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MOTTA, Fernando Previdi. Da funcdo distintiva do nome comercial. Tese
(Doutorado em Propriedade Intelectual, Sociedade e Empresas Brasileiras) -
Coordenacédo de Programas de Pés-Graduacdo e Pesquisa, Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2007.

RESUMO

O presente trabalho analisa a fungéo distintiva do nome comercial, segundo o
ordenamento juridico brasileiro. Para tanto, revisita as bases teoricas do nome
comercial desde o periodo colonial do Brasil até a era contemporanea apés o Cédigo
Civil de 2002, inclusive a evolucdo legislativa, revendo seu conceito e natureza
juridica por meio de abordagem historica e dialética. Apresenta diversos fundamentos
e exemplos préticos a fim de demonstrar as diferencas entre nome comercial e nome
empresarial, concluindo tratarem-se de dois sinais dotados de conceito, natureza e
funcao diferentes. Trata da natureza ubiquitaria dos signos distintivos e do fenbmeno
do deslocamento do signo, abordagens utilizadas para justificar a funcéo distintiva do
nome comercial, exercida por tal signo para diferenciar empresas, enquanto
atividades econdmicas organizadas, que visam o fornecimento de bens e servicos.
Durante o desenvolvimento do tema, analisa os conceitos de signo, signo distintivo,
signo distintivo da empresa, distintividade, distintividade intrinseca e distintividade
extrinseca.

Palavras-chave: Direito. Propriedade. Intelectual. Industrial. Marcas. Sinais Distintivos.
Empresa. Empresario. Nome. Signo. Comercial. Empresarial. Funcdo. Distintiva.
Distintividade. Firmas. Denominacao. Origem



MOTTA, Fernando Previdi. De la funcion distintiva del nombre comercial. Tesis
(Doctorado en Propiedad Intelectual, Sociedad y Empresas Brasilefias) -
Coordinacion de Programas de Post-Graduacion e Investigacion, Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2007.

RESUMEN

El presente trabajo analiza la funcion distintiva del nombre comercial, segun el
ordenamiento juridico brasilefio. Para ello, revisa las bases teéricas del nombre
comercial desde el periodo colonial de Brasil hasta la época contemporanea después
del Cddigo Civil de 2002, inclusive la evolucion legislativa, revisando su concepto y
naturaleza juridica por medio de abordaje historico y dialéctico. Presenta diversos
fundamentos y ejemplos practicos para demostrar las diferencias entre nombre
comercial y nombre social, concluyendo que se trata de dos signos dotados de
concepto, naturaleza y funcién diferentes. Se trata de la naturaleza ubiquitaria de los
signos distintivos y del fendmeno del desplazamiento del signo, enfoques utilizados
para justificar la funcién distintiva del nombre comercial, ejercida por tal signo para
diferenciar empresas, como actividades econdémicas organizadas, que apuntan al
suministro de bienes y servicios. Durante el desarrollo del tema, analiza los conceptos
de signo, signo distintivo, signo distintivo de la empresa, distincion, distincion
intrinseca y distincion extrinseca.

Palabras clave: Derecho. Propiedad. Intelectual. Industrial. Marcas. Signos Distintivos.
Compafia. Empresario. Nombre Comercial. Negocio. Funcion. Distintivo. Empresas.
Razdn Social. Denominacion. Origen.



MOTTA, Fernando Previdi. The distinctive function of the trade name. (Thesis
submitted for the Degree of Doctor in Intellectual Property, Society and Brazilian
Enterprises) - Coordination of Post-Graduate Studies and Research, Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2017.

ABSTRACT

The present work analyzes the distinctive function of the trade name, according to the
Brazilian legal system. In order to do so, it revisits the theoretical bases of the trade
name from the colonial period of Brazil until the contemporary era after the Civil Code
of 2002, including legislative evolution, revising its concept and legal nature through a
historical and dialectical approach. It presents several fundamentals and practical
examples in order to demonstrate the differences between trade name and business
name, concluding that they are two signs endowed with different concept, nature and
function. It deals with the ubiquitous nature of the distinctive signs and the sign
displacement phenomenon, approaches used to justify the distinctive function of the
trade name, exercised by such a sign to differentiate companies as organized
economic activities, aimed at the supply of goods and services. During the
development of the theme, it analyzes the concepts of sign, distinctive sign, distinctive
sign of the business, distinctiveness, intrinsic distinctiveness and extrinsic
distinctiveness.

Key Words: Law. Property. Intellectual. Industrial. Firm. Tradename. Business Name
Legal Name. Trade Mark. Sign Displacement. Sign. Distinctive. Distinctiveness.
Function. Origin. Company.
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1 INTRODUCAO

Na economia, a existéncia de um adequado processo de comunicagao gera
melhorias do sistema, com ganhos de eficiéncia no fornecimento, sobretudo, quando
permitem reduzir os custos de transag&o. Dentro desse contexto, os sinais distintivos
de empresa sao aptos a desempenhar uma importante funcéo informativa, na medida
em que se caracterizam como instrumento de divulgagcédo da existéncia de oferta de
mercadorias ou servigcos, além de permitir aos consumidores a identificacéo de atividades
de fornecimento portadoras de determinadas caracteristicas.

Logo se percebe que sinais poderéo ser caracterizados como objeto de direito
quando relacionados a determinados contetdos. E, quanto aos chamados sinais
distintivos, na medida em que possam ser apropriados por empreendedores e objeto
de uso exclusivo, exercem importante funcdo dentro desse sistema, ao permitir a
diferenciacdo entre produtos ou servigcos fornecidos no mercado e, assim, servir de
instrumento utilizado para proteger investimentos, resultantes do trabalho, da
capacidade, da inteligéncia e da probidade das pessoas envolvidas com a empresa e
do renome desta. Tudo isso possibilita 0 aumento do grau de fluidez das relagbes
econdmicas, fomentando o progresso social e tecnoldgico, na medida em que
proporcionam aos empresarios ganhos de vantagem competitiva, fazendo com que a
ordem juridica reconheca o uso funcional dos sinais como fato juridico e a
necessidade de conferir-lhes protecéo, para viabilizar a livre iniciativa, por meio da
garantia de diferenciacdo de empresas concorrentes.

E se por um lado a marca apresenta-se como o0 mais valioso e conhecido sinal
distintivo, também é verdade que a grande maioria dos empresarios recorre ao titulo

de estabelecimento para identificar sua unidade técnica de comeércio ou producdo, com o
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intuito de obter exclusividade sobre um signo visual que tem a funcéo de identificar o
ponto empresarial escolhido. Em paralelo, com a consolidacdo social da internet,
surgiu questdo ndo menos importante ligada aos nomes de dominio, que, além de
facilitarem tecnicamente o enlace de computadores em rede, ocupam hoje a
primordial funcao de identificar a pagina do empresario na internet, funcionando como
uma espécie de endereco do estabelecimento virtual. E, no que diz respeito aos
nomes empresariais, signo de identificacdo obrigatorio por parte do empresario,
segundo base estatistica do Departamento de Registro Empresarial e Integracdo (DREI),
somente no ano de 2012 foram levados a registro mais de 450.000 atos de constituicdo de
sociedades empresarias, cooperativas e outros tipos juridicos no Brasil.1

A grande quantidade de registros de nomes para 0 exercicio de atividades
econdmicas exige cuidados no sentido de evitar, e também de solucionar, situacdes de
conflito entre o uso de signos. Em especial, esses homes registrados séo constituidos de
palavras e expressdes que compdem universo de signos que podem aparecer como
disponiveis aos usuarios, no momento em que iniciam um novo negécio ou quando
realizam suas pesquisas, buscando apropriacdo de um sinal como ativo complementar
da empresa exercida, mas que posteriormente acabam motivando oposicdes e
reclames por coincidir com sinal ja utilizado por concorrente, gerando disputas e
ineficiéncia do sistema, com sérios prejuizos a economia brasileira.

Tudo isso demonstra que antigos principios, antes pontuais, hoje assumem
maior dimensédo e confronto, e necessitam de uma releitura em face das novas
tecnologias, em especial a internet, que tem descortinado uma face ultrapassada da

tutela juridica vigente, resultando em duros questionamentos sociais e juridicos.

1 DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO (DNRC). Disponivel em:
<http://www.dnrc.gov.br/Estatisticas/ranking_juntas_comerciais_2012.pdf>. Acesso em: 10 set. 2016.
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Buscando contribuir para melhor compreensao e aprimoramento do sistema
juridico brasileiro, que regula os sinais distintivos, 0 objetivo deste trabalho foi apresentar
resultado de estudo realizado para elucidar a importancia e a eficacia dos fundamentos e
valores que justificam a protecdo dos nomes de empresa no Brasil, analisando o
adequado enquadramento do instituto como sinal de identificacao e diferenciacéo do
empresario na concorréncia, sua natureza juridica e as funcées desempenhadas por
tais nomes, em especial a distintiva.

O estudo dos signos distintivos enquadra-se na area de concentracdo deste
curso, que € a propriedade intelectual, inovacdo e desenvolvimento, uma vez que a
pesquisa auxiliara na analise da utilizacéo estratégica do nome comercial como ativo
complementar do empreséario e de seus desdobramentos juridicos, bem como no
aprimoramento do sistema de propriedade industrial. De igual modo, segue a linha de
pesquisa adotada, que é a propriedade industrial, sociedade e empresas brasileiras,
eis que envolve o estudo de ente especifico do direito privado, com relacéo direta com os
consumidores e trata de aspectos relacionados a distintividade de produtos e servicos.

Dentro desse contexto, este projeto teve, como obijetivo inicial, expor a funcéo
distintiva do nome empresarial, sobretudo a fim de al¢a-la a condicdo de instrumento
de analise para minimizar as crescentes hipéteses de coincidéncia e semelhanca entre
sinais distintivos de diferentes empresarios, a fim de garantir o pleno avanco dos
principios que norteiam a propriedade industrial no Brasil: atendimento do interesse social
e o0 desenvolvimento tecnologico e econdmico do pais. Decidiu-se, entdo, aprofundar e
bem compreender problemas ligados a um dos institutos presentes nessa problematica,
qgue, em hipotese provisoria, foi identificado como sendo 0 nome empresarial, instituto

consolidado pelo Cédigo Civil de 2002.
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Contudo, o resultado preliminar da pesquisa apontou para a necessidade de
transpor um primeiro e relevante desafio, que acabou por constituir, 0 que se acredita, ha
primeira contribuicdo desta pesquisa ao estudo do tema, que foi investigar se 0 nome
comercial e o nhome empresarial representam expressdes que indicam um Unico
instituto juridico ou, ao contrario, se constituem dois institutos juridicos distintos, de
natureza e funcao diversas.

Por se tratar de investigacdo predominantemente tedrica, o método de analise
teve como pressuposto a pesquisa bibliografica e documental, elegendo-se como
referéncia o direito positivo, por meio da investigacdo das normas estruturantes do
regime juridico aplicavel aos sinais distintivos, a fim de identificar as opc¢fes legislativas
fundamentais e os principios conformadores do sistema. Contudo, além do método
dedutivo, em determinadas partes do trabalho foi necessario recorrer ao método indutivo,
por meio do qual foram buscadas conclusdes gerais a partir de casos particulares, de
ordem préatica e mediante coleta e analise de dados, de modo a auxiliar a elaboracéo
das hipo6teses e melhor caracterizar os problemas afetos ao objeto investigado. Assim, a
reflexdo sobre casos concretos foi importante para fundamentar as conclusdes da
presente pesquisa.

Seguindo tal metodologia, buscou-se realizar uma estruturacdo dos modelos
tedricos apontados pela doutrina classica, importante para entender a construcao do
sistema juridico relativo aos sinais distintivos, especialmente a evolucéo historica do
nome comercial e 0 momento em que surgiu o0 nome empresarial, bem como se
buscou encadear fatos e teorias para, em seguida, com base no método dialético,
realizar o equacionamento das diversas teses pesquisadas.

Para delimitar o tema, é importante frisar que o enfoque do presente estudo

nao é analisar, ao menos diretamente, a protecdo juridica dos sinais distintivos,
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tampouco a solucéo de conflitos que comumente entre eles ocorre, embora tais temas
estejam em relacdo de consequéncia com a demonstracdo do ambito em que se
opera a funcao distintiva do nome comercial. Para tanto, foram abordados de modo
transversal e instrumental, Gteis para solucionar, ao menos, dois problemas de
aplicacao das regras de direito hoje vigentes: a) a solucéo do conflito entre marcas e
nomes empresariais, com base unicamente nos principios da anterioridade registral e
da especialidade e b) se ha por parte da legislacdo em vigor o reconhecimento do
valor objetivo do nome de empresa, representado pelo nome comercial.

Ocorre que, da analise do regime juridico dos nomes de empresa, pode
parecer, a primeira vista, que estes foram concebidos tdo e somente para exercer
funcao identificadora do empresario, de natureza subjetiva, inclusive por ser vedada a
alienacdo do nome empresarial, conforme estabelecido no art. 1.164 do Cédigo Civil.
No entanto, por outro lado, o ordenamento juridico manteve vigente, em alguns
dispositivos de lei, 0 uso da expressdo "nome comercial”, indicando reconhecer a
funcao objetiva dos nomes de empresa, caso do art. 195, inciso V, da Lei de Propriedade
Industrial, n.°9.279/96 (LPI), que tipifica como crime de concorréncia desleal o uso
indevido de “nome comercial” de terceiros. Assim, surgiu a necessidade de investigar a
que espécies de sinais exatamente refere-se 0 ordenamento juridico brasileiro, ao
tratar dos nomes de empresa.

Em tal dire¢do, cumpriu-se o objetivo inicial de revistar as bases tedricas do
nome comercial, por meio de uma abordagem histdrica e dialética, e assim demonstrar
as origens e os fundamentos das firmas, denominacdes e do nome comercial no Brasil.
Afinal de contas, a primeira lei brasileira tratando de um sinal distintivo no Brasil teria

sido a lei de marcas de 1875, o que fez despertar o interesse em investigar como se
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dava o regime juridico anterior, desde o periodo colonial brasileiro, uma vez que o
comeércio ja existia em solo brasileiro pelo menos desde o século XVII.

Para tanto, no capitulo 2 do trabalho, foi eleita a missdo de investigar a origem e
a evolucéo histoérica das firmas, denominagcdes e do nome comercial no ordenamento
juridico brasileiro, dividindo o resultado apresentado em quatro fases: periodo colonial,
periodo imperial, republica velha e nova republica. Com isso, buscou-se identificar a
funcdo exercida pelo comercial com base na identificacdo do contetdo informacional
de que é portador, sobretudo com o estudo das licdes da doutrina classica e por meio de
um dialogo com aspectos de ordem pratica, o que se acredita ser fundamental para uma
adequada definicdo do objeto e do escopo de sua protecdo juridica. O objetivo foi
apresentar as posi¢cdes doutrinarias relativas ao conceito e a natureza juridica dos
nomes de empresa, sempre tendo em vista realizar uma leitura critica acerca do
entendimento doutrinario do conceito de tais institutos, desde o periodo colonial brasileiro
até as licdes dos autores atuais. Assim, foram apresentadas as conclusdes sobre o
estado da arte em relagdo a doutrina que cuidou dos nomes de empresa no Brasil,
procurando demonstrar o entendimento da doutrina majoritaria contemporanea em
relacdo aos conceitos das expressdes "nome comercial’ e "nome empresarial’, no
sentido de compreender se 0 nome empresarial € considerado uma evolu¢cao moderna do
classico nome comercial ou se a doutrina considera nome comercial e nome
empresarial como sinais diversos, que se reportam a contetudos diferentes. No bojo
dessa investigacéo, destaca-se a teoria da dupla funcdo do nome do comerciante, de
Gama Cerqueira, que foi objeto de analise especial por seu pioneirismo e relevancia
em relacdo ao tema. E, também, a posicdo atualmente adotada por Newton Silveira,
que pode ser conferida na obra “Propriedade Intelectual: propriedade industrial, direito

de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes”, no sentido de
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que as expressfes "nome comercial’ e "nome empresarial® referem-se a signos
diversos e que cada qual submete-se a regime juridico proprio.

No capitulo 3, foi mais uma vez realizada a abordagem do tema pelo método
historico, mas para fins de investigar toda a legislacéo brasileira que tratou das firmas e
denominacdes, do nome comercial e do nome empresarial, desde suas origens até a
legislacéo atualmente em vigor. Tal capitulo foi subdividido de acordo com a sequéncia
cronoldgica da legislacéao.

No capitulo 4, o objetivo foi discorrer e fundamentar a posicao adotada sobre a
relacdo havida entre o nome comercial e 0 nome empresarial, detalhando os motivos
gue embasaram a concluséo, inclusive utilizando abordagem baseada na semiologia,
de essencial importancia para a compreensédo do entendimento que foi defendido,
estritamente relacionado a teoria da natureza ubiquitaria dos sinais distintivos e
do deslocamento.

Com apoio e sustentacdo do que foi pesquisado e apresentado nos capitulos
anteriores, o capitulo final foi dedicado a compreenséo tedrica e normativa da fungéo
exercida pelo nome comercial, especialmente no que diz respeito a sua funcéo
distintiva, indicativa de origem, da proveniéncia de produtos e servi¢cos oferecidos no
mercado. Nesse sentido, o capitulo 5 foi dedicado a funcdo distintiva do nome
comercial, seu lugar e sua importancia no ordenamento juridico brasileiro, além de ter
sido justificado o papel de tal funcao para fundamentar a apropriacao de um signo, por
parte do empresario, que representa um sobrevalor por ele criado e mantido, no
exercicio de sua atividade econoémica.

Numa época na qual o desenvolvimento e o crescimento mundial restam
caracterizados por acentuada globalizac&o, abertura de fronteiras e consolidagcéo dos

grandes mercados regionais, torna-se inadiavel enfrentar problema estrutural da
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legislacado brasileira, que aprimore a seguranca, reduza os custos de transacao e seja
util ao fortalecimento de sinais distintivos nacionais, seja junto ao mercado interno, seja

ao mercado mundial.
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2 BASES TEORICAS DO NOME COMERCIAL

Atualmente, no Brasil, em relacdo aos sinais distintivos reconhecidos pelo
Direito, podemos dizer que as marcas e as indicacdes geograficas possuem regramento
na Lei de Propriedade Industrial n.° 9.279/96 e contam com uma estrutura juridica bem
definida. Segundo tal regime, a marca exerce funcdo de diferenciar produtos ou
servigos, por meio do uso de um sinal aposto a uma mercadoria ou atrelado a um
servico, buscando-se diferenciar os bens fornecidos no mercado por um empresario,
dos bens fornecidos pelos demais. Difere da expressdo ou sinal de propaganda
porque esta implica uma estrutura légica mais complexa, a recomendar quaisquer
atividades licitas, realcar qualidades de produtos ou servi¢os, ou a atrair a atencao
dos consumidores, propondo-se a incitar o publico ao consumo, ou a valoriza¢do da
atividade do titular.2 No que diz respeito as indicacBes geograficas, tratam-se de
sinais que identificam um produto como originario de um certo territério, ou regiao
ou localidade desse territorio, quando determinada qualidade, reputacdo ou outra
caracteristica do produto seja relevantemente atribuida a sua origem geogréfica.3

O titulo de estabelecimento identifica o local do exercicio da atividade
empresarial4, onde o empresario instala seu estabelecimento e normalmente o publico
podera ter contato com a atividade por ele desenvolvida e, embora reconhecidos e
consolidados conceitualmente pela doutrina, ndo possuem regras especiais de

regulamentacéo. Ja em relagdo ao nome de dominio, cumpre funcdo técnica de

2 BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre as expressoes e sinais de propaganda. Revista Forense, Rio
de Janeiro, v.283, 5 set. 1982. (Separata).

