

eventuais distingdes ou semelhangas entre os nomes empresariais pelo:

| - entre firmas, consideram-se 0s nomes por inteiro, havendo identidade
se homadgrafos e semelhanca se homéfonos;

Il - entre denominacdes:

a) consideram-se 0s nomes por inteiro, quando compostos por expressdes
comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar, ocorrendo identidade se homdégrafos e
semelhanga se homofonos;

b) quando contiverem expressdes de fantasia incomuns, serdo elas

analisadas isoladamente, ocorrendo identidade se homografas e semelhanca se homdfonas.

Eventual confusdo com a protecdo marcaria pode ser explicada pelo fato de que a tutela
outorgada ao nome empresarial ja foi regulada “por certo tempo, pelas leis de propriedade
industrial, pois poderiam ser requeridos dentro da generalidade das marcas” (COPETTI, 2010,
p. 102). Ha de se considerar, inclusive que o nome empresarial também foi objeto de tutela pela
Convengédo da Unido de Paris, cujo artigo 8%°determinou: “O nome comercial serd protegido
em todos os paises da Unido sem obrigacdes de depdsito ou de registro, quer faca ou ndo parte
de uma marca de fabrica ou de comércio.”

Essa protecdo foi necessaria e anda se justifica atualmente, pois 0 nome empresarial
importa na prépria identidade da empresa, revestindo-se de aspecto personalissimo, ndo sendo
permitida a sua alienac¢do isolada, tal como indicado no art. 1164 do Codigo Civil Brasileiro
(c.f. DINIZ, 2010, p. 798).

5 Devidamente revisto pela Convencéo de Estocolmo (Decreto n. 75.572 — de 8 de abril de 1975),

289



Entretanto, a abrangéncia territorial promulgada pelo mencionado artigo 8° da C.U.P.
foi restrita ao &mbito do érgdo de registro ao qual 0 nome empresarial esta inscrito, tal como
indica o art. 1163 do Codigo Civil, bem como o §1° do artigo 63 do Decreto 1800/96. Assim, a
protecdo ao nome empresarial circunscreve-se a unidade federativa de jurisdicdo da Junta
Comercial que procedeu ao arquivamento do contrato ou estatuto social, bem como das
declaraces de Empresario Individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.
Caso 0 empresario pretenda estender essa protecdo, devera fazer requerimento as Juntas
Comerciais de outros Estados da Federacéo.

Se algum elemento gramatical do nome empresarial, tal como o seu radical mais forte®,
encontrar identidade com marca devidamente registrada junto ao INPI, prevalecera a protecdo
territorial da marca em detrimento do nome empresarial, lembrando que a marca € tutelada em
todo o territdrio nacional. Portanto, quando o nome empresarial for gramaticalmente idéntico a
uma marca registrada, ndo serd permitido a outro empresario registrar nome empresarial
idéntico, homo6fono ou com o mesmo radical, mesmo que isso venha a ocorrer em outra unidade
da federacdo, sob a circunscricdo de outra Junta Comercial, pois a protecdo conferida pelo
I.N.P.I. se estende a todo o territdrio nacional.

Entretanto, ndo se pode deixar de ressaltar que a tutela legislativa conferida as marcas
Ihes subordina ao principio da especialidade’, portanto, essa identidade entre nome empresarial
e marca ndo sera suficiente para garantir a protecdo nacional se 0s empresarios postulantes ao
nome empresarial ndo estiverem explorando atividades econémicas incluidas na mesma classe
de produtos ou servigos. Esse é o atual 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.8

® Evidencia-se que a identidade gramatical entre a marca e 0 nome empresarial ocorre principalmente pela
utilizacdo da expressdo radical mais forte da nome empresarial, o qual quando registrado como marca junto ao
I.N.P.1 passa a ser reconhecido tecnicamente como mot vedette. Veja-se o caso da empresa Bunge Alimentos S.A.,
cuja marca registra é apenas a palavra Bunge, ou entdo a empresa Bradesco S.A., cuja marca é apenas Bradesco,
dentre outras. Nesses casos 0 mot vedette seriam as palavras Bung e Bradesco.