3 Id. Umaintroducéo a propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p.184.

4 TOMAZETTE, Marlon. O principio da especificidade e o nome empresarial. In: GUERRA, Luiz
(Coord.). Temas contemporaneos do direito: homenagem ao bicentenario do Supremo Tribunal
Federal. Brasilia: Guerra, 2011. p.700. Neste artigo, o referido autor considera nome de fantasia
sinbnimo de titulo de estabelecimento. VERCOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito
comercial. Sdo Paulo: Malheiros, 2004. v.1. p.245.


https://bdjur.stj.jus.br/jspui/browse?type=author&value=Guerra%2C+Luiz+%28coord.%29
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/browse?type=author&value=Guerra%2C+Luiz+%28coord.%29
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proporcionar a interconexao entre computadores e a funcao juridica de identificar o
canal de vendas de um empresario na internet.> Tal signo submete-se a um regime
juridico ainda em formacao.

Como se V&, o uso dos sinais distintivos € inerente a propria existéncia da
sociedade, que os apreende e utiliza de formas bastante especificas e variadas, o que
exige do Direito especial atencdo quanto ao seu regramento, em especial quanto ao
liame entre possibilidade de apropriacdo e funcdes realizadas por cada uma de suas
espécies.

Embora seja cedico na doutrina que o nome empresarial constitui sinal de
nominacao, de identificacdo do empresario; que os produtos, mercadorias e servicos
fornecidos no mercado séo objeto de marca e que o titulo de estabelecimento ou a
insignia sado designacdes ou signos figurativos de um estabelecimento, e ndo de uma
empresa®, ainda permanecem vivas e latentes inquietudes dogméaticas e de ordem
pratica acerca do quadro normativo do nome comercial, na medida em que salta aos
olhos o fato de ainda néo restar assentado de forma satisfatoria, seja na doutrina,
jurisprudéncia ou na legislacdo, o conceito técnico-juridico e as funcdes exercidas por
sinais referidos pelas expressdes "nome de empresa”, "nome empresarial”, "nome
comercial", "firma" e "denominacéo". Faz-se necessario, portanto, numa primeira fase da
pesquisa, confirmar tais conceitos e realizar a consolidagdo terminologica de cada
uma dessas expressdes para, na parte seguinte, avancar na demonstracao da funcao

distintiva do nome comercial.

5 COELHO, Fabio Ulhdéa. Manual de direito comercial. S0 Paulo: Saraiva, 2004. p.72. Referido
autor considerava nome de dominio como sendo o endereco eletrénico dos estabelecimentos
virtuais, exercendo a funcéo juridica de identificar o estabelecimento virtual na internet. Nessa
mesma obra, do ano de 2016, adotou a posicao referida no texto.

6 BARBOSA, Denis Borges. Uma introducdo a propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2003. p.87.
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Inconteste o fato social a reclamar sua conformacéo pelo Direito, despertou
interesse em conhecer como ocorreu, nas suas origens, a positivacdo dos sinais
distintivos. Qual a origem do nome comercial e qual a sua proximidade ou equivaléncia
com 0 home empresarial, conceito atualmente consagrado pelo ordenamento juridico
brasileiro?

A sequir, nesta primeira parte do trabalho, sera apresentado o fruto da pesquisa

e das reflexdes realizadas para elucidar essas questdes.

2.1 ORIGENS E EVOLUCAO HISTORICA DO CONCEITO DO NOME COMERCIAL

E DO NOME EMPRESARIAL NO BRASIL

Esta parte inicial da pesquisa apresentara, por meio do método histérico,
subsidios faticos e tedricos para uma compreensdo mais precisa do modo e dos
fundamentos por meio dos quais a sociedade reconhece 0s signos como um bem
econbmico e juridico, passivel de apropriacdo. O objetivo € contribuir para a elucidacao
do conceito e da natureza do nome comercial, bem como dos fundamentos que
levaram os nomes de empresa a serem tutelados pelo Direito.

Desde os tempos mais remotos, os sinais de identificagdo foram utilizados
para distincdo de empreendimentos e 0s registros histéricos indicam sempre ter
havido, por parte dos comerciantes, um interesse natural de diferenciar a si proprios e a
atividade que exercem perante o mercado, com 0 objetivo de alcangcarem determinado
resultado favoravel, a exemplo da aquisi¢ao e da conservacao de clientela. Era habito do

comerciante, desde a antiguidade, 0 uso de signos para identificar a sua pessoa, seus
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produtos, seu estabelecimento fisico e a atividade econdmica que desenvolvia.” Os
signos, que eram inicialmente utilizados sob o termo genérico de "marca",
designavam os artesaos, os proprietarios ou o local de origem de determinado produto
e, apés a Revolucdo Comercial, as corporacbes, 0S mestres e 0s grandes
mercadores.8 Contudo, 0s sinais utilizados naquela época tinham fungdes diferentes das
gue exercem nos dias de hoje?, cujo intuito de protecéo da concorréncia comercial € bem
mais acentuado.

Na era medieva, o uso de sinais distintivos ganhou relevante impulso com as
Corporacdes de Oficio, que buscavam identificar produtos feitos no ambito da
respectiva associacao, especialmente para possibilitar conhecer a fonte e a origem
das mercadorias.19 Nessa fase do desenvolvimento comercial, nomes eram apostos a
produtos provenientes de uma mesma origem para assegurar uma fonte de lucros e
afirmar a reputacdo e o crédito da Corporacdo a que pertenciam os fabricantes, ao
mesmo tempo em que também traduziam uma medida de prote¢do ao consumidor.1!
No entanto, no ambito das corporacdes, o nome individual do fabricante s6 era levado

em conta para proteger a produgéao coletiva, ndo ocorrendo o uso generalizado de um

7 BENTO DE FARIA, Antonio. Das marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial. Rio
de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906. p.281; PAES, Paulo Roberto Tavares. Propriedade
industrial. Rio de Janeiro, Forense: 2000. p.79 e 81; REQUIAO, Rubens. Curso de direito
comercial. 31.ed. revista e atualizada por Rubens Edmundo Requido. S&o Paulo: Saraiva, 2012.
v.1. p.299; PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte
especial. 2.ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. Tomo 17. p.3-4; CERQUEIRA, Jo&do da Gama. Tratado
da propriedade industrial: da propriedade industrial e do objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem.
Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1.
p.238.

8 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software,
cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. Sdo Paulo: Manole, 2014. p.98.

9 BENTO DE FARIA, op. cit., p.12.

10 CERQUEIRA, op. cit.,, p.237; BENTO DE FARIA, op. cit., p.9-10; NASER, Mohammad Amin.
Re-examining the functions of trademark law. Chicago-Kent Journal of Intellectual Property,
p.100, 2008. Disponivel em: <http://scholarship.kentlaw.iit.edu/>. Acesso em: 23 set. 2017,
PONTES DE MIRANDA, op. cit., p.3-4; MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. Rio de
Janeiro: Forense, 1970. p.117.

11 |bid., p.281.
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sinal visando proteger reputacédo individual.12 Dentro desse contexto, poderia um
signo, ao ser usado como referéncia ou ao ser aposto nos produtos, fazer as vezes de
nome ou marca ou, até mesmo, ter por funcéo identificar a atividade de fornecimento.
Contudo, no ambito das Corporacdes, o regime normativo dos sinais distintivos era de
subordinacgéo, de pouca liberdade e severa regulamentacaol3, com visiveis diferencas
em relacdo ao sistema juridico moderno, assentado nos ideais de liberdade e no
primado da livre concorréncia.

Inexistia nessa época uma separacao teorica entre os institutos do nome
comercial, titulo de estabelecimento, marca de produtos ou em relacdo a qualquer
outro signo de interesse do comércio.l4 Sequer a distin¢cao entre 0 nome comercial e 0
nome civil era bem-compreendida, até por conta de que o préprio direito comercial
nessa época encontrava-se ainda em fase de formacao, embora iniciada na Idade
Médial5. Logo se percebe que o nhome comercial apenas comecou a se destacar e a
ganhar conceituacdo propria com a consolidacdo do proprio direito comercial.
E apenas com a evolugdo ao longo dos anos, foi que o0s sinais passaram a ser
reconhecidos como um direito individual, uma faculdade, sem qualquer carater
obrigatériol6 e, também, considerados como algo equivalente a uma propriedade
colocada sob a salvaguarda da honestidade publica.l?

No final do século XVIII, a auséncia de regulacdo especial das questbes
relativas aos sinais distintivos favoreceu abusos e n&o favorecia o estimulo aos

fornecedores nem ao desenvolvimento regular do comeércio, gerando inseguranga aos

12 KLOTZ, Adrien. Du Nom Commercial en Droit Francais. Paris: Cerf, 1898. p.5-7.

13 BENTO DE FARIA, Antonio. Das marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial. Rio
de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906. p.16.

14 RAMELLA, Agostino. Trattato Della Proprieta Industriale. Roma: Laziale, 1909. v.2. p.247-255.

15 GONCALVES NETO, Alfredo de Assis. Manual de direito comercial. Curitiba: Jurua, 2002. p.33.

16 BENTO DE FARIA, op. cit., p.16-17; LEONARDOS, Thomas. Origem, evolucgéo, natureza e tutela
do nome comercial. Rio de Janeiro: Leuzinger, 1934. p.16-17.

17 BENTO DE FARIA, op. cit., p.16-17.
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agentes do mercado, o que despertou a necessidade de regulamentacdo da matéria.18
A protecao do nome comercial ndo existia na era dos reis além da protecéo de policia,
vindo a surgir apenas no século XI1X.19

Com efeito, a propriedade industrial, muito embora dela se encontrem vestigios
desde o Renascimento2?, apenas veio a ganhar corpo como consequéncia do
desenvolvimento dos meios de comunicacgéo e do progresso industrial, contexto social
e econbmico que revelou a necessidade de o ordenamento juridico valer-se de uma
nova categoria de direitos de propriedade. Durante esse periodo historico, a liberdade
de comércio e industria, proclamada pela Revolu¢cédo Francesa, fomentou a criacdo de
leis tratando da propriedade industrial na Francaz!, movimento este logo acompanhado
pelo Brasil. A importancia juridica e econémica dos sinais distintivos da empresa
comecou a ganhar evidéncia logo apés a Revolucéo Industrial, mas foi somente apés
a Revolucdo Francesa, com a ascensdo do livre-comércio, mais precisamente em
meados do século XIX, que o sistema conceitual e de protecdo das referéncias

simbolicas afervorou e passou a ter uma evolucdo normativa crescente??, até surgir seu

18 CELSO, Affonso. Marcas industriaes e nome commercial. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1888. p.60; BENTO DE FARIA, Antbnio. Das marcas de fabrica e de commercio e do nome
comercial. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906. p.18-19; ROUBIER, Paul. Le Droit de La
Propriété Industrielle: Partie Spéciale. Paris: Recueil Sirey, 1954. p.18.

19 KLOTZ, Adrien. Du Nom Commercial en Droit Francais. Paris: Cerf, 1898. p.10.

20 BARBOSA, Denis Borges. Uma introducdo a propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2003. p.97.

21 ROUBIER, Paul. Le Droit de La Propriété Industrielle: Partie Générale. Paris: Recueil Sirey, 1952.
p.81. NOGUEIRA, José Luiz de Almeida. Direito industrial. Revista da Faculdade de Direito de
Séo Paulo, S&o Paulo, v.16, p.76-78, 1908.

22 Como destaca CRUZ FILHO, Murilo F. A entrada do Brasil na Convencéo Internacional para a
Protecdo da Propriedade Industrial de Paris, 1883. Rio de Janeiro: [s.n.], 1982. Disponivel em:
<http://www.ie.ufrj.br/hpp/intranet/pdfs/a_entrada_do_br_paris_ convention_1883.pdf>. Acesso em
25 set. 2014, p.6-7, foi durante a Revolugéo de 1789 que definitivamente aboliram-se, na Franga, as
regulamentacdes corporativas, liberando a indlstria e o comércio das velhas restricdes, e vindo
surgir a primeira lei de patentes francesa, em 1791, como resultado desta complexa evolugéo,
sucedendo a lei dos Estados Unidos em 1790. Na Inglaterra, muito embora o Estatuto dos
Monopdlios tenha sido promulgado em 1623, o sistema passou por atualizacdo a partir da metade
do século XIX. Ja no Brasil, 0 marco inicial da evolucéo da propriedade industrial € o Alvara de 28 de
abril de 1809. Cf. MALAVOTA, Leandro Miranda. A construcéo do sistema de patentes no Brasil:
um olhar histérico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p.16-18 e 25. Conforme registra José Lopes,
a legislacdo que era aplicada no Brasil Coldnia era flexivel, uma vez que nos casos de divida e
lacuna recorria-se a legislagao das nagdes “polidas e comerciais” da Europa, que no final do século
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marco normativo mais importante, que foi a Convencéo da Unido de Paris (CUP), em
1883.

O Brasil teve lugar de destaque nessa fase de formacédo da propriedade
industrial. Sua ligacdo estreita com Portugal, desde o periodo em que era apenas
colonia até o advento da Republica, passando por dois reinados, possibilitou uma
grande evolucdo de seu sistema normativo, ndo sé por conta das exigéncias
decorrentes do seu préprio desenvolvimento interno, como também por estar em
contato proximo com as inovagdes que ocorriam nos principais paises da Europa, dos
quais recebia muita influéncia.

O Brasil foi um dos Estados-parte que originariamente assinaram a CUP,
diploma que até hoje é considerado um dos mais relevantes para o estudo e a
regulamentacao da propriedade industrial. Além disso, foi um dos primeiros paises do
mundo a ter uma lei especifica tratando das marcas.

Em relagcdo ao nome comercial, embora este conceito fosse de alguma forma
discutido na pratica do comércio no periodo imperial23, ele surgiu pela primeira vez
num diploma normativo em 1883, com o advento da CUP. Na sequéncia, a partir da
segunda metade do século XX, os conceitos de cada espécie foram influenciados na
medida em que comecgou a ser percebido o fendmeno da "empresa”, muito por conta

da respectiva teoria, que ganhou forca a partir do Cédigo Civil italiano de 1942.

XVIII comecavam a codificar seu direito comercial, conforme autorizado pela Lei de 18 de agosto de
1769, a Lei da Boa Razao (LOPES, José Reinaldo de Lima. A formacdo do direito comercial
brasileiro, a criacdo dos tribunais de comércio do Império. Cadernos Direito FVG, Sao Paulo, v.4,
n.6, p.47, 2007).

23 Até o advento da primeira lei brasileira de marca, em 1875, o conceito de nome comercial
confundia-se com o conceito de outros signos distintivos, inclusive com a marca. Cf. CERQUEIRA,
Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do objeto dos
direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2012. v.1. p.317-319.
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Conquanto, antes do século XIX, ja existia no Brasil sistema normativo de
identificacdo dos comerciantes, que cuidava do uso das firmas.24 Em Portugal e no
Brasil Col6nia, esse regime comecou a ganhar robustez e maior formalidade sob o
regime estatal a partir de meados do século XVIII, com a criacdo das Juntas de
Comércio, 6rgao responsavel pela matricula dos comerciantes e, consequentemente,
pelo registro de suas respectivas firmas.

Logo se percebe que uma compreensdao mais acurada deste tema exige
inicial analise pelo método historico, que sera Gtil para demonstrar com maior grau de
precisdo como se deu 0 processo evolutivo de surgimento do nome comercial no
Brasil, ante a importancia que o periodo formativo dos sinais distintivos representa

para o estudo de suas bases tedricas e, especialmente neste caso, de suas especies.

2.1.1 Periodo Colonial

No Brasil colonial, o desenvolvimento do comércio ocorreu sob a égide da
legislacdo portuguesa entdo aplicada ao territorio brasileiro, sendo que nesse periodo
histérico vigoraram predominantemente as Ordenacdes Filipinas, com forte influéncia
do Direito Candnico e Romano, além dos usos e costumes locais.

Os regimes juridico, politico e econbmico da época ndo eram favoraveis a
criacao e ao desenvolvimento de um sistema normativo de sinais distintivos. Tinha-se um
ambiente de forte regulamentacao estatal e economia baseada em monopdélios, com
mercado interno de pouca capacidade, marcado por grande concentracéo de renda,
fruto da economia portuguesa reinante até meados do século XVIII. Inegavel, no

entanto, a existéncia de comeércio no Brasil colonial, especialmente em Salvador,

24 A exemplo do Codigo Comercial do Império, Lei n.° 556 de 1850.
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centro administrativo da Colbnia e a area urbana mais importante da América
portuguesa. Nessa época, 0s comerciantes eram divididos, no geral, em trés grandes
grupos heterogéneos: o primeiro formado por homens brancos, de origem portuguesa,
gue exerciam hegemonia sobre os setores de maior capital e especializacdo e que
eram proprietarios dos estabelecimentos mercantis de maior importancia e dominavam o
chamado "comeércio por grosso”; o segundo era formado por homens brancos
originarios da terra, que se dedicavam ao comeércio interno; e um terceiro grupo
composto predominantemente por negros e mesticos, que eram numerosos no
comércio ambulante e nas vendas da periferia dos ndcleos urbanos.2> Nao obstante, €
dessa época o registro mais antigo encontrado do que seria 0 primeiro nhome
identificador de empresa formalmente exercida em territorio brasileiro, "Companhia
Geral para o Estado do Brasil"?6, que identificava sociedade fundada em 1649, que
passou a deter o monopolio do comércio na colénia americana e durou 72 anos, até
1720. O nome usado por essa companhia nao tinha por funcdo exercer posicdo na
concorréncia, mas sim funcéo de identificagcdo de um grupo de pessoas que uniam
esfor¢cos, com autorizagéo e apoio do Estado, para consecucao de um determinado

fim econdmico.

25 FONSECA, Humberto José. Comerciantes e cristdos-novos em festa de nobre: a transgresséo da
ordem “natural”. Politeia: Histdria e Sociedade, Vitéria da Conquista, BA, v.7, n.1, p.103-141,
2007; FURTADO, Jania Ferreira; VENANCIO, Renato Pinto. Comerciantes, tratantes e mascates.
In: DEL PRIORE, Mary (Org.). Revisdo do paraiso: os brasileiros e o Estado em 500 anos de
Historia. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

26 Criada por meio do Alvara Real de 10 de margo de 1649, foi instituida a Companhia Geral para o
Estado do Brasil. Disponivel em: <http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/imagens_livros/07_
andrade_silva/1648_1656/031.jpg>. Acesso em: 12 abr. 2017; MARCOS, Rui Manuel de
Figueiredo. As companhias pombalinas: contributo para a histéria das sociedades por ac¢gbes em
Portugal. Coimbra: Almedina, 1997. p.151. Como observa Loureiro, a estrutura e génese das
Companhias pombalinas surgia por um ato instituidor legal, o Alvard Régio, que aprovava 0s
estatutos que incluiam os direitos e deveres dos sdcios, os privilégios e o seu fim lucrativo, enfim,
essas companhias coloniais, anteriores a codificacdo, regiam-se pela iniciativa e controle régio e seriam
prenunciadoras das sociedades andnimas, como entidades privadas (LOUREIRO, Maria Filomena
da Costa Silva. O registo comercial obrigatorio e o principio da publicidade. 2012. Dissertagao
(Mestrado) — Universidade Autbnoma de Lisboa, Lisboa, 2012. p.24).
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Vale lembrar, que o regime juridico desse periodo caracterizava-se por um
grande numero de medidas restritivas da liberdade de comércio e por rigorosa
fiscalizacdo das atividades dos colonos, com enormes entraves a industria.2” Dentro
de um cenario dominado pela politica pombalina, surgiu um consideravel nimero de
monopadlios por parte dos comerciantes nacionais, por meio de contratos e concessdes
estatais, sendo que o fim do exclusivo colonial ocorreu somente a partir da abertura
dos portos do Brasil as na¢c6es amigas, em 1808.28

Durante esse periodo, a lei limitava-se a conceder protecdo ao nome das
pessoas e, no mais, prevaleciam principios consagrados pelo direito romano de
plena liberdade na adocdo e mudanca de nomes, salvo em casos de fraude ou
prejuizo de outrem. A mudanca do proéprio nome por ato proprio e exclusivo do
individuo foi sempre considerada livre no Brasil até o fim do Império, ao contrario do
gue ocorria na Franca.2® Até o final do século XVIII, 0 nome usado no comércio nao
era objeto de legislacdo especial, sendo que o nome nobre da pessoa ou o nome de
pessoa afamada pelo sucesso de suas relagbes negociais e sociais, bem como
localizacOes geograficas, referéncia a géneros de comeércio ou a caracteristicas de
edificacdes, eram os principais simbolos de identificacdo no comércio e na industria.30
Por sua vez, a atividade comercial, por estar normalmente relacionada com a

necessidade de atrair e convencer a clientela, sempre buscou escorar-se em reputacéo,

27 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.1.

28 Carta Régia de 28/01/1808.

29 FREITAS, Gustavo de. A Companhia Geral do Comércio do Brasil (1649-1720): subsidios para a
historia econdmica de Portugal e do Brasil, Il. Revista Historia, Sdo Paulo, v.3, n.7, p.100, 1951.

30 Conforme se conclui da anélise dos nomes utilizados na época, pesquisados e encontrados, por
exemplo, em ALMANAK ADMINISTRATIVO, MERCANTIL E INDUSTRIAL DA CORTE E
PROVINCIA DO RIO DE JANEIRO, PARA O ANO BISSEXTO DE 1844. Rio de Janeiro: Eduardo e
Henrigue Laemmert, 1843. p.245-250. Disponivel em: <http://objdigital.bn.br/acervo_digital/
div_periodicos/almanak/almanak.htm>. Acesso em: 12 set. 2016 e em SOUZA, Lorena; FONSECA,
Regina Vitoria (Orgs.). Marcas do tempo: registro das marcas comerciais do Para — 1895 a 1922.
Belém: Secult, Jecepa, 2015. Passim.
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fama e crédito. Por isso, era natural que o comerciante buscasse aproveitar, ao adotar
um nome para o exercicio de sua atividade, sinal de referéncia que fosse portador de
mensagem nesse sentido e que tivesse, também, algum tipo de apelo publicitario. Nao
obstante, é forcoso concluir que o uso de nomes comerciais ou de sinais distintivos do
comeércio3! ndo era regulamentado nesse periodo.

A organizacgao coletiva, na area comercial, iniciou-se no século XVIII com o
surgimento das chamadas Mesas do Bem Comum do Comércio, até que uma
mudanca de panorama teve inicio, muito por conta do advento da era pombalina
absolutista. A partir de meados do século XVII, foi desenvolvido e dado inicio a um
plano de inspiracdo mercantilista, como estratégia de defesa econémica e, a0 mesmo
tempo, foram adotadas medidas para o fortalecimento do Poder do Estado, através do
aprimoramento de mecanismos judiciario e administrativo.32 Com efeito, em 1755,
iniciou-se em territorio brasileiro uma fase de controle estatal burocratizado das
atividades comerciais, por meio da criacdo da Junta dos Homens de Negdcio3s,
buscando combinar o sistema normativo monarquico com as maximas gerais do
comércio. Tal medida teve a nitida finalidade de reafirmar a autoridade estatal por

meio da reorganizagdo da estrutura administrativa, influenciando na circulagdo comercial e

31 Em Portugal, tradicionalmente signos distintivos de estabelecimentos e de produtos sdo agrupados
sob a designacao genérica de "sinais distintivos do comércio”, embora se reconhega ndo se
tratarem de sinais privativos do comércio, pois ndo séo utilizados apenas por comerciantes e
empresarios. Cf. ABREU, José Manuel Coutinho de. Curso de direito comercial. Lisboa:
Almedina, 2000. p.317.

32 AGUIAR, Manuel Pinto de. A economia portuguesa no fim do século XVIII. Revista do Instituto
Histdrico e Geografico Brasileiro, Rio de Janeiro, v.298, p.269-270, jan./mar. 1973.

33 Considerada a primeira Junta Comercial com jurisdicdo em solo brasileiro, foi criada em Lisboa por ato
de D. José |, em 30 de setembro de 1755. Embora houvesse sido criada uma Junta do Comércio em
1662, a partir da extingdo da Companhia Geral de Comércio do Brasil, foi apenas em 1755 que foi
formalizada e constituida de modo efetivo. Tal norma aboliu a Confraria do Espirito Santo da
Pedreira, que buscava se impor politicamente como entidade de nome Mesa dos Homens de Negécio.
(SOUSA, José Roberto Monteiro de Campos Coelho e (Org.). Systema, ou colleccdo dos regimentos
reaes, contém os regimentos pertencentes a administracdo da Fazenda Real. In: O governo dos
outros: imaginarios politicos no Império Portugués. Lisboa: Officina de Francisco Borges de Sousa,
1783. Tomo 1. p.396-397. Disponivel em: <http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/
index.php?menu=pesquisa&pagina=13>. Acesso em: 10 out. 2016).
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no rigor da arrecadacao fiscal 34, relativizando a autonomia corporativa dos
comerciantes e integrando tal setor na maquina da monarquia.3> Assim, o Estado agiu
para que o cOmércio assumisse importancia maxima na estruturacao social, tendo as
Juntas do Comeércio sido idealizadas dentro desse contexto, servindo de apoio a
extincdo das Mesas do Bem Comum.38 Foi, no entanto, a partir da edicdo da carta lei
de 30 de agosto de 1770, de D. José |, que se passou a exigir de todos os
comerciantes matricula perante a Junta de Comeércio3?, vedando ao comerciante que
ndo o fizesse 0 acesso ao status de homem de negdcio e, por Ihe ser proibido o uso
dessa expressao nos seus requerimentos, ndo poderia gozar de todas as gracas,
privilégios e isencdes concedidas pelo Rei, como acesso a certos cargos e
reconhecimento de validade das escrituras das sociedades mercantis que intercedesse.
Por consequéncia, esse sistema de registro publico trouxe maior formalismo as
atividades mercantis e, aos poucos, maior reconhecimento e protecdo ao nome indicado
pelo comerciante ao se registrar, especialmente nos casos em que estivesse vinculado
ao exercicio de uma atividade econdmica. Apesar disso, ndo havia em tais normas
qualquer preocupacdo com a coexisténcia de nomes assemelhados ou tampouco
preocupacao em evitar confusdo entre comerciantes no exercicio de suas atividades.

Historicamente, embora a simples palavra de honra, o timbre e o brasdo dos
comerciantes fossem reconhecidos como algo sagrado no comércio, até porque
muitas transacoes se faziam em praca e eram ajustadas sO de palavra, € importante

lembrar que foi por meio do nome civil que a grande maioria dos pioneiros comerciantes

34 FALCON, Francisco José Calazans. A época pombalina: politica econémica e monarquia ilustrada.
S&o Paulo: Atica, 1982. p.374-375.

35 LOPES, José Reinaldo de Lima. A formac&o do direito comercial brasileiro. a criagéo dos tribunais
de comércio do Império. Cadernos Direito FVG, S&o Paulo, v.4, n.6, p.12, 2007.

36 |bid., p.10 e 12.

37 O GOVERNO dos outros: imaginarios politicos no império portugués. (Collecdo da Legislacéo
Portugueza. Legislacdo de 1770). Disponivel em: Disponivel em: <http://www.governodosoutros.
ics.ul.pt/index.php?menu=consulta&id_partes=47&accao=ver&pagina=94>. Acesso em: 12 abr.
2017; LOPES, op. cit., p.16.
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e industriais iniciaram a sua vida profissional.38 Se numa primeira etapa, houve
reconhecimento social da importancia de se reduzir as tratativas comerciais a
registros escritos, para prevenir duvidas e formar titulos com mais forca em Juizo39,
num momento posterior, em que a regulamentacao estatal se impds, a adocao de um
nome de identificacdo por parte dos comerciantes foi impulsionada por regras
exigindo que os comerciantes fossem estabelecidos em alguma praca com domicilio
certo e correspondéncias regulares, para que pudessem alcancar o status de homens de
negocio e gozar de privilégios entdo concedidos pelo poder dominante. Para tanto,
surgiu a necessidade de matricularem-se na Junta do Comércio e, por conseguinte,
informarem seus respectivos nomes de identificacdo. Tais fatores impulsionaram a
adocao de meios de identificacdo formal por parte dos comerciantes sendo, portanto,
natural que nessa época firmas e razdes sociais, obrigatorias para atender as exigéncias
estatais, tenham sido adotadas também como mecanismo que proporcionasse maior
seguranca as transacOes, tornasse mais firmes os negécios e mais confiavel a
identificacdo das partes na vida negocial.

A par de inegéveis exigéncias sociais, a formalizacdo do uso do nome de
pessoa e dos sicios, nas firmas e razdes sociais, foi decorréncia da implantacéo de
um sistema registral, criado para atender aos interesses do Estado em identificar os
negociantes e regulamentar formalmente o registro dos comerciantes, sendo a firma um
dos elementos que integrou esse sistema. Contudo, 0 mero registro ndo implicava
necessariamente o uso de tal nome na vida comercial, nem obstava a existéncia de
outros elementos de identificacdo, nem proibiu ou impediu que os comerciantes, na

pratica, continuassem a usar ou criassem outros simbolos e expressdes para se

38 SOARES, José Carlos Tinoco. Marcas vs nome comercial. Sdo Paulo: Juridica Brasileira, 2000.
p.174.

39 LISBOA, José da Silva. Visconde de Cairu. Principios do Direito Mercantil e Leis da Marinha:
Tratado V — dos contratos mercantis. Lisboa: Imprensa Regia, 1811. p.1.
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destacarem perante o mercado e tornar conhecida do publico a atividade econémica
gue exerciam.

Consulta feita a peridédicos do século XIX40 sugere que os nomes indicados
pelos comerciantes para realizarem seus registros e 0s homes usados para identificar
seus empreendimentos tomavam por base o préprio nome civil do titular do negadcio,
as vezes abreviado, na grande maioria das profissdes que foram se estabelecendo no
Brasil nessa época. Também se constatou o uso de denominacdes de cunho geral, por
parte das grandes companhias monopolistas ou ligadas a exploracao setorial, conforme
favorecimento dado ao Brasil por Portugal e a conveniéncia de criar, ou nao, a
producdo de determinados tipos de mercadorias, para diversificar a pauta de
exportacdes. O monopdlio dos comerciantes que utilizavam tais denominagdes, ou sua
insercdo dentro de um contexto de oligopdlio, com forte ligacdo a interesses do
Estado, dava o tom da distintividade a tais espécies de nomes, com referéncias a
localidades ou setores econdmicos, pois se imaginava agambarcar o nicho comercial
completamente e, também por isso, ndo havia preocupac¢fes outras com a concorréncia
de mercado, nem em criar um sinal distintivo que pudesse vir a se tornar um ativo
simbdlico. Tais denominacfes ndo usavam o0 nome das pessoas que participavam da
empresa, mas faziam referéncia a localidades, a produtos ou atividades, a exemplo da
Companhia Geral das Reais Pescas do Reino do Algarve, de 1773; da Real
Companhia dos Vinhos do Alto Douro, fundada em 1756; e da Companhia de

Pernambuco e Paraiba, fundada em 1759.41

40 ALMANAK ADMINISTRATIVO, MERCANTIL E INDUSTRIAL DA CORTE E PROVINCIA DO RIO
DE JANEIRO, PARA O ANO BISSEXTO DE 1844. Rio de Janeiro: Eduardo e Henriqgue Laemmert,
1843. p.245-250. Disponivel em: <http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/almanak/
almanak.htm>. Acesso em: 12 set. 2016.

41 AGUIAR, Manuel Pinto de. A economia portuguesa no fim do século XVIIl. Revista do Instituto
Histérico e Geografico Brasileiro, Rio de Janeiro, v.298, p.271-273, jan./mar. 1973.
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Nota-se, nessa época, a existéncia de um sistema de identificacdo e
formalizacdo dos comerciantes, com o0 uso de sinais funcionalizados ao poder de
controle estatal, que cumpriam objetivo registral proprio do direito mercantil, sendo
essa, portanto, a origem em territorio brasileiro do instituto das firmas e das razdes
sociais. Nao eram reconhecidos nem regulamentados sinais distintivos do comeércio, a
exemplo das marcas. Contudo, é inegavel a existéncia de sinais que, na pratica, eram
utilizados por empreendedores com funcao concorrencial e de propriedade industrial
ou, naturalmente, o uso de sinais para ambas essas funcdes, inclusive podendo
signos presentes nas firmas, nas razdes sociais e nas denominacdes cumprirem
esses propaositos, embora ainda de forma ndo tdo bem compreendida. Tais praticas e
interesses deram o impulso fatico inicial, ainda que em fase bastante embrionaria, a
criacao de regras juridicas de protecéo a propriedade industrial dos sinais distintivos,
juntamente com a influéncia de legislacao estrangeira, o que ocorreu aproximadamente

um século depois.

2.1.2 Periodo Imperial

A legislacdo comercial do periodo imperial brasileiro foi construida sob os
auspicios da Revolugédo Francesa, sofrendo forte influéncia dos ideais de liberdade
econdmica e forte prestigio da boa-fé comercial.42 A partir de meados do século XVIII até
a metade do século XIX, Portugal atravessou um periodo de implantacdo de uma nova
ordem juridica e politica, sob os ares do liberalismo. A legislacédo portuguesa aplicada

no Brasil, passou a ser orientada também pelos ideais da Revolugcdo Francesa,

42 NOGUEIRA, José Luiz de Almeida. Direito industrial. Revista da Faculdade de Direito de S&o
Paulo, S&o Paulo, v.16, p.76-78, 1908.
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fatos que possibilitaram o surgimento de um ambiente favoravel para a construcéao de
um regime juridico que reconhecesse e regulasse o0 uso de sinais distintivos
do comeércio.

Com a chegada da familia real portuguesa ao Brasil, no inicio do século XIX, a
nova ordem vigente prontamente estabeleceu a liberdade de industria na col6nia e
revogou toda e qualquer proibicdo a esse respeito, visando sobretudo promover o
desenvolvimento econémico nacional.43 A partir de 1808, a conversao de um espaco
periférico num novo centro politico e econémico do império portugués demandou a
construcdo de uma ampla aparelhagem juridica e institucional até entdo inexistente.44
Houve um grande impulso rumo a uma concreta alteragcdo do panorama politico
nacional, agora com interesse no desenvolvimento econémico, social e tecnoldgico, o
gue exigiu a atualizacdo das praticas comerciais implantadas no Brasil e, por
consequéncia, impulsionou o surgimento do Direito Comercial Brasileiro.

Uma das primeiras medidas adotadas pela administracéo joanina, quando da
transferéncia da Corte ao Brasil, foi a instalacdo da Real Junta do Comércio,
Agricultura, Fabricas e Navegacdo do Estado do Brasil e de seus Dominios
Ultramarinos4s, criada na cidade do Rio de Janeiro, por meio do alvara real de 23 de
agosto de 1808 e que deu inicio a histéria efetiva da jurisdicdo mercantil brasileira.46
Essa Junta passou a ocupar-se das matriculas dos comerciantes e da inspecéao da
aula do comércio, procedimento que conferia estatuto diferenciado aos homens de

negocio e fortalecia o regime de nobreza e concessao de privilégios, sob controle

43 BRASIL. Leis Historicas. Alvara de 1.° de abrii de 1808. Disponivel em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_22/alvara_2.4.htm>. Acesso em: 12 set. 2016.

44 MALAVOTA, Leandro Miranda. A construcdo do sistema de patentes no Brasil: um olhar
historico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p.39.

45 A Real Junta sucedeu, sob o ponto de vista de jurisdicio em solo brasileiro, a Junta de Comércio
deste Reino e seus Dominios, criada em Portugal por idealizacdo do Marques de Pombal e em cuja
burocracia se baseou.

46 | OPES, José Reinaldo de Lima. A formac&o do direito comercial brasileiro. a criagéo dos tribunais
de comércio do Império. Cadernos Direito FVG, Sao Paulo, v.4, n.6, p.16-17, 2007.
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estatal. A partir de 1809, passou a ser obrigatéria a matricula dos comerciantes de
grosso trato e o registro de suas firmas na Real Junta do Comércio.4” Assim, muitas
expressdes e nomes utilizados na vida mercantil foram inicialmente regulados,
mesmo que de forma indireta, por meio de regras de direito publico que visavam
identificacdo, cadastro e controle dos comerciantes. Por outro lado, parece claro que
ao menos nos primérdios desse periodo, 0 uso de um nome de diferenciacdo sempre
serviu aos propdsitos e conveniéncia dos comerciantes, fosse para se destacarem
pelo status de pertencimento a uma classe especial, por conta do padrao patriarcal
caracteristico da época ou para obtencao de privilégios e acesso a um regime juridico
diferenciado, fosse para se distinguirem de seus concorrentes, por meio do uso do
nome fazendo as vezes de sinal distintivo do comércio.

Com efeito, no periodo imperial, as firmas e as denominac¢des dos comerciantes
ja eram reconhecidas pela legislacdo, até porque desde o advento da carta lei de
1770, de D. José, havia um sistema formal de registro dos comerciantes perante a
Junta de Comércio com indicacdo necessaria da firma.4® Ap6s a proclamacdo da
independéncia, a Lei da Boa Razédo autorizava recorrer a legislagdo comercial das
nacdes cristds mais evoluidas, a exemplo do Cddigo francés de 1807, do Cddigo
Comercial espanhol de 1829 e do Cdédigo de Portugal de 1833, em cujo bojo havia
regulamentacédo semelhante em relacdo a matéria e serviram de referéncia para o
direito comercial brasileiro até 1850, quando o Brasil passou a ter seu proprio Cédigo

Comercial, organizado por José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu.

47 GORENSTEIN, Riva; MARTINHO, Lenira Menezes. Negociantes e caixeiros na sociedade da
independéncia. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, 1993. p.143.

48 O GOVERNO dos outros: imaginarios politicos no império portugués. (Collecdo da Legislagéo
Portugueza. Legislacéo de 1770). Disponivel em: Disponivel em:
<http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/index.php?menu=consulta&id partes=47&accao=ver&pagi
na=94>. Acesso em: 12 abr. 2017. LOPES, José Reinaldo de Lima. A formacao do direito comercial
brasileiro. a criacédo dos tribunais de comércio do Império. Cadernos Direito FVG, Séo Paulo, v.4,
n.6, p.16, 2007.
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Naturalmente que, se naquela época houvesse interesse por parte dos
comerciantes no uso de algum tipo de palavra para exposicao e referéncia comercial, o
deslocamento do nome civil ou do nome registrado para exercer essa funcéo era a
principal opcdo. E ante a obrigatoriedade de escolha de um nome para fins de
identificacdo registral, era intuitivo o uso efetivo de tal expresséo na vida comercial, eis
gue se tratava de sinal formalizado e mais facil de ser escolhido para exercer funcbes
mercadoldgicas, especialmente a publicitaria. Some-se a isso um padrdo social e
comercial baseado no patriarcado e um grande nimero de comerciantes estrangeiros
no Brasil, especialmente ingleses, franceses e espanhdis, que também adotavam firma
formada a partir do nome de seus socios, para referéncia de seus empreendimentos.49
N&o obstante, houve varios casos de comerciantes que ndo utilizaram em sua vida
comercial nome exatamente idéntico ao de sua firma, mas sim de modo abreviado, ou
de parte do nome acompanhado do ramo de atividade, por questdes de estratégia
comercial.?0

A possibilidade de aproveitamento no comércio dos elementos nominativos
formadores da firma ou razdo social, buscando facilitar a assimilagéo por parte dos
consumidores e distinguir-se da concorréncia, logo as transformou num ativo em
potencial. Em primeiro lugar, porque a firma ou razéo social era em regra formada a partir
do proprio nome do comerciante ou dos socios envolvidos numa atividade comercial,
sendo que o nome, naguela época, era um forte sinal de referéncia, principalmente
guando denotava honra ou privilégio nobiliarquico, o que tornava grave a imitacao.>!

Em segundo lugar, o nome também era sinal capaz de ser portador da reputacéo do

49 GORENSTEIN, Riva; MARTINHO, Lenira Menezes. Negociante e caixeiros na sociedade da
independéncia. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, 1993. p.138.

50 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. 18.ed. Sdo Paulo:
Saraiva, 2014. v.1. p.247.