7 O principio da especialidade permite a exploracdo das marcas de “maneira mais restrita possivel, dentro das
finalidades de assinalagdo da marca: apenas nos limites do mercado ao qual a marca ¢ dedicada” (BARBOSA,
2013, p. 401).

8 Disponivel em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp.
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Nesses casos a prote¢do do nome empresarial continua restrita a abrangéncia territorial
que lhe é peculiar em virtude do registro na Junta Comercial, mantendo-se, entretanto, a
protecdo ao mot vedette registrado como marca em todo territorio nacional, em respeito ao
principio da especialidade. Importante lembrar que “o nome empresarial (firma ou razao social),
o titulo de estabelecimento e a marca, embora possuam semelhancas, ndo se confundem entre
si” (COPETTI, 2010, p. 103).

Por outro lado, ndo € possivel aplicar apenas a regra do principio da anterioridade se
houver conflito entre 0 mot vedette do nome empresarial e a marca registrada quando seus
titulares forem empreséarios distintos.

Nessas situagcfes 0 posicionamento jurisprudencial predominante é de que a marca tera
prioridade de protecdo, mesmo que seu radical mais forte tenha sido registrado em momento
posterior ao registro do nome empresarial®, desde que ndo sejam suscetiveis de causar confusio
ao mercado e que o empresario ndo tenha estendido sua protecéo de registro na Junta Comercial
para todas as demais unidades da federagdo, tal como previsto no artigo 61 do Decreto 1.800
de 30 de janeiro de 1996.

Outra questdo polémica envolvendo o nome empresarial e a possibilidade de se
estabelecer relagcdes de concorréncia desleal por sua utilizacdo indevida esta na hipdtese de
utilizacdo de patronimico familiar no nome empresarial.

Nesse caso, salvo os nomes de pessoas famosas, ou apelidos consagrados, em que a
utilizacdo depende de autorizacdo expressa de seus titulares, tem-se que as expressdes derivadas
de nomes de familia causam impedimentos exclusivamente no uso empresarial, ou seja, 0s
patronimicos ndo geram direito de utilizacdo exclusiva fora das rela¢gGes empresariais, pois que
também sdo considerados direitos da personalidade de outros titulares no universo civil.

Os patronimicos familiares podem ser utilizados como elementos gramaticais ou
radicais de marcas ou nomes empresariais, entretanto, aqueles que se utilizam deles nédo

possuem garantida a exclusividade sobre o patronimico individualmente. A protecdo no

9 Nesse sentido, trecho do julgyamento do Resp. N° 1.204.488 - RS (2010/0142667-8):A protecédo de denominagfes
ou de nomes civis encontra-se prevista como topico da legislacdo marcéria (art. 65, V e XII, da Lei n® 5.772/71),
pelo que o exame de eventual colidéncia ndo pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da
anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atengdo a interpretacao sistematica, aos preceitos legais condizentes
a reproducdo 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 denominacéo e
marca, ndo se pode restringir-se & analise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideracdo
os dois principios basicos do direito marcario nacional: (i) o principio da territorialidade, ligado ao ambito
geografico de protecao; e (ii) o principio da especificidade, segundo o qual a protecdo da marca, salvo quando
declarada pelo INPI de “alto renome” (ou “notdria”, 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, divida ou confusdo entre
0s usudrios. Disponivel em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp. Acesso em 30 de julho de 2015.
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universo empresarial estara adstrita a identidade gramatical, bem como ao critério da
anterioridade, ou seja, aquele homoénimo que primeiro promover o registro tera preferéncia na
sua utilizacdo no universo empresarial.

Nesse sentido, O STJ na decisdo do REsp 406.763/SP firmou o entendimento de que
a utilizacdo de nomes familiares no universo empresarial dependem do critério de anterioridade

do registro, pelo qual destaca-se o comentario de Mamede (2004 p, 117):
O que se examina é, apenas, se a circunstancia de se tratar de patronimico
dos sécios exclui a protecdo. Entendo que ndo. Néo ha distingdo na Convencao de Paris sobre tal
aspecto. O que deve prevalecer € a anterioridade do registro. Comprovado que o da autora é

anterior, ndo pode a ré dele fazer uso, pouco importando que seja o0 patronimico de seus sdcios.