51 CELSO, Affonso. Marcas industriaes e nome commercial. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1888. p.97.



41

comerciante, apto a traduzir a luta e a conquista de espaco na concorréncia, bem como
de acumular informacdes relativas ao esforco empreendedor e, assim, ter na sua
valorizacéo e notoriedade uma forma de recompensa pelo trabalho desenvolvido ao
longo dos anos. E, por derradeiro, as firmas e as razfes sociais continuaram a fazer
parte do sistema registral do comerciante e, por conta disso, continuaram a ser
obrigatdrias como sinal de identidade, a fim de atender aos fins burocraticos a que se
destinavam. O fato de caracterizarem um sinal de identificacdo que todo comerciante
ou industrial estava obrigado a possuir fez com que seu uso no comércio, como sinal
de trabalho, ocorresse quase que automaticamente, bastando para isso um ato pratico e
efetivo do comerciante em utiliza-lo, tivesse consciéncia plena do que estava fazendo
ou néo.

Além do uso das firmas para identificacdo dos empreendimentos, também
eram utilizados termos de fantasia como sinal identificador dos locais onde as
atividades comerciais eram desenvolvidas, o que néo era proibido pela legislacao,
tampouco as regras que obrigavam o registro dos comerciantes impediam o uso de
outros nomes para fins comerciais. Como exemplos da época, podemos citar "Area
Preta" para loja de rapé e "Casa de Havana" para loja de charutos. No caso da
expressao "Area Preta”, tratava-se de nome utilizado indistintamente como marca e
titulo de estabelecimento, por sociedade que tinha por firma a expressdo Meuron &
Cia.52 Elementos de fantasia na composicao de sinal distintivo eram muito utilizados
no caso de hotéis, cafés e confeitarias, a exemplo do Hotel da Europa, Hotel Gradil,

Hotel de Neptuno, Hotel da Paz, Hotel Pharoux, Café da Fama, Café Francez, Café

52 PEQUENO ALMANAK DO RIO DE JANEIRO. Typographia dos Editores Vilva Ogier e Filho, 1843,
p.60. Disponivel em: <http://bndigital.bn.br/acervo-digital/pequeno-almanak/339946>. Acesso em:
12 set. 2016.
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Chileno, Café do Commércio, Confeitaria da Rosa e Confeitaria da Aguia.5 Tais
expressdes eram utilizadas como titulo de estabelecimento, mas também para indicar
a empresa>* e, em alguns casos, até mesmo apostas em produtos. No Brasil,
constituidas antes de 1844, existiram denominacgfes utilizadas pelos comerciantes
gue indicavam genericamente uma referéncia geografica ou a atividade desenvolvida,
tais como a Companhia de Nictheroy, a Imperial Companhia de Estradas de Ferro e a
Companhia dos Omnibus. No caso das sociedades andnimas, ndo se admitia incluir o
nome dos sOcios em sua composi¢ao, uma vez que eram designadas pelo objeto ou
empresa a que se destinavam®>, conforme restou reconhecido no Codigo Comercial
de 1850, que formalizou o que ocorria ha pratica mercantil, desde a época colonial.

Ha registros de que, no sistema do Codigo Comercial de 1850, o comércio
vivia regime de absoluta liberdade na escolha e na constituicdo das firmas ou razdes
comerciais ¢, pelo que eram habituais e numerosas as firmas ficticias. >’ Assim,
ocorreram casos de nomes de pessoas ja falecidas ou retiradas da sociedade que eram
mantidos nas firmas e, também, firmas sociais eram empregadas por comerciantes
singulares, denunciando um instituto ainda em desenvolvimento.58

Importante lembrar que, antes do surgimento de normas obrigando os
comerciantes ao registro da firma ou razéo social, ou da primeira lei de marcas, estes

naturalmente usavam, evidentemente, sinais ou expressdes com o0 objetivo de

53 ALMANAK ADMINISTRATIVO, MERCANTIL E INDUSTRIAL DA CORTE E PROVINCIA DO RIO
DE JANEIRO. Para o ano bhissexto de 1844. Eduardo e Henrique Laemmert, 1843. p.245-250.
Disponivel em <http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/almanak/almanak.htm>. Acesso
em: 12 set. 2016.

54 Eram expressdes utilizadas também para fins publicitarios, em antincios e papéis do empresario.

55 REQUIAO, Rubens. Curso de direito comercial. 31.ed. revista e atualizada por Rubens Edmundo
Requido. Sdo Paulo: Saraiva, 2012. v.1. p.31.

56 CELSO, Affonso. Marcas industriaes e nome commercial. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1888. p.98.

57 MENDONCA, José Xavier Carvalho de. Das firmas ou raz6es commerciaes. Sdo Paulo: Cardozo
Filho & Comp., 1909. p.34.

58 |bid., p.34, 36 e 38.
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expor seus produtos ou sua atividade perante o mercado, principalmente com o
desenvolvimento da industria, que fez com que fabricantes e comerciantes desejassem
objetivar nos seus produtos sinal que permitisse a apropriagcdo dos frutos do seu
trabalho e inteligéncia, bem como indicasse a respectiva procedéncia>® dos produtos
gue comercializavam. O que se mostra delineado é que, na pratica, era comum 0
comerciante criar expressao ou utilizar seu proprio nome para identificar perfis da
empresa habeis a referir a respectiva fonte de fornecimento, um ente abstrato além da
figura do préprio comerciante. Até o inicio do periodo imperial, a criatividade na
escolha de nomes para o exercicio do comeércio era reduzida, muito por conta de uma
economia de mercado ainda incipiente e pelo fato de a atividade comercial e de
industria estarem em fase de desenvolvimento, 0 que ndo favorecia um ambiente
econdbmico de forte concorréncia, razdo pela qual os sinais distintivos da empresa
ainda ndo despertavam um senso geral de relevancia, nem exigiam rigorosa
regulamentacao formal.

Direitos sobre um nome, além do pessoal, decorriam do uso com vinculagéo
comercial, do deslocamento de uma expressdo ou nome comum ou criado, para o
ambito de uma atividade comercial ou de industria, sendo que a prova da titularidade e
dos direitos sobre o sinal poderia se dar por meio da matricula do negociante, pelo
pagamento de um imposto, pelos contratos comerciais ou por qualquer outro documento
gue demonstrasse a posse e 0 uso do nome na industria ou no comeércio.® O certo é

gue nao houve no Brasil, até a fase final do império, regras especificas tratando da

59 NOGUEIRA, José Luiz de Almeida. Direito industrial. Revista da Faculdade de Direito de S&o
Paulo, S&o Paulo, v.16, p.55-82, 1908.

60 ein.’° 556, de 25 de junho de 1850. Codigo Comercial, arts. 4, 5, 121 e 122. Ja o Decreto n.°5.690
de 15 de julho de 1874 era a norma legal da época que regulamentava a arrecadacéo do imposto de
industrias e profissdes, arte ou officio.
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propriedade ou uso do nome civil ou comercial.1 A independéncia da col6nia e, logo
depois, o advento da Constituicdo Imperial de 1824 acolheram o direito mercantil
brasileiro em estado assemelhado ao que predominava no final do século XVIII, como
um ramo do direito privado relativamente proprio, mas ainda sem prosperar a
autonomia privada exigida pelo ideario liberal. A legislacdo ainda era minima no trato
dos sinais distintivos do comércio, inexistindo regras que lhes conferissem protecao
de modo particularizado. Antes de 1875, o arcabouco legislativo existente no Brasil
nao tratava eficazmente da concorréncia desleal e ndo contava com normas precisas de
repressao as fraudes, tornando o ambiente propicio a exploracéo do esforco alheio, por
meio da concorréncia fraudulenta.62 No Codigo Criminal do Império de 1830 era
tipificado e punia-se o0 uso do nome suposto ou mudado, isto €, o uso do nome que
nao era o verdadeiro, que ndo era o proprio do individuo que o empregasse®3, algo
indicativo da importancia do nome na época, capaz de revelar status numa referéncia
mais pessoal do que dindmica. Tais normas nao tinham maior forga no combate a
concorréncia desleal e ao uso indevido de sinais de terceiros. Esse cédigo também
tratava de situagcdes nas quais se aplicava punicdo aos que imprimissem,
litografassem ou gravassem qualquer escrito, desenho ou estampa feito ou traduzido
por terceiros ou sem declarar o nome do dono da oficina, contudo ainda néo se
considerava que isso alcancasse a figura das marcas industriais®, até porque o

codigo ndo punia os crimes contra o comércio nele nao especificados.

61 CELSO, Affonso. Marcas industriaes e nome commercial. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1888. p.29 e 97.

62 BENTO DE FARIA, Antonio. Das marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial. Rio
de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906. p.23.

63 CELSO, op. cit., p.98.

64 BENTO DE FARIA, op. cit., p.82. Cf. Cédigo Criminal de 1830, arts. 261 e 304.
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Esse foi o regime reinante durante quase todo o periodo imperial.65 Logo se
compreendem 0s motivos pelos quais ndo existia uma separacdo bem definida do que
era considerado marca, firma, denominacdo, nome comercial, titulo de estabelecimento
ou indicacdo geografica. Nitido perceber que, entre os comercialistas classicos, os
conceitos sobre nome comercial eram ainda bastante confusos.6¢ Passou a ser comum o
uso das expressdes "nome comercial” e "nome de industria” para se referir aos sinais,
simbolos, nomes ou palavras que tivessem ligacdo com os empreendimentos
comerciaist?, qualquer que fosse a faceta visivel da atividade identificada pelo sinal. A
equiparacdo de um nome ou das firmas as marcas era algo corriqueiro e, por vezes,
eram consideradas como sendo nome comercial as expressdes nominativas
utilizadas com a funcdo da marca, sem que ainda houvesse um conceito definido
acerca de tais expressoes. Era pratica comum o comerciante usar seu proprio nome
civil para o exercicio de seu negdcio comercial, para sua identificacéo, por acreditar na
sua boa reputacéo e notoriedade ou para buscar com isso o crescimento e 0 éxito de
seu comércio ou de sua distingdo social. A proposito, passou a ser reconhecido pela
doutrina da época que 0 nome se constituia em um meio Util e natural para que seu
titular se dirigisse ao publico, que poderia servir de sinal de reunido de clientela ja
agrupada em torno dele e que detinha for¢a para atrair novos clientes, a partir da

reputacdo de probidade e de lealdade a ele vinculada.58

65 Mais especificamente até o advento da primeira lei de marcas, em 1875.

66 VASCONCELLOS, Nilo C. L. de. Um bate-barba em juizo sobre nome commercial. Rio de
Janeiro: O Norte, 1922. p.8-15, tratando de caso pratico no qual se nota nitida confuséo entre o
conceito dos sinais distintivos e escopo de cada um deles. GUIMARAES, Alvaro Macedo. Violag&o
do nome commercial. Rio de Janeiro: Confianca — Andradas, 1916. p.4-7. SOUZA, Daniel
Adensohn de. Protecdo do nome de empresa no Brasil. Sdo Paulo: Saraiva, 2013. p.47. A titulo
de exemplo, Affonso Celso considerava como sendo “marca comercial” a qualificagc&o particular que
designa um estabelecimento (CELSO, Affonso. Marcas industriaes e nome commercial. Rio de
Janeiro: Imprensa Nacional, 1888. p.102-103).

67 GONCALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de empresa. S&o Paulo: RT, 2008. p.623.

68 BENTO DE FARIA, Antonio. Das marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial. Rio
de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906. p.283.
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Tal entendimento demonstrava que, nesses casos, 0 home adquiria uma
funcionalidade especial ao agrupar um interesse patrimonial em torno dele, deixando
de ser uma medida administrativa destinada a facilitar a individualizacéo de pessoas®® e
passando a constituir-se num verdadeiro direito de propriedade incorporea,
representando papel analogo a marca de fabrica ou de comércio com as quais muitas
vezes se confundia e, para distingui-lo do home patronimico reinante na vida civil,
passou a ser conhecido pela qualificacdo de nome comercial 70, por vezes
indistintamente utilizado para fazer referéncia a todas as demais palavras que tivessem
ligacdo com o negodcio do comerciante ou industrial.

O reconhecimento da importancia econémica e da necessidade de protecéo
dos sinais distintivos do comércio, no Estado brasileiro, foi fruto tanto do desenvolvimento
da pratica mercantil como da regulamentacdo estatal. Importante ressaltar que a
pratica do comércio, a celebracéo de contratos e a realizacdo de negécios ndo eram
atos completamente livres no Império, mas estavam subordinados a uma ordem civil,
uma vez que a ordem publica definida pelo Estado ndo descuidou dos negécios
particulares realizados pelos comerciantes.” O fato € que, no desenvolvimento
politico e econdmico do Brasil, mercado e poder publico nunca deixaram de se relacionar.

A par da regulamentacgdo estatal existente, foi a afirmacdo da liberdade de
comércio que consolidou o uso de sinais distintivos como um direito do industrial ou do
comerciante e ndo um dever a que ficassem subordinados.”2 Tal ambiente possibilitou o

fortalecimento e a difusdo do uso de sinais como marcas, cuja ho¢gao aos poucos foi

69 PLANIOL, Marcel Fernand. Traite elementaire de droit civil. Paris: Libraire Generale de Droit & de
Jurisprudences, 1910. p.152, nota 1.

70 BENTO DE FARIA, Antonio. Das marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial. Rio
de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906. p.283.

71 LOPES, José Reinaldo de Lima. A formag&o do direito comercial brasileiro. a cria¢io dos tribunais
de comércio do Império. Cadernos Direito FVG, Sao Paulo, v.4, n.6, p.11-12, 2007.

72 BENTO DE FARIA, op. cit., p.81.
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se destacando do que se entendia genericamente por nome comercial. Também o
direito de todo fabricante ou negociante adotar uma marca individual foi sendo
reconhecido, embora ainda néo existissem regras formais para garantir esse uso por
parte do respectivo titular. Uma condicionante para possibilitar a apropriacdo de um
sinal como marca passou a ser 0 uso e o emprego do sinal aposto junto ao respectivo
produto, até para ndo permitir um sistema de monopdlio de signos distintivos e nao
permitir uma propriedade puramente ideal e estéril sobre signos, prejudicando o uso
de palavras e expressfes de uso corrente pela concorréncia.’s

Na evolucdo do sistema de marcas, aos poucos foi ficando mais notavel a
diferenca entre o elemento nominativo de referéncia e o sinal visual distintivo. Houve
varios casos nos quais o nome do fabricante do produto foi colocado junto a marca
como elemento complementar, para aumentar a confiabilidade do produto por meio da
reputacdo do fabricante, enquanto a marca servia de elemento visual distintivo,
idealizado para impedir confusédo com outros signos.” Em certas situagbes, o0 nome
indicado né&o fazia diferenca alguma em relacdo ao aspecto distintivo na percep¢ao do
consumidor, pois marcas semelhantes utilizadas por diferentes concorrentes, para
produtos similares, causavam confusdo entre si na aparéncia visual, ndo obstante
haver inscricdo de nomes diversos.”>

O primeiro sinal distintivo do comércio que conquistou autonomia conceitual e

legislativa foi a marca, primeiramente na Europa, com o advento da lei francesa de 23

73 BENTO DE FARIA, Antonio. Das marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial. Rio
de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906. p.121.

74 Como ilustram fotos de marcas registradas a época, na amostragem feita com base no livro de
registros do Estado do Parana. Cf. SOUZA, Lorena; FONSECA, Regina Vitéria (Orgs.). Marcas do
tempo: registro das marcas comerciais do Para — 1895 a 1922. Belém: Secult, Jecepa, 2015.
Passim.

75 CELSO, Affonso. Marcas industriaes e nome commercial. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1888. p.176-177 e 178; VEIGA JR., Didimo Agapito da. Marcas de fabrica. Rio de Janeiro: B. L.
Garnier, 1887. p.25.
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de junho de 1857, criada para regular as marcas de fabrica e comércio’6, que garantiu
importancia ao sinal ndo so sob o aspecto industrial e comercial, mas também no seu
sentido juridico. Tal norma buscou regulamentar o modo de agir dos interessados no
uso do sinal, estabelecer san¢cdes aos transgressores e regrar essa necessidade
econdmica.

A lei francesa influenciou a legislacdo de diversos paises, inclusive a do
Brasil’7, no sentido de sistematizacdo da matéria e da criacdo de leis especiais
regulando o tema. Contudo, o regime do direito de marcas no Brasil foi também
resultado de um amadurecimento de reflexdes acerca do instituto e das experiéncias
advindas da aplicacéo pratica desse sistema, inclusive da forma como as respectivas
normas eram interpretadas pela Real Junta do Comércio do Rio de Janeiro. O
surgimento da primeira lei brasileira de protecdo as marcas decorreu do interesse
social da época em reprimir a falsificacdo de produtos e a concorréncia desleal e teve
como causa imediata a insatisfacdo de empresarios e juristas com o resultado do
julgamento de um conflito de repercussao nacional, ocorrido na Bahia, que n&o coibiu
a convivéncia de marcas parecidas e que se confundiam, ante a falta de legislacao
especial tratando de sinais distintivos de produtos.”® Com efeito, trata-se do caso mais
famoso discutindo marcas ocorrido nesse periodo historico, no qual a sociedade
Meuron & Cia, titular da famosa marca de rapé "AREA PRETA", reclamava de suposta

contrafacdo por parte da concorrente Moreira & Cia, que utlizava marca

76 AUGER, Albert. Dés Brevets D'invetion Des Marques de Fabrique & De commerce jet du Nom
Commercial. Paris: L. Larose & Forcel, 1882. p.75-78. Contudo, deve ser ressaltado que a primeira
lei de marcas, que tratou desta espécie de sinal no sentido moderno, foi a lei de marcas francesa de
12 de abril de 1803.

77T CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado de propriedade industrial: das marcas de fabrica e de
comércio, do nome comercial, das insignias, das frases de propaganda e das recompensas
industriais, da concorréncia desleal. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges de Barbosa.
3.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.2. Tomo 2. p.317 e 322.

78 CELSO, Affonso. Marcas industriaes e nome commercial. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1888. p.9.
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assemelhada para venda de produto similar, chamada "AREIA PARDA". A expressao
"AREA PRETA" era usada pela Meuron & Cia desde 1817 e reconhecida como marca
no Brasil, sob o titulo de "Fabrica de Rapé Area Preta", conforme termos da Portaria
Imperial, de 10 de agosto de 1843.79 A marca popularizou-se ao ponto de por ela ser
exclusivamente identificado o seu rapé.8 Posteriormente, a Moreira & Cia passou a
reproduzir os proprios sinais distintivos da Meuron & Cia, como nome e firma dos
fabricantes. Ambas as sociedades tinham sede na Bahia e suas razbes sociais
apresentavam alguma semelhanca. Discutido o caso no Tribunal baiano, o
entendimento foi de que nédo havia lei que coibisse tal tipo de conduta, especialmente
porque o Cadigo Criminal entdo em vigor nada dispunha a respeito, o que causou
comocao politica e social suficiente para criar 0 ambiente necessario ao surgimento
da primeira lei de marcas no Brasil.

O Decreto n.° 2.682, de 23 de outubro de 1875, que foi a primeira lei brasileira
tratando do registro de marcas de fabrica e de comércio, passou a reconhecer
formalmente o direito de todo fabricante ou negociante assinalar produtos de sua
indUstria ou comércio, por meio de sinais que os tornassem diferenciaveis no
mercado, indicando sua procedéncia e coibindo confusdo com produtos semelhantes de
outros fornecedores. A lei garantia ao titular de marca a sua propriedade exclusiva
entendida, de acordo com o estabelecido em seu art. 1.°, como o direito do fabricante ou
negociante de marcar os produtos de sua manufatura ou comércio com sinais que 0s
tornassem distintos dos de qualquer outra procedéncia.

Para o registro da marca, era necessario apresentar a Junta Comercial

exemplares impressos do sinal a ser registrado, inclusive muitos apresentavam rotulos

79 Cf. Anexo 1.
80 BENTO DE FARIA, Antdnio. Das marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial. Rio
de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906. p.103.
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de embalagens e selos que ja utilizavam em seus produtos, ndo existindo um padrao
obrigatorio a ser seguido. A primeira lei de marcas brasileira parece ter causado grande
euforia entre os industriais e comerciantes, haja vista o numero de pedidos de registro
ocorrido nos primeiros anos apdés sua entrada em vigor, movimento que foi se
acentuando desde que os fabricantes e negociantes reconheceram as vantagens
praticas de assegurar a integridade da reputacdo adquirida por manufaturas ou objetos
de comércio.8! Segundo a estatistica oficial sobre as marcas registradas nas Juntas
Comerciais, entre 1877 e 1887, os numeros foram os seguintes: a) no Pard, foram 37
registros; em S&o Luiz, foram 14 registros; em Fortaleza, 4 registros; no Recife, 199
registros; em Porto Alegre, 49 registros; e no Rio de Janeiro foram 1.391, totalizando
1.694 registros de marca no periodo.82 Isso sem contar a Bahia, outro grande centro
na época. No Rio de Janeiro foram registradas 770 marcas nacionais e 621
estrangeiras nesse periodo. Entre 1875 e 1889, foram contabilizados mais de 1.000
registros, entre marcas nacionais e estrangeiras, inclusive muitas delas ja amplamente
utilizadas em territério brasileiro e registradas em outros paises, a exemplo da Franca,
cujos empreendedores buscaram protecdo e exclusividade também no novo continente.

Em relagdo ao uso de firmas e denominagdes, breve estudo de tais sinais
durante a formacédo histérica do Estado do Parana, em particular, com base em
pesquisa sobre a atividade empresarial de imigrantes europeus, permite aprofundar o
conhecimento sobre o panorama dos sinais distintivos na época. De acordo com
amostragem de fabricas e comércios criados nos séculos XIX e XX no Paranass,

confirma-se ter sido em maior nimero firmas que tinham por base o0 nome de seus

81 CELSO, Affonso. Marcas industriaes e nome commercial. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1888. p.18.

82 |bid., p.148.

83 Feita com base nas informagdes contidas na obra GLASER, Niroa Zuleika Rotta Ribeiro. Familias
do velho mundo no comércio do Parana. Curitiba: Edicao do Autor, 2011. Passim.
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principiais empreendedores, aqueles que estavam a frente do negocio, tais como
Ferragens Irmaos Hauer, de 1888; Mueller Irmaos & Cia, de 1878; Industrias Todeschini
S/A, de 1885; e Glaser Importacdo e Comercio S.A., de 1887. O uso do nome civil era
muito comum, por conta do prestigio e da referéncia do empreendedor, mas muito em
razao da existéncia de um sistema registral que exigia a matricula dos comerciantes
tendo por base seus nomes civis. Importante analisar o exemplo da denominacéo
"Industrias Todeschini S/A", cuja empresa84 era conhecida pelo signo nominativo
"Todeschini", que além de ser o sobrenome da familia italiana, também caracterizava
uma prestigiada marca de macarrdo e o local onde se situava a fabrica, sendo que a
denominacédo completa, identificadora do empresario, era praticamente desconhecida do
publico consumidor e da sociedade, com excecdo obviamente das pessoas que
negociavam com tal sociedade anénima. Também foi muito comum no Parana, nessa
época, 0 uso de sinais distintivos formados a partir de termos genéricos, tais como Casa
Cristal, Casa da Porcelana, Casa Metal, Casa Esmalte, Casa Vermelha e Grande
Hotel®s, sinais de referéncia com menor grau de distintividade intrinseca, mas de
elevado apelo comercial, que ndo s6 eram utilizados como titulos de estabelecimento,
como identificavam a propria atividade organizada, inclusive sendo tais expressoes
utilizadas para referir o perfil subjetivo da empresa na pratica, independentemente de
coincidirem ou ndo com a parte preponderante da denominacgéo registrada. Essas
expressdes na época integravam o conceito amplo de nome comercial. Havia também
expressodes tidas como nome comercial, que faziam referéncia a uma localizagdo. Em
alguns casos, criava-se um nome para ser utilizado comercialmente, e ndo se usava a

verdadeira firma ou razdo social. Como exemplos, podem ser citados os casos da

84 No seu sentido técnico, de fonte de fornecimento ou, ainda, atividade organizada.
85 GLASER, Niroa Zuleika Rotta Ribeiro. Familias do velho mundo no comércio do Parana.
Curitiba: Edicdo do Autor, 2011. p.28-29.
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sociedade comerciante de livros Eduardo & Henrigue Laemmert, que se utilizava dos
nomes “Livraria Universal’ e “Grande Oficina D' Encadernagdo” em anuncios; do
comerciante Antonio Pinheiro Bastos, que se utilizava do nome “Loja dos Dous Anjos” e da
sociedade Antonio Carlos de Oliveira & C., que se utilizava do nome “Loja da América”.8é
Ha também o caso da Fabrica Lucinda, que foi a maior fabrica de bolachas do Parana a
época e que pertencia ao empresario Paulo Groetzner. O nome da fabrica fazia alusao
ao nome de sua filha e ndo tinha relacdo alguma com a firma. Entre outros exemplos
desse periodo, podemos citar o caso das Fabricas Fontana, de propriedade da
sociedade Da Veiga e Cia; a Grande Serraria, negocio de exportacdo de madeiras
pertencente a Ledo Junior e Cia.; a Casa Queiroz, de A. Carneiro e Cia, sucessores de
Queiroz Cunha e Cia; e a Casa Carioca, de M. Rocha e Cia, que comercializava
fazendas e artigos para moda.8’

Foi a partir do momento em que comecou a surgir um sistema capitalista no
Brasil, que n&o existia nem no periodo colonial, nem no inicio do império, que
aumentou proporcionalmente o interesse social em regras de regulamentacdo da
concorréncia, sobretudo por parte dos empreendedores. Aos poucos foi se construindo
no pais um regime juridico comercial baseado na aplicacdo de normas até entédo
vigentes de forma particularizada, de acordo com as vicissitudes praticas, experiéncias e
conflitos proprios de cada parte do territorio brasileiro, além da interpretacdo das
decisfes dos aplicadores judiciais da época, da consolidacéo de teorias e dos debates

multilaterais relacionados a protecdo da propriedade industrial, que muito contribuiram

86 ALMANAK MERCANTIL, ADMINISTRATIVO E INDUSTRIAL DA CORTE E PROVINCIA DO RIO
DE JANEIRO. Rio de Janeiro: Eduardo e Henriqgue Laemmert, 1857. p.531; 595 e 628. Disponivel,
respectivamente, em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/almanak/al1857/00000533.htmI> e
<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/almanak/al1857/00000594.html>. Acesso em 10 set. 2016.

87 GLASER, Niroa Zuleika Rotta Ribeiro. Familias do velho mundo no comércio do Parana.
Curitiba: Edicao do Autor, 2011. Passim.
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para modificacdes importantes no sistema interno de protecéo a propriedade industrial
no Brasil.s8

Tal desenvolvimento econdémico possibilitou o inicio do debate buscando um
entendimento mais claro acerca da diferenca entre as varias espécies de sinais
distintivos, inclusive criando ambiente favoravel para o surgimento da primeira lei de
marcas.8 Contudo, tal lei foi alvo de muitas criticas que apontaram um diploma legal
impreciso, imperfeito e com diversas falhas, tanto mais que a matéria ainda estava
sendo melhor compreendida no Brasil®, o que bem demonstra a razdo das inUmeras
controvérsias na doutrina®! sobre a exata definicdo dos sinais distintivos nessa época.
Em relacdo as marcas, mesmo com o advento de lei especial, as controvérsias eram
muitas, sendo que consideravel nimero de juristas entendia por "marca de fabrica" o
sinal que possibilitava conhecer o produtor, a localidade ou o estabelecimento do qual
procedia o objeto e que marca de comércio era aquela que indicava o0 negociante ou
casa que o0 expunha a venda.®?

Reconhecimento mais formal e efetivo da protecéo juridica do nome comercial
iniciou-se somente a partir de 1878, fruto do avanco dos estudos relacionados a
propriedade industrial na Europa. Em 5 de setembro de 1878 foi realizado o Congresso
Internacional de Paris, que abordou problemas relacionados as invencdes, as marcas

e ao nome comercial. Em continuidade as tratativas, em 1880 foi realizada a

88 CRUZ FILHO, Murilo F. A entrada do Brasil na Convencéo Internacional para a Protecéo da
Propriedade Industrial de Paris, 1883. Rio de Janeiro: [s.n.], 1982. Disponivel em:
<http://www.ie.ufrj.br/hpp/intranet/pdfs/a_entrada_do_br_paris_convention_1883.pdf>. Acesso em
25 set. 2014.

89 LEITE, Augusto. Nome commercial, marcas de fabrica. Sdo Paulo: [s.n.], 1903. p.34.

90 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Marcas e expressdes de propaganda. Rio de Janeiro: Forense,
1984. p.50.

91 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.317.

92 CELSO, Affonso. Marcas industriaes e nome commercial. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1888. p.40.
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Conferéncia Internacional de Paris, evento que visava a criacao de um instrumento de
uniformizacdo em matéria de propriedade industrial 3, sendo que o0s paises
participantes reuniram-se novamente em 1883 para a aprovacédo do texto final, que
deu origem a Convencao de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial — CUP, de
20 de marco de 1883, promulgada e internalizada ao ordenamento juridico brasileiro
pelo Decreto n.° 9.233, de 28 de junho de 1884, cuja vigéncia se iniciou em 6 de julho
de 1884. O Brasil foi um dos 11 signatarios que originariamente assinaram a CUP.

O art. 8.°, da referida Convencéao, estabeleceu o dever de protecdo dos nomes
comerciais em todos os paises da Unido, sem obrigacdo de depdsito, nem registro,
quer fizessem ou ndo parte de uma marca de fabrica ou de comércio. Surgiu ai 0
primeiro diploma legal reconhecendo formalmente o nome comercial como instituto
autbnomo no ordenamento juridico do Brasil.

Posteriormente, a fim de compatibilizar a legislacéo brasileira com a CUP,
adveio o Decreto n.° 3.346, de 14 de outubro de 1887, estabelecendo regras para o
registro de marcas de fabrica e de comércio. Esse decreto fez referéncia ao nome
comercial, buscando conferir-lhe protecdo em conformidade com o art. 8.° da CUP
sem, no entanto, apresentar uma definicdo precisa do instituto, apesar de ter feito
referéncia as firmas como sendo um instituto distinto.

A consolidacdo do conceito e das regras de protecéo da marca passou, a partir
dessa fase, a auxiliar na autonomizacao dos demais signos e a melhor diferencia-los
uns dos outros. A firma consagrou-se, a partir de entdo, como um sinal de identificacao
da pessoa que exerce o comercio, que realmente se obriga contratando, a quem

terceiros testemunham confianca e realizam transacdes comerciais, como sendo o

93 LEITE, Solidénio. Do nome commercial e suas garantias. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do
Commercio, de Rodrigues & C., 1919. p.80; LEITE, Augusto. Nome commercial, marcas de
fabrica. S&o Paulo: [s.n.], 1903. p.26, no sentido de que a garantia do uso do home comercial iniciou
com a CUP.
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nome do titular do negécio, formada a partir do nome abreviado do proprietario ou do
objeto do negdcio ou, até mesmo, formado por termo de fantasia.% O titulo de
estabelecimento comecou também a ganhar conceituacdo propria, muitas vezes
conhecido por insignia ou denominacdo de estabelecimento®, como sendo o sinal
que distingue um estabelecimento de outros, passando a ficar mais bem definido o
conceito de figuras, simbolos, alegorias e nomes que fossem afixados em frente do
estabelecimento com o objetivo de designa-lo.

Ao final do Império, a legislagcdo comercial que tratava das firmas tinha como
preocupacao maior o atendimento de exigéncias para comerciar e a responsabilidade
obrigacional das pessoas. J4 as marcas cumpriam outras funcdes, especialmente a
de distinguir produtos de origem diversa. Assim, os sinais distintivos do comércio
foram ganhando autonomia e desprendendo-se da referéncia universal e popular a
expressao "nome comercial’, que surgiu com 0 costume, como termo geneérico
indicativo das demais espécies de sinais distintivos que comecaram a ser percebidas
e, aos poucos, foram sendo reconhecidas e consolidando-se na tecnologia juridica.%
Com excecado das firmas e razdes sociais, que continuaram a confundir-se com o
conceito de nome comercial.

Foi no periodo histérico seguinte, no periodo republicano, iniciado sob os
auspicios da CUP, que surgiu e desenvolveu-se a quase totalidade da doutrina classica

que tratou dos nomes de empresa, especialmente das firmas e do nome comercial.

94 MENDONCA, José Xavier Carvalho de. Das firmas ou razées commerciaes. Sdo Paulo: Cardozo
Filho & Comp., 1909. p.19; BENTO DE FARIA, Antdnio. Das marcas de fabrica e de commercio e
do nome comercial. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906. p.131.

95 LEITE, Solidénio. Do nome commercial e suas garantias. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do
Commercio de Rodrigues &C., 1919. p.26.

9 | EONARDOS, Thomas Othon. Origem, evoluc&o, natureza e tutela do nome comercial. Rio de
Janeiro: Leuzinger, 1934. p.21.
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2.1.3 Periodo Republicano e a Doutrina Classica

No Brasil, foi apenas na Republica, a partir do século XX, que o sistema
juridico moderno de protecéo da propriedade industrial comegou a se consolidar como
um conjunto ordenado e cientifico de normas, com fungbes e conceitos proprios,
especialmente por forca do advento da Convencédo da Unido de Paris, que firmou
nova perspectiva de tratamento ao sistema da propriedade industrial. Até 1875 eram
recorrentes as reclamacdes de ndo existir nem no Codigo Criminal, nem nas leis
penais gerais, regras que combatessem delitos contra as marcas®’ e, ainda em 1888,
o direito relativo as marcas e aos nomes comerciais ndo era bem estruturado e
compreendido no Brasil.?8 Nas primeiras décadas do século XX, a doutrina ainda ndo
reconhecia completamente a divisdo dos sinais distintivos em espécies préprias, até
por ndo visualizar de forma clara os diferentes perfis da empresa. Além disso, muitos
tinham uma compreenséo limitada dos sinais distintivos e dos bens incorpéreos,
levando em conta substancialmente suas caracteristicas intrinsecas, como algo objeto
de apropriacdo, segundo a analise de suas fei¢cdes.? A associacao da terminologia
‘nome comercial” a firmas e denominagdes era algo frequente na doutrina e no
ambiente negocial, também, usava-se muito a expressao "denominacdo comercial" ou

"de fantasia" no sentido de marca.100

97 CELSO, Affonso. Marcas industriaes e nome commercial. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1888. p.5.

98 NOGUEIRA, José Luiz de Almeida. Marcas industriaes e nome commercial: projecto de reforma.
Revista da Faculdade de Direito de Sao Paulo, p.265, 1910. Tal autor defendia um projeto de
reforma tratando especialmente das marcas e dos nomes comerciais.

99 CELSO, op. cit., p.53 e 62.

100 NOGUEIRA, José Luiz de Almeida. Marcas de fabrica e de commeércio. Revista da Faculdade de
Direito da Universidade de Sédo Paulo, S&o Paulo, v.12, p.179, 1904.
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Novo panorama comecou a surgir apos o alvorecer do século XX, fase em que
foi muito visivel um pensamento voltado a relacionar prosperidade do Estado com
seguranca e desenvolvimento da iniciativa privada, ganhando forca o entendimento de
que a protecdo dos sinais distintivos, por meio de legislacdo especifica, seria
fundamental para o fortalecimento das instituicbes.101 Facil perceber porque o periodo
republicano caracterizou-se por intensa atividade legislativa na area de propriedade
intelectual, iniciado nas décadas finais do Império.

Foi s6 a partir do periodo republicano que se constatou, com maior
profundidade, o estudo do nome comercial como instituto autbnomo, muito por forca
de sua consagracao legislativa, ocorrida apés a CUP. Até entdo se conhecia o instituto
das firmas e das denomina¢cBes, mas o conceito de "nome comercial" ainda era
bastante nebuloso, especialmente ante a dificuldade de estabelecer se equivaleria as
firmas, razbes e denominacdes, se era expressao que designava atributos objetivos da
atividade econdmica desenvolvida ou, ainda, se era sinal identificador da prépria
atividade desenvolvida. Com efeito, a evolugdo normativa do conceito de "nome
comercial" no Brasil nunca foi suficientemente clara.102 E certo que o codigo comercial
de 1850, no seu art. 302, 2, ja tratava de um registro indireto da firma, por meio do
registro do contrato social das sociedades.193 E, embora as firmas e razdes sociais ja

existissem ha mais tempo, havendo regras esparsas e pontuais acerca delaso4, foi

101 BENTO DE FARIA, Antonio. Das marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial. Rio
de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906. p.45.

102 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.317.

103 sem olvidar que desde a edicdo da carta lei de 30 de agosto de 1770, de D. José |, passou a ser
exigida de todos os comerciantes matricula perante a Junta de Comércio, cf. O GOVERNO dos
outros: imaginarios politicos no império portugués. (Collecdo da Legislagao Portugueza. Legislagao
de 1770). Disponivel em: <http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/
index.php?menu=consulta&id_partes=47&accao=ver&pagina=94>. Acesso em: 12 abr. 2017.

104 A exemplo das regras do Codigo Comercial de 1850, que em diversos dispositivos fez referéncia a
firma das sociedades, como por exemplo, nos arts. 5, n. 1; 302, n. 2, 315, entre outros.
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nessa fase que foram melhor regulamentadas, por meio de um regime definindo regras
para a sua composicao, uso e tutela, complementando o sistema registral até entédo
vigente. Nesse sentido, logo apos o fim do Império, durante o Governo Provisorio, foi
instituido um sistema proprio tratando das firmas ou razdes comerciais, por meio do
Decreto n.° 916, de 24 de outubro de 1890. No entanto, se bem observado, tal diploma
nado teve por objeto tratar dos nomes comerciais ou industriais, conforme
expressamente esclarecido em seu art. 15. Este dispositivo indicava, claramente,
posicionamento no sentido de que o nome comercial seria um instituto autbnomo em
relacéo as firmas e razdes comerciais.

Destarte, foi nessa época que o0 nome comercial conquistou autonomia como
um sinal diverso do nome civil, sendo este reservado a distinguir uma pessoa dos
seus semelhantes e os sinais utilizados no comércio e na industria comecando a
consolidarem-se como elementos de veracidade e lealdade comercial, tendo,
entre suas funcdes, a de identificar a origem do fornecimento de produtos e a de
diferenciar concorrentes.105

A liberdade de iniciativa e a propriedade imaterial passaram a ter seu ambito de
protecdo alargado, ganhando mais evidéncia a funcéo distintiva dos signos que, aos
poucos, comecaram a ser protegidos em razao da possibilidade de erro ou confusao
entre empreendimentos de titularidade diversa, sob fundamento maior do principio da

tutela da concorréncia.

105 CELSO, Affonso. Marcas industriaes e nome commercial. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1888. p.86; 94, 102 e 104; LEONARDOS, Thomas Othon. Origem, evolucéo, natureza e tutelado
nome comercial. Rio de Janeiro: Leuzinger, 1934. p.6-17.
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2.1.3.1 O conceito de nome comercial na doutrina classica

Com grande repercussdo na doutrina brasileira da primeira metade do
século XX, iniciou-se a polémica acerca da abrangéncia do conceito de "nome comercial”
e, sobretudo, intenso debate sobre a sua natureza juridica, inclusive porque o conceito
de "nome comercial" ainda ndo se achava completamente fixado no direito brasileiro,
quer na doutrina quer na jurisprudéncia. Alids, o conceito de "nome comercial’
historicamente caracterizou-se como um conceito ambiguo, frequentemente tomado em
sentidos diversos.106 Nessa esteira, juristas divergiam quanto a terminologia empregada
e a compreensao do significado da expressédo "nome comercial"1%7, surgindo diversas
correntes tedricas para precisar quais realidades seriam identificadas por meio do nome
comercial, bem como o propésito e a finalidade de seu uso e apropriacédo, que podem
ser sintetizadas entre as que defendiam o uso da expressdo em sentido estrito e
aguelas que compreendiam a expressao em sentido amplo.108

De um lado, parte da doutrina defendia uma acepcao conceitual mais restrita
de "nome comercial”, explicando que este corresponderia as firmas e as razdes sociais e
entendendo que a expressao era indicativa da personalidade do comerciante, das

sociedades ou associagdes.19° De outro lado, havia na doutrina entendimentos

106 ASCENSAO, José de Oliveira. A aplicagéo do art. 8.° da Convencdo Unidio de Paris. Revista da
Ordem dos Advogados de Portugal, v.56, n.2, p.441, ago. 1996.