A tutela do patronimico relacionada apenas as atividade empresariais esta no fato de
gue o nome empresarial serd reconhecido economicamente tal como uma marca, entretanto,
esses dois institutos juridicos ndo podem se confundir, pois possuem naturezas juridicas
distintas. Enquanto o nome empresarial € uma expressdo da personalidade da empresa a marca
é um patrimonio intelectual voltado para a identificagdo de produtos e servigos.

Finalmente, outro elemento que justifica a protecdo do nome empresarial no universo
da concorréncia desleal esta no fato de que, tal como as marcas, também possui a mesma tutela
no artigo 5° inciso XXIX da Constituicdo da Republica, com vistas ao interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econémico do pais, entretanto somente esta Gltima possui a
qualidade de direito de propriedade. Posicionamento legislativo criticado por Barcellos (2007,
p. 61):

Outra questdo conceitual interessante de se notar é que enquanto a CUP
reconhece expressamente 0 nome comercial como direito de propriedade industrial, a LPI e 0
Codigo Civil de 2002 excluem esse direito da conceituagdo de “propriedade”, de modo que é
nitido que a Constituicdo Federal ndo eleva os direitos sobre 0 nome comercial (ou nome

empresarial, conforme nova denominacéo atribuida pelo Codigo Civil de 2002) a categoria de

propriedade, assim como a legislacao ordinaria também néo o faz.

Realmente é importante destacar que o préprio artigo 2° da Convencao da Organizacéao
Mundial da Propriedade Industrial reconhece como Propriedade Intelectual as firmas

comerciais e as denominagdes comerciais’® (nome empresarial), entretanto, no Brasil essa

10 Artigo 2° da Convencéo da Organizagédo da Propriedade Intelectual: Para fins da presente Convengéo entende-
se por: (...) VIII. Propriedade Intelectual os direitos relativos: as obras literarias, artisticas, cientificas, as
interpretacdes dos artistas, intérpretes e as execucdes dos artistas executantes, aos fonogramas e as missoes de
radiodifusdo, as invengdes em todos os dominios da atividade humana, as descobertas cientificas, aos desenhos e
modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de servigco, bem como as firmas comerciais e
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protecdo ganha um aspecto mais abrangente, como direito de personalidade e ndo como
propriedade.

Atualmente o nome empresarial ndo é considerado pela doutrina e legislacdo
brasileiras como um direito ou bem da propriedade industrial, tendo em vista as regras
especificas sobre registro e principios proprios, pelo qual destaca Ricardo Negrdo (20112, p.
222):

Mas, no atual estadgio de desenvolvimento doutrinario e legislativo, o
nome ndo pode ser considerado direito de propriedade industrial, porque este se entende
propriedade imaterial e se constitui coisa incorpérea, como ocorre com as marcas, patentes e
desenhos industriais, que, apds sua criacdo intelectual, ganham forga de direito autbnomo ao da
personalidade de seu criador. O nome ndo dispGe 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).

E inegavel que a protecio que se confere tanto a0 nome empresarial quanto as marcas
estd relacionada ao desenvolvimento econdmico e tecnolégico do pais, pois assegura ao
empresario a exploracdo de sua atividade distinguindo-se dos demais, preservando a liberdade
de concorréncia.

Converge entdo a protecdo das marcas e do nome empresarial & protegdo da liberdade
de concorréncia, havendo inclusive tratamento especifico na lei 9.279/1976, pela qual a
utilizacdo indevida sera considerada como concorréncia ilicita.

Conclui-se, portanto, que existe uma grande diferenca entre 0 nome empresarial e a
marca no que diz respeito aos 6rgdos de registro e a natureza juridica, entretanto, havendo
colidéncia entre eles é necessario buscar elementos no direito da concorréncia e da propriedade
industrial para solucionar eventuais conflitos, preservando a identidade dos produtos e servicos
oferecidos aos consumidores para evitar o desvio de clientela. Ha, desse modo, uma relacdo
intima entre o direito da propriedade industrial e o direito da concorréncia na preservacao do

nome empresarial como elemento do estabelecimento empresarial.