107 VAMPRE, Spencer. Do nome civil. Rio de Janeiro: F. Briguiet e Cia, 1935. p.54.

108 NOGUEIRA, José Luiz de Almeida; FISCHER JR., Guilherme. Tratado theorico e pratico de
marcas industriaes e nome commercial. S&o Paulo: Hennies Irmé&os, 1910. p.272-274.

109 A propésito, na doutrina classica relativa ao direito portugués, a exemplo de MENANO, Alberto.
Apontamentos de direito comercial. Coimbra: Franca Amado, 1919. p.181-185, havia entendimento
de que "firma" seria sinal diferente de nome comercial. "Firma" em acepc¢ao genérica seria 0 nome
com gue o comerciante exerce o comeércio, sob o que aparece ao publico e € individualizado nas suas
relagdes mercantis. Em sentido restrito, indicaria apenas o comerciante individual, sendo a raz&o social
para as sociedades e a denominac¢do particular para as sociedades anénimas. Haveria distingao
entre "firma subjetiva” ou "firma assinatura", que identificaria a pessoa do comerciante e a "firma
objetiva" ou "firma nome", que identificaria o estabelecimento mercantil e comportaria alienacdo em
conjunto com o estabelecimento. Considerada em relacédo ao estabelecimento, a firma seria direito de
propriedade, mas se identificadora do sujeito, ndo poderia ser. Ou seja, se a firma estivesse
relacionada com o estabelecimento seria nome comercial ou industrial e objeto do direito de propriedade.
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conferindo uma significagdo mais ampla ao nome comercial, que incluiria tanto o nome
dos comerciantes quanto o nome pelo qual era conhecido o seu estabelecimento
comercial ou industrial e o da localidade de proveniéncia de seus produtos ou
mercadorias, distinguindo-os de outros semelhantes.110

Para a corrente que compreendia o0 nome comercial em sentido estrito, este
seria o sinal indicativo do comerciante individual ou da pessoa juridica sendo, portanto,
género das espécies firmas, razbes comerciais e das designacdes das sociedades
andnimas.111 Auxiliou na construcdo desse entendimento, muito provavelmente, a forca
exercida pela palavra "nome" no sentido de sinal indicativo de pessoa, o que
contribuiu para ligar a expressdo "nome comercial® ao signo de exteriorizacdo da
pessoa do comerciante ou industrial, no exercicio de suas atividades profissionais.112
Firmas e denominacdes, portanto, seriam espécies de nome comercial e, a seu turno,
a diferenca entre "nome comercial" e "nome civil" seria que este gira em maior circulo,
porque desempenharia as suas fungdes em todas as circunstancias, sendo que a firma

ou a razado comercial somente surgiriam na esfera da atividade mercantil. 113

110 LEITE, Augusto. Nome commercial, marcas de fabrica. Sdo Paulo: [s.n.], 1903.p.10-12 e 21-22;
RAMELLA, Augustin. Tratado de La Propriedad Industrial. Madrid: Hijos de Reus, 1913. Tomo 2.
p.209.

111 NOGUEIRA, José Luiz de Almeida. Marcas de fabrica e de commeércio. Revista da Faculdade de
Direito da Universidade de S&o Paulo, S&o Paulo, v.12, p.177 e 182-183, 1904, embora reconhecendo
tal autor que o nome comercial poderia ser visto sob dois pontos de vista distintos, restrito e amplo,
e referindo que a doutrina estrangeira majoritaria adotava a no¢do de nome comercial em sentido
amplo. MENDONCGCA, José Xavier Carvalho de. Das firmas ou razdes commerciaes. Sdo Paulo:
Cardozo Filho & Comp., 1909. p.13. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de
direito privado: parte especial. 2.ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. Tomo 16. p.221-246; LEITE,
Solidénio. Do nome commercial e suas garantias. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do Commercio
de Rodrigues &C., 1919. p.21 e 26; FERREIRA, Waldemar Martins. Instituicbes de direito
comercial. S8o Paulo: Max Limonad, 1954. v.2. p.356; MACEDO, Gastdo Azevedo. Curso de
direito comercial. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1976. p.102; ALVARES, Walter T. Direito
comercial. Sao Paulo: Sugestfes Literarias, 1969. v.1. p.121; MARCONDES, Sylvio. Problemas de
direito mercantil. S&o Paulo: Max Limonad, 1970. p.160; BORGES, Jodo Eunapio. Curso de direito
comercial terrestre. Rio de Janeiro: Forense, 1959. v.1. p.268; REQUIAO, Rubens. Curso de direito
comercial. Sdo Paulo: Saraiva, 1979. v.1. p.157; FERNANDES, Adaucto. Direito comercial
brasileiro: parte terrestre. Rio de Janeiro: A. Coelho Branco Filho, 1956. v.1. p.464; BORGES,
Jodo Eunépio. Direito comercial terrestre. Rio de Janeiro: Forense, 1969. p.173.

112 MACEDO, op. cit., p.102.

113 MENDONCA, op. cit., p.46-47.
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Tal doutrina foi influenciada, também, pela definicdo legal contida nos diplomas que
primeiro regularam o instituto14, que definiram como sendo “firma” ou “razdo commercial”
o “nome” sob o0 qual um “commerciante ou sociedade exerce 0 commercio € assigna-se
nos actos a elle referentes”, abrangendo o nome social, a firma ou razao social, razado
comercial, ou razdo de comeércio. Assim, a nocado de "nome comercial” abrangeria
apenas as espécies de nomes gue identificassem o comerciante singular ou a sociedade
comercial, individualizando a pessoa que se dedicava ao trafico mercantil e resumindo
tanto a firma quanto a razdo comercial a um nome e nada mais. Destaca-se, também,
doutrina que defendia uma nocédo de "nome comercial® em sentido estrito, ndo no
sentido de "firma", mas entendendo tratar-se da insignia, do letreiro ou do nome de
estabelecimento e, portanto, ndo seria um direito de personalidade, inestimavel, sem
equivalente econémico, mas nome de estabelecimento, raz&o comercial, constituindo coisa
suscetivel de alienacéo, um direito integrante da propriedade industrial.115

De outro lado, grande parte dos juristas da época defendia um conceito de
"nome comercial® em sentido amplo, equiparando seu sentido ao uso popular da
expressao que abrangeria qualquer palavra pela qual o comerciante ou alguma faceta da
empresa fosse conhecida do publico, incluindo os sinais usados para individualizar a
pessoa que exercia a profissdo mercantil e, também, os sinais indicativos dos produtos,

do estabelecimento!16 e de outras realidades objetivas tangiveis ligadas ao comerciante.

114 A exemplo do art. 2, do Decreto n.°916 de 1890, que utilizou as expressdes “firma” ou “razéo
comercial” no sentido de nome assinatura. Tal norma foi objeto de analise mais aprofundada no
capitulo 3, infra. Mas, foi apenas no Decreto n.° 24.507 de 1934 que a lei equiparou o nome
comercial as firmas e denominagdes. Regra que foi seguida pelo CPI-45.

115 VAMPRE, Spencer. Tratado elementar de direito comercial. Rio de Janeiro: F. Briguiet e Cia, 1922.
v.1. p.165, 182 e 183; Id. Do nome civil. Rio de Janeiro: F. Briguiet e Cia, 1935. p.40.

116 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.325 e 336; BENTO DE FARIA, Antdnio. Das marcas de fabrica e
de commercio e do nome comercial. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906. p.285-286;
VASCONCELOS, Justino. Das firmas e denominacdes comerciais. Rio de Janeiro: Forense,
1957. p.22.
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O fato da palavra "nome", em sua nocéo geral, ser indicativa ndo s6 de uma pessoa,
mas também de coisas, aliado ao entendimento de muitos juristas que enxergavam
valor patrimonial e objetivo nessa espécie de signo, naturalmente influenciou tal corrente.
Assim, foram consideradas como integrantes do conceito de "nome comercial’ o0 nome
do comerciante ou fabricante, mas, também, a indicacédo da casa, da loja, do nome do
lugar onde era exercido o comeércio ou fabricado o produto!l?, entendendo como espécies
do nome comercial o titulo de estabelecimento e até mesmo a designacédo dada aos
respectivos produtos.l18 Para tal vertente, 0 nome comercial abrangeria diferentes
nocodes, incluindo tanto o0 nome que designava a pessoa do comerciante quanto as
facetas objetivas visiveis da empresa. Tangenciando tais entendimentos, destaca-se,
por ser inovadora a época, posicéo defendida por alguns doutrinadores, no sentido de
gque o nome comercial poderia exteriorizar ndo apenas uma personalidade, mas
devendo sua definicdo repousar na exteriorizacao da atividade do comerciante.119
Ainda, quanto a composicao do nome comercial, embora a doutrina majoritaria
entendesse que deveria ser constituido por meio de expressdo nominativa, havia

guem defendesse, dentro os adeptos da nocdo de um conceito de "nome comercial”

117 BEVILAQUA, Clovis. Theoria geral do direito civil. Atualizada por Achilles Bevilaqua. 4.ed. Rio de
Janeiro: Paulo de Azevedo, 1946. p.72; BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do estabelecimento
comercial. Sdo Paulo: Max Limonad, 1969. p.215.

118 NOGUEIRA, José Luiz de Almeida. Marcas de fabrica e de commércio. Revista da Faculdade de
Direito da Universidade de Sdo Paulo, Sao Paulo, v.12, p.168, 1904, exemplificando os tipos de
sinais que seriam também considerados como nome comercial, embora tal autor defendesse o
conceito de nome comercial em sentido estrito. MONTEIRO, Jodo. Applicagdes do direito:
pareceres e promog¢des. Sdo Paulo: Duprat Comp., 1909. p.133; BENTO DE FARIA, Antbnio. Das
marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos,
1906. p.284; MENDONCA, José Xavier Carvalho de. Das firmas ou razdes commerciaes. Sao
Paulo: Cardozo Filho & Comp., 1909. p.37; CERQUEIRA, Jo&o da Gama. Tratado da propriedade
industrial: da propriedade industrial e do objeto dos direitos. 3.ed. 2.%tiragem. Atualizado por
Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.319; CELSO,
Affonso. Marcas industriaes e nome commercial. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1888.
p.102 e 202; LEITE, Augusto. Nome commercial, marcas de fabrica. Sdo Paulo: [s.n.], 1903.
p.34; SOARES, José Carlos Tinoco. Nome comercial. Sao Paulo: Atlas, 1968. p.29; Id. Direito de
marcas. Sao Paulo: Atlas, 1968. p.173 e SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da propriedade
industrial. marcas e congéneres. Sdo Paulo: Juridica Brasileira, 2003. v.2. p.1783.

119 | EONARDOS, Thomas Othon. Origem, evolugéo, natureza e tutela do nome comercial. Rio de
Janeiro: Leuzinger, 1934. p.23-24; BARRETO FILHO, op. cit., p.215.
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em sentido amplo, que tal signo poderia consistir ndo sé em palavras, em nomes de
fantasial?0, mas também em outros sinais diversos, ndo se apresentando rigidamente
sob a forma nominativa, mas por meio de um complexo de formas e manifestacdes.121
Havia também quem enxergasse o home comercial como sendo signo dotado
de duplo sentido, podendo ser visto tanto pelo seu aspecto subjetivo, no qual estaria
vinculado as relacdes travadas com fornecedores, importando que o nome comercial
conquistasse valor decorrente do crédito, da pontualidade e da honestidade do
comerciante, quanto pelo seu aspecto objetivo, ligado as relacbes deste com seus
consumidores, para 0s quais importariam essencialmente as caracteristicas e as
gualidades do produto vendido, aspectos estes que forjariam a reputacdo do comerciante

perante os consumidores.122

2.1.3.2 Da natureza juridica do nome comercial segundo a doutrina classica

Por sua vez, a controvérsia acerca dos limites conceituais do nome comercial
influenciou o debate na doutrina acerca da natureza de tal direito.122 As principais
teorias dividiram-se em duas grandes vertentes, uma defendendo a natureza proprietéria
do nome comercial e outra que entendia ter tal signo natureza extrapatrimonial.
Importante ressaltar, para melhor compreensao da posicao adotada pelos doutrinadores,

que a tentativa de descobrir a categoria juridica mais adequada a pertencer o nome

120 VAMPRE, Spencer. Do nome civil. Rio de Janeiro: F. Briguiet e Cia, 1935. p.40.

121 | EONARDOS, Thomas Othon. Origem, evolucéo, natureza e tutela do nome comercial. Rio de
Janeiro: Leuzinger, 1934. p.23-24.

122 | EITE, Augusto. Nome commercial, marcas de fabrica. S&o Paulo: [s.n.], 1903. p.22-23.

123 ROUBIER, Paul. Le Droit de La Propriété Industrielle: Partie Générale. Paris: Recueil Sirey, 1952.
p.86-108; ESCARA, Jean. Cours de Droit Commercial. Paris: Sirey, 1952. p.164; LADAS, Stephen
Pericles. Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection. Cambridge:
Harvard University Press, 1975. p.1574; GIACCHETTA, André Zonaro. A protecdo do nome
empresarial na perspectiva do Codigo Civil de 2002: natureza juridica e concorréncia. 2007.
Dissertacao (Mestrado) — Faculdade de Direito, Universidade de Sao Paulo, Sdo Paulo, 2007. p.43-56.
GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas juridicas. Sdo Paulo: Malheiros, 1998. p.57.
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comercial ja enfrentava a dificuldade de compreensao conceitual das proprias categorias
juridicas, até hoje cercadas de controveérsias e debates, inclusive porque até mesmo o
reconhecimento dos direitos da personalidade como categoria juridica comecou a
consolidar-se justamente no século XX.

Entre os classicos, os adeptos da teoria que explicava o nome comercial
como sendo direito da personalidadel?4 defendiam se tratar de signo vinculado a
personalidade do comerciante utilizado no exercicio da industria ou comérciol2s, um
direito inerente a pessoa do comerciante, que assistiria a todo individuo para se
distinguir de seus semelhantes, a fim de ser facilmente reconhecivel e possibilitar-lhe
atribuicdo do mérito ou demérito de suas acoes.

Essa corrente partia do pressuposto de que o nome comercial seria um signo
gue refletiria a marca da personalidade do comerciante e, assim, haveria dois campos de
protecdo em relacdo aos nomes, um dos sujeitos dentro da generalidade de
individuos e um outro campo, que diferenciava os sujeitos dentro do exercicio de
atividades econdmicas. Tal corrente foi possivelmente influenciada, em sua génese,

pelo relevo dado a palavra "nome" que integra a expressdo "nome comercial”, que

124 RAMELLA, Agostino. Tratado de La Propriedad Industrial. Madrid: Hijos de Reus, 1913. Tomo 2.
p.209; COSTA, Philomeno J. da. Nome comercial: formagéo, principios e origens — firmas, razdes
sociais e denominagbes sociais. Revista dos Tribunais, Sdo Paulo, v.501, p.54, jul. 1977
FERREIRA, Waldemar. Tratado de direito comercial: o estatuto do estabelecimento e a empresa
mercantil. Sdo Paulo: Saraiva, 1962. v.6. p.170 e 175; RUSSEL, Alfredo. Curso de direito
comercial. Rio de Janeiro: Borsoi, 1938. v.1. p.337, 350 e 351; VASCONCELOS, Justino. Das
firmas e denominac8es comerciais. Rio de Janeiro: Forense, 1957. p.21; MIRANDA JR., Darcy
Arruda. Direito comercial. Sdo Paulo: José Bushatsky, 1971. p.234; BORGES, Joao Eunapio.
Curso de direito comercial terrestre. Rio de Janeiro: Forense, 1959. v.1. p.268; ASCARELLI,
Tulio. Teoria Della Concorrenza e Dei Beni Immateriali. Mildo: Giuffré, 1957. p.93; PONTES DE
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial. 2.ed. Rio de Janeiro:
Borsoi, 1956. Tomo 16. p.222-224 e Tomo 17. p.133; SANTOS, Theophilo de Azeredo. Manual de
direito comercial. Rio de Janeiro: Forense, 1970. p.81-83; MACEDO, Gastdo Azevedo. Curso de
direito comercial. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1976. p.93; LEITE, Solidénio. Do nome
commercial e suas garantias. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do Commercio de Rodrigues &C.,
1919. p.21 e 26; ALVARES, Walter T. Direito comercial. Sdo Paulo: Sugestdes Literarias, 1969.
v.1. p.125 e MENDONCGCA, José Xavier Carvalho de. Das firmas ou raz6es commerciaes. Sao
Paulo: Cardozo Filho & Comp., 1909. p.42, 48, 130 e 134.

125 RAMELLA, op. cit., p.209; COSTA, op. cit., p.54.
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classicamente sempre foi usada para referir o nome civil e, por isso, a primeira impressao
proporcionada pelo termo foi a de um meio mais comum de reconhecimento de uma
pessoa, significando um sinal com a funcédo de distinguir individuos. Com efeito, o
entendimento classico do nome comercial, como direito de personalidade, muito se
deu por forca da figura do comerciante, central nessa €poca, restando proeminente a
visdo da pessoa natural, seu home e, em seguida, da pessoa juridica. Nao se deve
olvidar que, na época embrionaria do instituto, o exercicio do comércio visto e sentido
pela comunidade estava intimamente ligado ao ingresso de uma pessoa natural no
mercado!26, sendo o patronimico do individuo um sinal impregnado de respeito, honra e
tradicao.

Seguindo tal l6gica, o conceito de "nome comercial" foi logo equiparado ao
signo utilizado para distinguir a pessoa do comerciante em relacdo aos seus
semelhantes, funcdo ja exercida a época pelas firmas. Naquela fase, na grande
maioria dos casos, as firmas, tanto as individuais quanto as sociais!??, eram muito
aderentes a expressao "nome comercial”, situacdo reforcada pelo fato de que os
signos formadores das firmas também terem sido utilizados pelo respectivo titular, em

diversos casos, para se posicionar perante a concorréncia.128

126 companbhias e grandes corporacbes sempre foram uma realidade juridica de dificil percepcdo por
parte do grande publico, além do fato que, naquela época, tais estruturas juridicas muitas vezes
eram referidas por denominacdes ligadas ao objeto social e ndo ao nome dos que participavam do
empreendimento.

127 FERREIRA, Waldemar. Tratado de direito comercial: o estatuto do estabelecimento e a empresa
mercantil. Sdo Paulo: Saraiva, 1962. v.6. p.170 e 175.

128 Como sera demonstrado ao longo da pesquisa, nunca se negou o fato do sinal que corresponde a
uma firma, no todo ou em parte, poder exercer funcdo de nome comercial. Contudo, ndo seria
possivel dizer que toda firma pode ser enquadrada no conceito de nome comercial.
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O nome comercial seria, portanto, um sinal individualizador129, com a funcgéo
de distinguir o comerciante como sujeito de direitos e obrigacdes30 e muito préximo
do nome adotado pelas pessoas fisicas, destacando-se a funcao identificadora do
comerciante como a primordial e mais universal funcédo do "nome de empresa".131 Os
autores que defendiam o nome comercial como sendo um direito de personalidade132
nao se alinhavam a doutrina francesa classica da propriedade do nome comercial.
Entendiam que o nome em si nao teria valor patrimonial, nem constituiria bem
suscetivel de gozo, sendo apenas um modo de individualizacdo destinado a distinguir
seu portador e a ressaltar-lhe a personalidade, sem outro valor, exceto para a pessoa
gue fosse a sua portadora.133 E, justamente por ter o nome comercial a funcéo de
caracterizar e individualizar o proprietario do negécio, o comerciante, fosse pessoa
natural ou juridica, caracterizaria direito da individualidade e, embora um bem juridico,
nao seria objeto de direito real, recusaria a hipétese de ser objeto de propriedade.
Assim, ndo podendo a firma ser considerada propriedade nem ter valor patrimonial,
consequentemente, ndo poderia figurar no ativo do balango ou ser suscetivel de

penhora em execugdo, nem servir de garantia a credores na faléncia, ndo podendo ser

129 RUSSEL, Alfredo. Curso de direito comercial. Rio de Janeiro: Borsoi, 1938. v.1. p.337, 350 e 351;
VASCONCELOS, Justino. Das firmas e denominacdes comerciais. Rio de Janeiro: Forense, 1957.
p.21; MIRANDA JR., Darcy Arruda. Direito comercial. Sdo Paulo: José Bushatsky, 1971. p.234.

130 BORGES, Jo&o Eunapio. Curso de direito comercial terrestre. Rio de Janeiro: Forense, 1959.
v.1. p.268.

131 FERREIRA, Waldemar. Tratado de direito comercial: o estatuto do estabelecimento e a empresa
mercantil. S&o Paulo: Saraiva, 1962. v.6. p.43.

132 ASCARELLI, Tulio. Teoria Della Concorrenza e Dei Beni Immateriali. Mildo: Giuffré, 1957. p.93;
RAMELLA, Agostino. Tratado de La Propriedad Industrial. Madrid: Hijos de Reus, 1913. Tomo 2.
p.202-203; PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte
especial. 2.ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. Tomo 16. p.222-224 e Tomo 17. p.133; LEITE,
Solidénio. Do nome commercial e suas garantias. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do Commercio
de Rodrigues & C., 1919. p.21 e 26; ALVARES, Walter T. Direito comercial. Sdo Paulo: Sugestbes
Literarias, 1969. v.1. p.125.

133 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.330.
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objeto de reivindicacdo ou de contrato, doacéo, legado ou objeto de desapropriacéo,
mas seria inalienavel e intransmissivel, porque inerente a pessoa.134

Com efeito, havia até mesmo entendimentos que defendiam ser a natureza do
nome comercial e a do nome civil idénticas, inseparaveis da pessoa e tdo intima
a relacdo entre a palavra "firma" e a propria sociedade, que frequentemente eram
utilizadas as expressdes como sinbnimos13s, especialmente por conta de uma das
principais funcbes do nome, que € justamente particularizar e caracterizar uma
pessoal3é, distinguindo-a na vida social, identificando um centro de interesses e
definindo seus direitos, obrigacGes e responsabilidades. Seguindo essa linha de
raciocinio, a razao social, enquanto nome identificador da sociedade, teria a funcao de
designar uma individualidade coletiva e, também, de servir de assinatura garantidora
dos compromissos tomados perante terceiros. E as firmas e razdes sociais teriam sido
concebidas como sendo o nome sob o qual o comerciante faz transa¢des, adquire
direitos, contrai obrigacdes e comparece em juizo, também permitindo saber da
existéncia de um ou mais sOcios responsaveis ultra vires.137 Teriam, dessa feita, tanto
a funcdo de designar o comerciante como de constituir elemento de crédito para as
sociedades, ao divulgar a terceiros a garantia subsidiaria oferecida.138 Tais funcdes
exercidas pelas firmas sempre tiveram intima relacdo com a pessoa e reforcariam sua
natureza de sinal de identidade. Assim, teria 0 nome comercial natureza de direito da

personalidade, uma vez que 0 nome em si ndo possuiria valor enquanto um dos

134 MENDONCA, José Xavier Carvalho de. Das firmas ou razdes commerciaes. S4o Paulo: Cardozo
Filho & Comp., 1909. p.42, 48, 130 e 134.

135 |d. Tratado de direito comercial brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1963. p.6, nota 1 e
p.47; PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial.
2.ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. Tomo 16. p.224-227.

136 Ssem embargo da palavra "nome" também ser utilizada para identificar e referir objetos e animais,
contudo a consciéncia social da época colocava o homem no centro das atencdes e, em muitas
situagfes, excluindo a dignidade até mesmo de parte dos homens.

137 MENDONCGA, 1909, op. cit., p.5 e 8.

138 1d., 1963, op. cit., p.5-7.
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direitos atinentes a esfera da personalidade, ao lado do direito a vida e a liberdade e,
nao obstante a diversidade de seu conteudo, ndo haveria distincdo entre 0 nome
comercial e o civil, porque a natureza de ambos, isto €, a funcao de designar a pessoa,
seria idéntica.139

Por tais razfes, por ser 0 nome comercial entendido como um sinal ligado a
exteriorizacdo da personalidade do comerciante no campo econdémico, logo foi
considerado um signo imprescritivel e inalienavel. 140 Registre-se que, no direito
brasileiro, desde o regramento originario das firmas ou razdes comerciais, nunca foi
admitido que o nome que identifica 0 comerciante pudesse ser objeto de cesséo, em
face do entendimento de se tratar de signo ligado a personalidade, que deveria
sempre refletir o dono ou o titular do negocio. Ainda mais no caso do comerciante
singular, o qual, por ser obrigado a adotar como firma o proprio nome civil, completo
ou abreviado, estaria nesse caso cedendo seu proprio nome civil4l, ao menos aos
olhos do grande publico. Outro fundamento, para explicar ndo ser possivel converter
em coisa a firma ou a razdo comercial, atribuir-lhe valor monetario e constitui-la em
objeto de comércio, seria porque isso implicitamente autorizaria as criaces artificiais
e as firmas ficticias, situacao entdo vedada pela lei, muito prestigiada na época por
visar a garantia de terceiros.

Desta feita, o0 nome comercial seria género das espécies "firmas" e
"denominacdes"” e, portanto, nome da pessoa fisica ou juridica utilizado para o

exercicio de atividades comerciais, industriais ou agricolas, pelo que ndo poderia ser

139 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial. 2.ed.
Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. Tomo 16. p.224-227; MENDONCA, José Xavier Carvalho de. Das
firmas ou raz6es commerciaes. Sao Paulo: Cardozo Filho & Comp., 1909. p.47.

140 MACEDO, Gastdo Azevedo. Curso de direito comercial. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1976.
p.93; MENDONCGCA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Rio de
Janeiro: Freitas Bastos, 1963. p.129.

141 1d. Das firmas ou razées commerciaes. S&o Paulo: Cardozo Filho & Comp., 1909. p.33.
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entendido como direito de propriedade.142 Sendo o nome da pessoa fisica ou juridica
a quem pertence o fundo de empresa nome de pessoa, e hdo nome de coisa, a funcao
do nome comercial seria distinguir pessoas e nao entraria na classe dos sinais
distintivos.143 A propdsito, parte da doutrina defendia que o conceito de sinal distintivo,
para o Direito, seria apenas o sinal distintivo de bem industrial ou comercial, do
estabelecimento ou do produto ou mercadoria, pois 0s sinais distintivos ou
individualizam o estabelecimento, caso do titulo de estabelecimento ou insignia, ou
individualizam os produtos, no caso das marcas, ou classificam a esses, pela origem, no
caso das indicacbes de proveniéncia, ou apenas servem a propaganda.l44 Assim,
seria tarefa do direito industrial cuidar dos signos pertencentes ao direito das coisas, que
servem a protecéo da concorréncia e a protecao do direito de apropriar-se dos frutos da
producéo, enquanto as firmas e denominacfes estariam no campo da personalidade.

A controveérsia envolvendo a natureza do nome comercial decorreria de seu
viés especulativo, levando muitos a ver o nome como um objeto mercantil apto a
assumir importancia junto a clientela, alcancando celebridade e sendo conhecido do
publico, fazendo com que a casa comercial adquirisse reputacdo, fama e crédito,

gracas ao trabalho, a inteligéncia e a probidade de seu fundador, o que ndo seria

142 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial. 2.ed.
Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. Tomo 16. p.222; SANTOS, Theophilo de Azeredo. Manual de direito
comercial. Rio de Janeiro: Forense, 1970. p.81-83.

143 PONTES DE MIRANDA, op. cit., p.229; Id. Tratado de direito privado: parte especial. 2.ed. Rio de
Janeiro: Borsoi, 1956. Tomo 17. p.133; MENDONGCA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito
comercial brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1963. p.46-47. Observe-se que a expressao
"sinais distintivos" foi entendida aqui como representativa dos "sinais distintivos do comércio”, cuja
funcao é diferenciar no campo da concorréncia.

144 PONTES DE MIRANDA, op. cit., Tomo 16, p.221-246 e Tomo 17, p.3. A teoria de Pontes de
Miranda é da década de 1950, escrita no alvorecer do surgimento da Teoria de Empresa na Italia.
Foi muito pouco influenciado por esta, pois sua experiéncia era anterior e, portanto, por alinhada ao
pensamento classico, ainda ndo enxergava a empresa em sua moderna concep¢ao, mas com
énfase aos seus perfis subjetivo e objetivo. Também nao incluia servicos no conceito de sinal
distintivo, mas entendia este como sendo o signo relacionado com bens da empresa, materialmente
visiveis.
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suficiente, segundo a doutrina do direito de personalidade, para caracterizar 0 nome
como sendo coisa, objeto de comércio, mesmo porque imprescritivel.145

Embora se entendesse que todo comerciante e sociedade deveriam ter firma
ou, em alguns casos, denominacédo, antes do CCOM de 1850 inscrever a firma ou razéo
comercial no 6rgao de registro era uma faculdade do comerciante, para que usufruisse
de direitos e vantagens previstas na legislacdo. A inscricdo da firma ou razéo
comercial, embora facultativa, era necessaria para que o empreendedor contasse com a
tutela juridica e certas vantagens préprias, quase que indispensaveis a profisséo
mercantil.146 Contudo, o registro era meramente administrativo, e a qualidade de
comerciante poderia existir independentemente da inscricdo da respectiva firma.147
Isso levou alguns autores a defender que o fato de a firma comercial ser exclusiva de
guem a inscreveu no registro ndo significaria que fosse objeto de propriedade, pois o
direito de quem inscrevesse a firma seria pessoal e tal exclusivismo seria por sua vez
constituido no interesse publico, em beneficio do comércio para evitar fraudes e
combater a concorréncia desleal, sendo que sua funcédo de distinguir as pessoas
representaria mais o interesse coletivo do que o particular.148

Enfim, para a doutrina que defendia que o direito ao nome comercial teria a
natureza de direito de personalidade, o nome comercial foi percebido como sinal
identificador da faceta do empresario mais visivel na época, qual seja, o perfil

subjetivo da empresa, com forte influéncia do paradigma das pessoas naturais e

145 MENDONCA, José Xavier Carvalho de. Das firmas ou razdes commerciaes. Sdo Paulo: Cardozo
Filho & Comp., 1909. p.19-20 e 45.

146 |pid., p.1, 10 e 92.

147 \bid., p.117.

148 Tais fundamentos, exposados por Mendonca (Ibid., p.50) e jurisprudéncia, nota 1, p.73 e p.131 e
Solidénio Leite (Do nome commercial e suas garantias. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do
Commercio, de Rodrigues & C., 1919. p.22), respectivamente, aproximam a natureza do direito ao nome
comercial de uma medida administrativa vinculada ao poder de policia do Estado, permitindo-se
entender o nome com um meio de ordem, uma instituicdo de policia destinada a facilitar a
individualizacdo dos membros de um Estado.
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dos postulados da defesa da dignidade da pessoa humana, da fragilidade dos
seres vivos e de sua sensibilidade perante os direitos fundamentais, ou seja, sua
faceta existencial.149

Ja a doutrina classica, que defendia ser a natureza do direito ao nome
comercial um direito de propriedade!s°, colocava em relevo o fato de que os nomes de
identificacdo, utilizados pelos comerciantes, apresentavam relevante valor comercial em
um grande numero de situacdes e, por isso, ndo se limitavam a uma simples
designacao de um sujeito, mas antes de tudo significavam um valor afeto a interesses de
ordem econdmica e mercantil, intimamente vinculados ao signo. O nome comercial ndo
exprimiria, assim, a personalidade de seu titular, mas um bem econémico, sendo um
direito de propriedade, a semelhanca das marcas, oponivel erga omnes e alienavel como
qualquer outro bem do empresario. De acordo com os adeptos desse entendimento, 0
nome comercial ndo seria simples designacdo de pessoa, mas um bem que se
destacaria da pessoa para poder se tornar exclusivo e ter atributo de coisa.l%! Nessa

época, era assente na doutrina que o nome e a firma comercial eram amparados pela

149 Note-se que, nessa época, ainda estavam em inicio de formac&o modelos mais desenvolvidos de
separacao patrimonial e que defendiam a autonomia da pessoa juridica, cujo ndcleo de interesses
era tutelado em funcéo de interesses essencialmente patrimoniais. Cf. BARBOSA, Pedro Marcos
Nunes. Um ensaio sobre a natureza juridica do nome de empresa. Revista da Associagao
Brasileira da Propriedade Intelectual — ABPI, n.128, p.6, jan./fev. 2014.

150 | EONARDOS, Thomas Othon. A marca de industria e commércio. Rio de Janeiro: Typ. do
Patronato, 1930. p.41; NOGUEIRA, José Luiz de Almeida; FISCHER JR., Guilherme. Tratado
theorico e pratico de marcas industriaes e nome commercial. S&o Paulo: Hennies Irm&os, 1910.
p.279; CELSO, Affonso. Marcas industriaes e nome commercial. Rio de Janeiro: Imprensa
Nacional, 1888. p.102; BEVILAQUA, Clovis. Theoria geral do direito civil. Atualizada por Achilles
Bevilaqua. 4.ed. Rio de Janeiro: Paulo de Azevedo, 1946. p.71 e 74; BENTO DE FARIA, Anténio.
Das marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos
Santos, 1906. p.283; LEITE, Augusto. Nome commercial, marcas de fabrica. Sdo Paulo: [s.n.],
1903. p.45; VAMPRE, Spencer. Do nome civil. Rio de Janeiro: F. Briguiet e Cia, 1935. p.41;
CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.336; FERNANDES, Adaucto. Direito comercial brasileiro: parte
terrestre. Rio de Janeiro: A. Coelho Branco Filho, 1956. v.1. p.464; SOARES, José Carlos Tinoco.
Nome comercial. Sdo Paulo: Atlas, 1968. p.4; LEONARDOS, Luiz. A prote¢cdo do nome comercial
no direito brasileiro. Revista dos Tribunais, S&o Paulo, v.62, n.450, p.30, 1973.

151 BEVILAQUA, op. cit., p.71 e 74.
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lei, mesmo nao registrados!>2, contudo a protecdo sobre determinado sinal estava
condicionada a pratica de atos de comércio ligados a um determinado segmento
econdbmico, sempre com a finalidade de evitar engano ou confusdo sobre a
proveniéncia do objeto.153 Também se reconhecia que o uso efetivo das firmas e
denominacdes tornava a expressao nominativa um forte indicativo para o mercado e
ja comecava a se perceber a importancia de um sinal de distincdo entre diversos
fornecedores, concorrentes, além da marca. Mas, de acordo com a doutrina
patrimonialista, o simples batismo formal ndo era considerado suficiente e se exigia
ligacdo com o conhecimento publico!4, momento em que o nome comercial
desligar-se-ia inteiramente do comerciante e nada mais teria em comum com o home
patronimico, diferenciando-se do nome civill55 e apresentando um valor pecuniario,
cujo preco poderia ser estimado de modo quase matematico, pelo que ndo haveria
como deixar de constitui-lo como sendo objeto de um direito de propriedade.156

Para a teoria do direito de propriedade, 0 nome comercial era visto como um
sinal pertencente a um fabricante ou negociante, portador de uma reputacéo perante o
publico, em virtude das caracteristicas positivas da atividade exercida e, por conta
disso, era considerado propriedade privada de seu titular.15” Os argumentos dessa
linha de fundamentagéo levavam em conta o interesse do comerciante de tentar
tornar-se conhecido do publico consumidor e, alcancando isso, obter desse publico a

preferéncia pelo seu empreendimento, sendo a garantia dessa posi¢cdo importante

152 CELSO, Affonso. Marcas industriaes e nome commercial. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1888. p.196.

153 Ipid., p.154.

154 BENTO DE FARIA, Antdnio. Das marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial. Rio
de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906. p.284.

155 VAMPRE, Spencer. Do nome civil. Rio de Janeiro: F. Briguiet e Cia, 1935. p.41.

156 ACHILLE-LEVY, Roger. Le nom commercial. Paris: Librairie de la Société du Recueil Général des
Lois et des Arréts, 1905. p.59.

157 CELSO, op. cit., p.104-105.
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para o progresso econdmico. Essa preferéncia emanaria da propria reputacdo do
comerciante ou industrial, fazendo com que o home comercial se tornasse objeto de
direito de propriedade e atingisse valor digno de tutela.158 O nome, quando utilizado
no exercicio de atividade econdmica, funcionaria como um instrumento por meio do
qual seu portador dirige-se ao publico em razdo de seu comércio, servindo de sinal de
reunido de clientela ja agrupada em torno dele, com aptidao para conquista de novos
clientes atraidos pela reputacdo de probidade e de lealdade que a ele se acham
ligadas, deixando de ser uma medida administrativa, destinada a facilitar a
individualizacdo dos membros do Estado, deixando de ser um meio de ordem ou uma
instituicdo de policia e passando, assim, a ser um verdadeiro direito de propriedade
incorpdrea, exercendo papel analogo as marcas, distinguindo-se do patronimico e
gualificando-se como nome comercial.15°

Nesse sentido, ao desaparecer a consideracdo da prépria pessoa do
comerciante, passou-se a tentar explicar o que efetivamente subsistiria e seria designado
pelo nome, ou seja, a que realidade objetiva 0 nome comercial estaria ligado. Desta
feita, 0 nome comercial ndo exprimiria a personalidade civil de quem o possuisse, mas
seria signo sob o qual um estabelecimento comercial ou industrial fosse conhecido do
publico e de sua clientela, indicando unicamente o complexo do estabelecimento
comercial.260 O nome comercial, visto dessa maneira, estaria ligado a empresa, nao
sendo direito de personalidade, mas representaria direito de propriedade imaterial,
integrando o estabelecimento.161 Com efeito, relevante destacar que, nessa época,

também ja se defendeu tratar-se 0 nome comercial de um signo nitidamente patrimonial

158 | EONARDOS, Thomas Othon. A marca de indlstria e commércio. Rio de Janeiro: Typ. do
Patronato, 1930. p.42-43.

159 BENTO DE FARIA, Antonio. Das marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial. Rio
de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906. p.283.

160 |pid., p.285-286.

161 pIPIA, Umberto. Nozioni di diritto industriale. Imprenta: Mildo, F. Vallardi, 1902. p.144.
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gue ndo deveria se referir a uma pessoa, mas a alguma coisa, que nao seria o
estabelecimento nem os produtos vendidos, mas deveria repousar na exteriorizacdo da
atividade do comerciante, caracterizando-se como sinal de representacao sintética da
complexa atividade do comerciante.162

Embora ainda sem compreensao precisa do significado do fenbmeno da
empresa, que cada vez mais era evidenciado no curso do século XX, doutrinadores
brasileiros entendiam que, para ter direito de exclusividade sobre o nome comercial,
era de importancia vital a prova da existéncia da empresa e que ela estivesse em
funcionamento.163 Destarte, foi compreendido que o signo, inclusive a firma individual
ou social, para assumir a condi¢do de espécie de nome comercial, precisaria focalizar
e externar tanto a atividade desenvolvida quanto o estabelecimento que Ihe serve de
instrumento e objeto, pelo que se nota a percepcao da importancia da funcionalidade
do sinal e de sua relacdo com o publico para que alcancasse uma condi¢do especial
perante o ordenamento juridico, na propriedade industrial.