3. Titulo de estabelecimento.

denominacBes comerciais, a protecdo contra a concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a
atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e artistico. . Disponivel em:
http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/OMPI/Org_mundial_propriedada_intelectual.htm. Acesso em 25/04/2014.
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O titulo de estabelecimento, ou denominacao de estabelecimento é sinal distintivo que
visa diferenciar o empresario de seus concorrentes, representando importante papel no universo
empresarial para “atrair clientela ¢ diferenciar comerciantes e produtores.” (CARVALHO,
2009, p. 601)

Pode ser conceituado como “o nome que o empresario da a sua loja, a sua casa de
comeércio, para melhor divulgé-Ila e atrair clientela; é o que vai no frontispicio do seu espaco de
atuacdo.” (GONCALVES NETO, 2012, p. 665).

Possui funcdo de relacionar a empresa ou seu titular ao negécio explorado, podendo
ser formado pelo radical do nome empresarial (quando denominacao) ou através de apelidos,
alcunhas ou pseudénimo de um dos socios do empresario.

Né&o se confunde com o nome empresarial, pois ndo esta sujeito a registro. Da mesma
forma diferencia-se das insignias por se referir a indicacdo do estabelecimento como um todo.

Nesse sentido Pontes de Miranda entende por titulo de estabelecimento apenas o titulo
que o estabelecimento empresarial recebe, destacado de forma visualmente perceptivel a sua
clientela, enquanto que a insignia apresenta outros elementos, podendo ser composta por dizeres

ou simbolica:
A insignia pode ser em dizeres ou simbdlica. Aquela consta de palavra,
ou palavras, ou frase, sem ser titulo; essa, de desenho, emblema, figura ou simbolo. A insignia
em figura dnica é simbdlica (e.g. a da Estdtua da Liberdade, a do Corcovado). Se o

estabelecimento ¢ “Casa Carvalho” e abaixo ha o emblema “Vender barato para vender muito”,

ha o titulo de estabelecimento e a insignia.11

Também ndo pode ser confundido com a marca ou 0 nome empresarial, seja pelo
registro, pela natureza juridica ou pela fun¢do que exercem.

A tutela evidenciada ao titulo de estabelecimento insere-se no ambito da concorréncia
desleal, sendo inclusive considerado crime a sua utiliza¢do indevida com fins econdémicos, tal
como tipificado no art. 191 da Lei 9279/96, que pune a reproducdo ou imitacdo de titulos de
estabelecimento e insignias que possam induzir a clientela em erro ou confusdo!?, bem como
no artigo 195 inciso V da mesma lei, tipificando como crime de concorréncia desleal quem usa,

indevidamente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia alheios.

1 MIRANDA, P. op cit. p. 134.

12 Artigo 191 da Lei 9279/96 — Reproduzir ou imitar de modo que possa induzir em erro ou confusdo, armas,
brasdes ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessaria autorizacdo, no todo ou
em parte, em marca, titulo de estabelecimento, nome comercial, insignia ou sinal de propaganda, ou usar essas
reproducdes ou imitagdes com fins econdmicos. Pena — detencdo de 1(um) a 3 (trés) meses, ou multa.
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Tal como ocorre com os bens da Propriedade Industrial, o titular do titulo de
estabelecimento e da insignia possui o direito de impedir que outras pessoas 0s utilizem
indevidamente, entretanto seguird parametros para sua protecdo de acordo com a natureza da
atividade exercida, a anterioridade de sua utilizacéo e sua influéncia geografica.

Esse critério é indicado por Vivante (2007, p.149):

O juiz deve examinar caso por caso a fim de verificar se, pela semelhanca da forma,
pela uniformidade do comércio, pela vizinhanca do local, uma denominacdo comercial pode
prejudicar o proprietario de outra. Provando-se o perigo de uma concorréncia prejudicial, o
comerciante que primeiro a adotou, pode obrigar o outro a mudar a sua denominagao comercial,
porque, mesmo nesta matéria, a prioridade da posse da direito a preferéncia. O proprietario de
uma denominagdo comercial ndo tem necessidade de fazer o registro dela para gozar da tutela da
lei, como se determinou quanto as marcas. O usurpador de ma-fé sera condenado a indeniza-lo

dos danos, e tera de sofrer a apreensdo da denominagao comercial e multa.

Justifica-se a protecdo do titulo de estabelecimento e das insignias do empresario no
universo concorrencial, pois também sdo elementos incorpdreos de distingdo do empresario.
Mesmo que esses dois elementos ndo possuam a mesma natureza juridica das marcas, também
podem ensejar em atos de confusdo que prejudiquem a captacdo da clientela dos empresarios
de forma ilicita ou abusiva.

Seguindo esse entendimento o STJ, publicou decisdo em 27/05/2015, no REsp
1237752 PR 2011/0034566-4, em que entendeu que o titulo de estabelecimento pode inclusive
ser considerado um Obice ao registro de marca perante o INPI, quando seu elemento
caracteristico for conferido em dmbito nacional (o0 que implica em registro em todas as Juntas

Comerciais), tal como se destaca no seguinte trecho da ementa:

A controvérsia relaciona-se a possibilidade de uso de vocabulo constante de marca
mista registrada e a eventual configuracéo de concorréncia desleal. 1. O elemento caracteristico
ou diferenciador de nome de empresa ou de titulo de estabelecimento sera Gbice ao registro da
marca (art. 124, inciso V, da Lei n® 9.279/1996 - LPI), quando a protecdo ao nome empresarial

for conferida em &mbito nacional .

Nesse caso € importante que se destaque que o nome empresarial adotado pelo

empresario deve ser complementar ao nome empresarial e mesmo ndo sendo agraciado com

13 Disponivel em:
https://wwz2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=1T A&sequencial=1383622&num_regi
stro=201100345664&data=20150527&formato=PDF
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registro proprio, ele deve ser declarado no contrato social do empresério, sendo esse
instrumento devidamente registrado na Junta Comercial.

A protecdo do titulo de estabelecimento como elemento de impedimento ao registro
da marca somente podera ser derivada dessa hipotese, respeitando-se inclusive o principio da
especialidade da marca.

Aceitar a tutela ampla do titulo de estabelecimento frente a marcas e nomes
empresariais, seria criar um ambiente de intensa instabilidade juridica aos empresarios e aos
consumidores, fato esse que implica reconhecer que os titulos de estabelecimento em regra
possuem uma protecdo juridica em um nivel inferior as marcas e nomes empresariais.

Ainda, pelo fato de ndo serem considerados um direito de propriedade, ndo podem ser
objeto de comercializacdo individual, nem tampouco elemento de impedimento a exploracédo
de outros empresarios quando atuarem em ramos de negocios diferentes.

Veja-se que a Lei 9.279/96 ao declarar em seu art. 209 que o prejudicado pode pleitear
perdas e danos pelos atos de concorréncia desleal, vincula essa situagdo aos atos tendentes a
prejudicar a reputacdo ou negocios alheios. Portanto, se aquele que se diz detentor de direitos
sobre um determinado titulo de estabelecimento ndo explora a mesma atividade do seu
concorrente, ou ja deixou de explorar atividade econdmica, ndo podera pleitear a tutela juridica
concorréncia a esse elemento do estabelecimento empresarial.

Portanto, os titulos de estabelecimento serdo protegidos contra a concorréncia desleal,
apenas no ambito de influéncia geografica das atividades econdmicas que se restringem, ndo se

caracterizando como propriedade intelectual ou autoral de seus titulares.

4 — Marcas nao registradas

Hipdtese pouco explorada pela doutrina estd no fato de que eventuais nomes ou
simbolos utilizados como titulos de estabelecimento ou insignias podem também ser utilizados
como elementos de diferenciacdo de produtos ou servicos, sendo, portanto, reconhecidos como
marcas nao registradas de produtos ou servicos, merecendo tutela na Lei 9279/96 como
elementos de precedéncia para a requisicdo do competente registro.

O paréagrafo primeiro do art. 129 dessa lei declara que toda pessoa de boa-fé que na
data da prioridade do depdsito usava no Pais, ha pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou
semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, terd

direito de precedéncia ao registro.
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Essa norma comprova a existéncia no Direito brasileiro de uma excecdo ao principio
declaratério de que os bens da propriedade industrial somente receberiam tutela legal a partir
do competente registro.

Reconhece-se a figura das marcas de fato ou marcas nédo registradas desde que estejam
sendo utilizadas de modo prolongado, cujo mot vedette pode inclusive incluir elementos
gramaticais ou figurativos das insignias e dos titulos de estabelecimento. Assim, seus titulares
tem a possibilidade real de obter o registro, “bastando, para tanto coligir provas perante o INPI
de seu pré-uso (minimo de seis meses) em relacdo as marcas iguais ou semelhantes de uso dos
concorrentes”. (SILVA, 2013, p. 165-166)

Entretanto, para que esses elementos de mot vedette ganhem a condigéo de marca de
fato ndo basta a simples inclusdo dos mesmos no contrato social da empresa, deve-se comprovar
o efetivo uso nos produtos e servigos, tal como destaca José Roberto D’ Affonseca Gusmao
(1990, p 145):

Uma marca, seja ela de indlstria, comércio ou servico, destina-se a identificar
produtos ou servigos de seu titular afim de os distinguir de produtos ou servigos idénticos ou
similares provenientes de uma origem diferente.

O uso de uma marca constitui entdo no ato de aposicdo da marca no produto, ou em
um bem material que acompanha um servigo, e permite identifica-lo no momento da venda ou

da oferta de venda dos produtos ou servigos, ou qualquer ato de comercializagdo de produtos ou

Servicos.

As marcas de fato serdo mais proximas portanto dos elementos gramaticais ou
figurativos das insignias do empresario, que tem a funcao de distinguir seus produtos e servigos
de seus concorrentes, de modo que a falta do registro no INPI ndo implica em auséncia de
direitos.

Nesse sentido merece destaque o entendimento de Newton Silveira (2014, p. 15-16):
O sistema de registro de marcas e concessdo de patentes de invencgdo e
modelos é formalista e atende a necessidade de seguranca e rapidez das relagdes comerciais.

Nem sempre, porém, a falta de registro do titulo significa total auséncia do direito.

No caso das marcas sem registro, ndo fica o utente totalmente
desamparado. Socorre-se nas normas de repressao a concorréncia desleal, nas quais incide todo

ato tendente a estabelecer confusdo entre produtos, mercadorias ou estabelecimentos.

A aproximagao com as normas de represséo a concorréncia desleal, entretanto, deve

se pautar em consideracdo com a importancia da atividade econdmica e sua relacdo com 0s
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interesses da clientela, de modo que o direito de precedéncia ao também leve em consideragdo
essa premissa.

E indispensavel lembrar que essa relacdo com a clientela é segundo José Roberto

D’ Affonseca Gusmao a Ultima condicéo para que uma marcar de fato tenha reconhecida a sua
protecéo legal (1990, p. 146):

A reunido da clientela é efetivamente o valor econdmico e moral que se

destina a ser protegida pelo direito. Em todas as decisfes judiciais que tém reconhecido a

protecdo as marcas de uso, encontramos um terreno comum: o de evitar a confusdo entre 0s

produtos por parte da clientela (ou consumidor). O que se pretende evitar, em Ultima analise, é

que a clientela tome um produto como sendo um outro. No entanto, o objetivo da repressao da

concorréncia desleal ndo é o da defesa do consumidor, mas a protecdo da boa-fé entre

comerciantes e um mercado saudavel e honesto. Assim, para que haja confusdo ou um risco de

confusdo, se pressupde a relacdo de uma clientela em torno da marca. Na verdade, ndo ha

confusdo possivel, mesmo que se estd na presenca de marcas idénticas, se uma destas marcas

ndo é conhecida pelo cliente, e ndo motiva a preferéncia dele. Se fosse assim, faltaria o ator

principal da confusdo ou engano: a clientela.

E bom lembrar que o objetivo central da defesa da concorréncia deve se traduzir “pelo
balanco entre os potenciais beneficios e prejuizos de cada estrutura, mas sem perder a dimenséo
de que os interesses dos consumidores finais devem ser preservados”. (REZENDE, 2013, p.
300).

Portanto, ndo se pode ter como absoluto o direito de precedéncia ao registro, tendo em
vista a finalidade precipua da preservacéo da concorréncia e dos preceitos de desenvolvimento
econdmico, previstos ndo sé na legislacao regulamentar da propriedade industrial, mas também
no contexto constitucional. E fundamental alia-lo ao reconhecimento do sinal distintivo como
um marca néo registrada.

Deve-se buscar ainda certa razoabilidade na aplicacdo da regra constante no paragrafo
primeiro do artigo 129 da Lei 9279/96, pois que os titulos de estabelecimento e as insignias
possuem em sua natureza uma protecao regional e ao confrontarem-se com o registro de marca,
estdo apostas a uma nova realidade de tutela juridica, cuja base territorial passa a ser nacional.

Corroborando tal entendimento, segue Denis Borges Barbosa (2014):
Entendemos que tal interpretacéo ndo é razodvel. Ndo ha outra hipdtese
de signos ndo registrados protegidos de forma incondicional — como se fosse o direito
personalissimo dos nomes civis (¢ nem mesmo exige-se a notoriedade imposta aos

pseuddnimos). Ou seja, mesmo os titulos obscuros, reservados, de um sapateiro conhecido mal
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e mal por meia dizia de pessoas de um aldeia do Guaporé, estariam protegidos, se tal

interpretacdo procedesse.

(..)

Em suma, a potencializacdo ofensiva deste valor concorrencial, sem
qualquer contribuicdo correlativa ao interesse social, e ao desenvolvimento econdmico e
tecnoldgico do Pais, configura desbalanceamento irrito & Constituicio. E valor obstativo de
concorréncia honesta e séria, e como potencial atentado a liberdade de iniciativa, merece leitura

razoavel.

Havera, desse modo, uma inegavel necessidade de protegdo as marcas ndo registradas
como elementos incorpdreos dos empresarios, passiveis inclusive de protecdo na esfera da
concorréncia desleal e como pressuposto de precedéncia para obtengédo de registro, entretanto,
essa tutela juridica deve ser aplicada com o minimo de razoabilidade pelos julgadores, a fim
buscar em primeiro lugar o interesse daqueles a quem os produtos séo enderecados e o

desenvolvimento econdmico que esta protecdo pode gerar.

CONCLUSAO

De todo o exposto, podemos concluir ao final que os elementos incorpdreos dos
empresarios representam uma importante ferramenta propulsora do desenvolvimento
econdémico empresarial, destacando o empresario de seus concorrentes.

Dentre esses elementos incorpdreos destacam-se 0 nome empresarial, o titulo de
estabelecimento e a marca ndo registrada, que atualmente ganharam importancia como
mecanismos de divulgacdo do empresario.

A protecdo legislativa especifica desses elementos do estabelecimento empresarial
acaba por se destacar no art. 195, V da Lei 9.279/96, bem como de forma genérica no art. 209
da mesma lei, inserindo-0s no universo do direito da concorréncia.

Nesse sentido foram esclarecidos os questionamentos formulados inicialmente,
chegando a diversas conclusdes.

Inicialmente quanto aos critérios de distingdo utilizados pelo legislador quanto aos
nomes empresariais e titulos de estabelecimento, percebeu-se eles estdo sujeitos aos principios
da novidade e veracidade, diversos da especialidade e novidade relativa das marcas.

Quanto as marcas nao registradas, foi destacado que nem todo simbolo em produtos

ou servicos pode ser caracterizado como marca nao registrada, devendo 0 mesmo atender aos
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mesmos critérios de registrabilidade das marcas, bem como ser reconhecidos pelos
consumidores.

Foi demonstrado que mesmo sem registros especificos, tanto o titulo de
estabelecimento quanto as marcas nao registradas podem ser objeto de protecdo juridica,
especialmente quanto premente o prejuizo do empresario de seus consumidores.

Por fim destaca-se que a presente pesquisa nao teve a pretensao de esgotar o assunto,
apenas contribuir para que as discussdes sobre a tutela de nomes empresariais, titulos de
estabelecimento e marcas nao registradas possam continuar em debate a fim de que todos os
elementos incorpdreos do estabelecimento empresarial possam servir de instrumento para o

crescimento econdmico e desenvolvimento social.
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