Em que pese a grande maioria dos autores classicos perfilassem correntes
opostas, parte entendendo a natureza juridica do nome comercial como sendo direito
de personalidade e parte defendendo tratar-se de direito de propriedade, foi possivel
notar que a quase totalidade dos autores que defendiam a natureza proprietaria do
nome comercial reconhecia haver no sinal uma parcela existencial, mesmo que minima,
enquanto os que fundamentavam ser o nome comercial um direito de personalidade
nao negavam que o sinal poderia criar valor. Tal constatacéo, influenciada também
pelas discussodes tedricas sobre os limites conceituais do nome comercial, impulsionou o

surgimento de teorias que tanto buscavam conciliar as duas correntes dominantes

162 | EONARDOS, Thomas Othon. Origem, evolu¢&o, natureza e tutela do nome comercial. Rio de
Janeiro: Leuzinger, 1934. p.24, 29, 109 e 110.
163 SOARES, José Carlos Tinoco. Nome comercial. Sdo Paulo: Atlas, 1968. p.41.
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guanto tentavam explicar essa questdo paradoxal de um mesmo sinal possuir, ao
mesmo tempo, duas naturezas juridicas distintas. Mesmo juristas adeptos de um
conceito estrito de nome comercial, dominado pela ideia de que o signo estaria
limitado a exteriorizacdo da pessoa do comerciante no exercicio de suas atividades
profissionais, ndo negavam o valor econdmico do nome comercial, havendo destacado
entendimento enxergando diferenca entre o nome comercial em si, sobre o qual néo
recairia direito de propriedade e o elemento objetivo incorpéreo surgido, este sim
objeto de propriedade, que se concretizaria na reproducdo em bens, anuncios
e referéncias.164

Enfim, para a corrente doutrinaria da teoria hibrida, que defendia um duplo
aspecto do instituto165, o0 nome comercial compreenderia sinais que exerceriam
funcdo subjetiva e objetiva, podendo tanto ser um sinal para identificar o comerciante,
um direito de personalidade, sendo género de firmas e denominac¢des, quanto um sinal
gue poderia ser utilizado para qualificar o estabelecimento comercial, deixando de ser
sinal de identidade, adquirindo valor patrimonial e passando a ser bem incorpéreo.166
Seu conceito exato teria significado mais amplo, influenciado ndo sé pela pessoa do
comerciante, mas também pelo seu estabelecimento, pelos lugares de producédo e
demais nomes que o distinguem.167 Dentro dessa 6tica, a firma seria o nome pelo qual

0 comerciante exerceria 0 cCOmeércio e assinaria os atos a ele referentes, sendo direito

164 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial. 2.ed.
Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. Tomo 16. p.157. Pontes de Miranda defendia existir, além do nome
como direito de personalidade, valor destacado passivel de protecao pelo direito.

165 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.325; MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. Ceara:
Imprensa Universitaria do Ceard, 1957. p.82 e 87-88; TOURINHO, José Basto. Fundo de
comércio. Rio de Janeiro: Pongetti, 1954. p.50; BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do
estabelecimento comercial. S&o Paulo: Max Limonad, 1969. p.215 e REQUIAO, Rubens. Curso
de direito comercial. Sdo Paulo: Saraiva, 1979. v.1. p.162-163.

166 MARTINS, op. cit., p.82 e 87-88.

167 CERQUEIRA, op. cit., p.325.
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de personalidade; contudo, na pratica, também poderia adquirir carater objetivo e
caracterizar-se como nome comercial.168 Ou seja, a firma poderia ser enxergada tanto
em sentido subjetivo quanto em sentido objetivo.169

Dupla funcéo, portanto, subjetiva e objetiva, poderia exercer o nome comercial,
sendo ao mesmo tempo sinal de identidade e de reuniédo de clientela.1’¢ Em sua funcéo
subjetiva, seria género de firmas e denominacdes, sendo direito de personalidade,
fazendo parte integrante do sistema de registro de firmas e da disciplina do direito
comercial.1’ Em sua funcdo objetiva, compreenderia o0 nome de empresa, indicativo
da atividade exercida pelo titular e, junto com o titulo de estabelecimento e a insignia,
faria parte da categoria ampla dos sinais distintivos, que abrangem todos os meios de
individuacdo da atividade empresariall’2, sendo direito de propriedade e objeto
de cessao.

Na busca de solucdes, para tentar explicar como 0 nhome do comerciante
poderia ser objeto de direito de propriedade, houve quem diferenciou “firma" de
"denominacdo"173, defendendo que esta teria por esséncia o objeto da empresa e
estaria vinculada ao comércio sendo, pois, direito real. A denominag¢éo constituiria
direito imaterial, fugiria do ambito dos direitos de personalidade, sendo alienavel e

transferivel a terceiros, com ou sem a empresa. Ja a firma seria nome personativo,

168 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1.p.325-326; FERREIRA, Waldemar Martins. Instituicdes de direito
comercial. Sdo Paulo: Max Limonad, 1954. v.2. p.217-218.

169 ASCARELLI, Tullio. Introduccion al Derecho Comercial. Buenos Aires: Ediar, 1947. p.139.

170 TOURINHO, José Basto. Fundo de comércio. Rio de Janeiro: Pongetti, 1954. p.50.

171 Direto comercial aqui visto em seu sentido estrito, relativo ao sistema de obrigacdes do empresario, ndo
abrangendo matérias que hoje detém alto grau de autonomia, mas que nos cursos e manuais
aparecem como integrantes do direito empresarial, tais como o direito do consumidor e o direito
concorrencial.

172 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do estabelecimento comercial. Sdo Paulo: Max Limonad, 1969.
p.215.

173 REQUIAO, Rubens. Curso de direito comercial. So Paulo: Saraiva, 1979. v.1. p.162-163;
VASCONCELOS, Justino. Das firmas e denominacdes comerciais. Rio de Janeiro: Forense, 1957.
p.163.
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vinculada ao comerciante, o proprio nome do empresario e, assim, um atributo da
personalidade, inalienavel e intransmissivel.

Era clarividente a existéncia de uso, no comeércio, de sinais dotados de valor
econdmico e, sobretudo, ligados a identificacdo de uma fonte de fornecimento e bens
ou servicos. Assim, a teoria hibrida defendia que, em ultima andlise, ao proteger o nome
comercial, a lei estaria combatendo a concorréncia desleal e protegendo a empresa,
considerada como um complexo de meios idéneos materiais e imateriais, que se
poderia equiparar ao "goodwill".174 Por outro lado, ja havia no ordenamento juridico
brasileiro o regramento formal das firmas e razdes sociais, sinais esses ligados
estreitamente a pessoa do comerciante, com funcdo de designar o sujeito de direito.

Em meio a discusséo sobre a natureza do nome comercial, foi no Periodo
Republicano, a partir do século XX, que foi sendo construida uma visdo de
"comerciante" influenciada pela no¢édo de "empresa”, que aos poucos foi surgindo e
influenciando muitos doutrinadores, nem sempre tal nocdo se apresentando de modo
completamente visivel, pois se tratava de um fendbmeno novo e de uma fase de
transicao. Alias, registra-se ter havido doutrina que defendeu haver dois aspectos do
nome comercial e que fez referéncia a empresal’s, ensinando que um dos aspectos
visiveis do nome comercial seria 0 nome sob o qual o empresario desenvolve sua
atividade e, o outro, 0 nome sob o qual a atividade empresaria € desenvolvida, sendo que
desses dois conceitos decorreriam dois aspectos do instituto, quais sejam, o subjetivo e 0
objetivo: o primeiro referindo-se diretamente ao empresario e o segundo a atividade do
empresario. Assim, "nome comercial® deveria ser visto num senso unitario, tanto

servindo para designar o comerciante quanto o exercicio da atividade desenvolvida.

174 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.328-329.

175 REQUIAO, Rubens. Curso de direito comercial. Sdo Paulo: Saraiva, 1979. v.1. p.156.
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O nome comercial traria em si a gama de direitos personalissimos do direito civil, mas
sob o aspecto objetivo, o elemento distintivo e individualizador da empresa.176

Na época em que se firmou a doutrina classica do nome comercial, nota-se
qgue alguns doutrinadores comecaram a perceber a importancia da atividade do
comerciantel’7, mas sem ainda conseguir definir e identificar "empresa" de forma
clara, apenas intuindo algo nesse sentido. A teoria da empresa encontrava-se ainda
em estagio embrionario, sendo as facetas objetivas da empresa as mais visiveis,
especialmente o estabelecimento comercial e produtos, razdo pela qual houve muita
dificuldade, por parte dos doutrinadores, para identificar a existéncia de um signo
distintivo com a funcéo de identificagdo da empresa em si. Ao tratar do nome comercial,
nenhum autor classico no Brasil enxergou nem defendeu a existéncia de dois signos
distintos e autbnomos, um para identificar a pessoa do comerciante e outro para
identificar a atividade exercida.178 Contudo, parte da doutrina ja passou a trabalhar com
a nocao de "empresa”, que, embora ainda nao contasse com um conceito bem-definido,
indicava a preocupacéao pela existéncia de uma tutela juridica de sinal que distinguisse

a atividade econdomica organizada em si.

176 REQUIAO, Rubens. Curso de direito comercial. S0 Paulo: Saraiva, 1979. v.1. p.156-157 e
162-163. Para Requido, o CPI de 1971 teria autorizado o uso da expressdo "nome de empresa" ou
"nome comercial" de modo indiferente, servindo as expressdes para designar tanto o comerciante
como a atividade comercial. Mas o CPI de 1967, que adotou exclusivamente a expressdo "nome de
empresa’, teria se filiado ao critério objetivo, ndo sendo o nome de empresa direito personalissimo,
inalienavel, como sempre se pensou no direito brasileiro, mas como direito patrimonial.

177 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.326.

178 Destaca-se doutrina do direito portugués classico, segundo a qual "firma" em acepc¢do genérica
seria 0 nome com que O comerciante exerce 0 comércio, sob o que aparece ao publico e é
individualizado nas suas rela¢des mercantis. JA o nome comercial seria sinal distinto, por meio do
qual se consegue identificar o estabelecimento comercial, distinguindo-o de qualquer outro. A firma
seria distinta do nome, o que néo significaria a impossibilidade de o nome ser constituido pela firma.
O nome comercial poderia ser constituido por uma enorme gama de palavras, ou seja, haveria
liberdade para escolha e seria aquele colocado nas tabuletas, bandeiras, fachadas, vidracas,
papéis de escrituragdo, etc. (MENANO, Alberto. Apontamentos de direito comercial. Coimbra:
Franca Amado, 1919. p.197-199).
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2.1.3.3 A teoria de Gama Cerqueira sobre a natureza juridica do nome comercial

Durante o desenvolvimento desse debate e entre as principais correntes que
buscaram explicar a natureza juridica do nome comercial, merece destaque a
contribuicao trazida por Gama Cerqueira, que procurou esclarecer o entendimento da
matéria em uma época na qual o conceito de "nome comercial" ndo se achava ainda
corretamente fixado no direito brasileiro.

Para Gama Cerqueira, nenhum Obice haveria em considerar o nome comercial
como sendo um direito de propriedade, com valor patrimonial e transferivel, pois ndo
se confundiria com a simples designacao da pessoa do comerciante. Embora nesse
periodo histérico fosse demasiadamente forte a percepcdo do nome comercial em
sentido estrito, ganhando amplitude a confusdo que passou a existir entre o
significado de "firma" e "nome comercial'l’9, Gama Cerqueira defendeu que o nome
comercial constituiria uma propriedade incorporea, pelos mesmos fundamentos que se
justificaria a propriedade das marcas, exercida sobre uma coisa imaterial e exterior a
pessoa do comerciante, cujo fundamento estaria no direito natural do homem aos
resultados do seu trabalho.180 Sua tese partia da premissa de que o nome comercial
nao poderia ser enxergado sob concepcgao restrita, simplesmente como sendo o nome
sob o qual o comerciante exercia suas atividades. Explicava esse autor que a ado¢ao
de um conceito limitado do nome comercial, restringindo-o a materialidade do nome

do comerciante e enxergando-o como sinbnimo de firma ou denominacao, seria a

179 Que para muitos eram sinénimos e porque o CPI de 1945, no seu art. 104, adotou um conceito
restrito de nome comercial, equivalente ao conceito de firma ou razdo comercial encontrado no
Decreto n.° 916, de 24 de outubro de 1890.

180 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.336-337. Insta salientar que tal entendimento foi exposto na égide
do Cadigo de Propriedade Industrial de 1945, instituido pela Lei n.° 7.903, de 27 de agosto de 1945.
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causa da grande polémica sobre a natureza do direito sobre 0 nome comercial, que se
apresentava tdo embaracosa para a doutrinals8l, levando juristas e o legislador a local
equivocado.

Gama Cerqueira defendia maior amplitude do conceito de "nome comercial”,
gue nado se limitaria a um nome sob o qual a pessoa exerce o comeérciol®2, mas
compreenderia também a denominacao do estabelecimento, as insignias, o nome dos
produtos e de lugares de producdo, bem como quaisquer outros sinais ligados ao
comerciante ou a sua atividade, que os distinguisse ou individualizasse. Para a
compreensao desse conceito e esclarecimento das confusdes que obscureciam a
analise do instituto, seria indispensavel distinguir, antes de tudo, as duas funcdes
desempenhadas pelo nome do comerciante, ou seja, pelas firmas e denominacdes!ss,
gue sao a funcao subjetiva e a funcéo objetiva.

Na exploracdo de qualquer atividade comercial ou industrial, 0 comerciante
necessitaria adotar um nome, com a funcao de designar e identificar o sujeito de direito,
bem como lhe permitir exercer suas atividades, assinando-se nos atos referentes a
seus negocios. Tal nome estaria fortemente ligado a pessoa do comerciante e previsto
na legislagdo como sendo a firma ou a razdo comerciall®, cujo uso constituiria mais
uma obrigacdo do que um direito. Sob tal aspecto, de ordem subjetiva, firmas e
denominacbes seriam necessarias para identificar quem contrata e assume as
responsabilidades inerentes ao negocio e, no caso das sociedades, quais as pessoas

que por elas também se obrigam. No campo comercial, firmas e denominacfes

181 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.319, 320, 329 e 337.

182 Coincidindo com as firmas e denominagées nesta hipotese.

183 CERQUEIRA, op. cit., p.325, 329 e 330.

184 Decreto n.° 916, de 24 de outubro de 1890.
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exerceriam, precipuamente, uma funcéo subjetiva de designar o sujeito de direito185,
razdo pela qual teriam estrita ligacdo com a pessoa do comerciante, tal qual o nome
civil estaria ligado a personalidade de quem o titulariza.

Entretanto, o nome do comerciante também exerceria uma funcéo objetiva ao
caracterizar, individualizar e distinguir o exercicio de sua atividade no campo da
competéncia comercial. Nessas hipoteses, firmas ou denominacdes converter-se-iam
num bem juridico de valor patrimonial, passando o nome do comerciante a ter a
funcdo de individualizar e distinguir a atividade por ele exercida, no campo da
concorréncia.l8¢ Sob esse segundo aspecto, as firmas e denominacdes exerceriam
uma funcédo objetiva e, somente nessa fungéo, seriam espécies de nome comercial,
sendo que ndo apenas as firmas poderiam desempenhar tal funcédo objetiva, mas
também outros signos relacionados com o comerciante e com o seu estabelecimento, tais
como o pseudbnimo adotado, as alcunhas que recebe do publico, desenhos,
emblemas, siglas, iniciais e outros elementos pelos quais o comerciante fosse conhecido
do publico ou por meio dos quais se fizesse conhecer, pelo que o conceito de "nome
comercial" na propriedade industrial teria maior amplitude.87

Portanto, teriam as firmas e denominagdes uma dupla fungéo, subjetiva e
objetiva. Em sua funcao subjetiva, como simples designacao da pessoa fisica ou
juridica, do sujeito de direitos em termos de obrigacées comerciais e, também, como
projecdo da individualidade do comerciante singular, as firmas e denominac¢des seriam
estranhas a propriedade industrial, restando ligadas as normas de registro e a

disciplina do direito comercial, em especial ao registro do comércio. Ja na sua fungéo

185 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.325-326.

186 |pid., p.326.

187 Ipid., p.326-329.
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objetiva, as firmas e denominacfes constituiriam modalidades de nome comercial e
fariam parte do objeto da propriedade industrial, igualmente como quaisquer outros
elementos ligados ao complexo do estabelecimento, desde que aptos a distinguir ou
individualizar habitualmente o comerciante ou sua atividade.18 Na fun¢éo objetiva, o
nome nao consistiria simples designacdo do comerciante, mas se destacaria dele
para se transformar em objeto autbnomo, um bem patrimonial, sendo que considerar o
nome como direito de personalidade seria enxergar apenas sua funcéo subjetiva.189
Agora, compreendidas as razdes e os fundamentos das teorias classicas, que
discutiram e debateram o conceito e a natureza juridica do nome comercial, desde a
sua génese, sera demonstrado a evolucdo dessas teorias a partir da Nova
Republical®, cujos marcos legislativos mais importantes sdo a Constituicdo Federal

de 1988, a Lei de Propriedade Industrial de 1996 e o Cédigo Civil de 2002.

2.1.4 O Periodo Democratico Republicano Pds-Constituicdo Federal de 1988 e

a Doutrina Contemporanea

A Constituicao Federal de 1988 elegeu como um dos fundamentos da Republica
a livre-iniciativa e, conforme seu art. 170, adotou um modelo econémico pautado nos
principios da soberania nacional, da propriedade privada, da funcdo social da
propriedade, da livre concorréncia, da defesa do consumidor e do meio ambiente, da
reducdo das desigualdades regionais e sociais, da busca do pleno emprego e do

tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte.

188 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.326 e 330.

189 |pid., p.336-337.

190 periodo que iniciou apds o fim do regime militar, pautado no ideal de ampla democratizag&o politica
do Brasil.
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Estabeleceu a CF-88 em relacdo a ordem econbmica, ainda, ser direito de
todos optar ou nao pelo exercicio de atividade econdmica e livremente escolher a
atividade a ser desenvolvida. Enfim, conforme estabelecido no art. 170, paragrafo
anico e no art. 173, definiu regra geral no sentido de reservar a iniciativa privada a
exploracdo direta de atividades econdémicas, que apenas podera ser exercida pelo
Estado excepcionalmente, quando necessario aos imperativos da seguranca nacional
ou para atender a relevante interesse coletivo.

Criou-se, portanto, ambiente propicio para o fortalecimento do regime de
propriedade industrial no pais. Nessa esteira, o advento da CF-88 conferiu aos nomes
de empresa status de direito e garantia fundamental, restando estabelecido
expressamente na Carta Magna que a lei assegurarda a protecédo a propriedade das
marcas e aos nomes de empresa e demais signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econbmico do pais, ou seja,
retomou fungcdo promocional do direito no sentido de alcancar os objetivos buscados
por um Estado Liberal, de economia de mercado, temperado pelas vicissitudes de um
Estado Social, que intervém na gestédo da sociedade, especialmente na economia, por

meio de um sistema de incentivos.191

2.1.4.1 O conceito de nome comercial na doutrina contemporanea

Numa interpretacao literal, a CF-88 passou a conferir a natureza de direito de
propriedade as marcas, contudo ndo deixando igualmente clara essa situacéo para os
“‘nomes de empresa”’. A situacdo permaneceu nebulosa na legislacdo infraconstitucional

que, em relacdo aos sinais distintivos e de identidade tradicionais, teve como marcos

191 L OSANO, Mario G. O pensamento de Norberto Bobbio, do positivismo juridico & funcéo do direito.
In: BOBBIO, Norberto. Da estrutura a fungao: novos estudos da teoria do direito. Barueri, SP:
Manole, 2007. p.xiii.
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legislativos a Lei de Registros Publicos de Empresas Mercantis de 1994, a Lei de
Propriedade Industrial de 1996 e o Codigo Civil Brasileiro de 2002, especialmente por
conta de imprecisdo terminoldgica, ao ndo deixar clara a motivacéo e a finalidade de
utilizar em tais diplomas as expressées "nome comercial’, "nome de empresa” e
"nome empresarial’. Tudo a demandar enorme esforco interpretativo.

Mais recentemente, com a entrada em vigor do Cédigo Civil de 2002, que em
seu bojo passou a tratar do Direito de Empresal®?, a discussao conceitual acerca dos
sinais distintivos ganhou componente novo, que foi o fato de o Cédigo Civil ter definido
e regulamentado, no seu art. 1.155 e seguintes, um signo referido pela expressao
"nome empresarial®’, posto como género das firmas e denominacgcdes, ou seja,
espécies de nome empresarial, sendo este o sinal obrigatorio por meio do qual o
empresario deve se identificar em suas operacdes, no exercicio da empresa,
enguanto sujeito de direito.193

Nessa esteira, de um modo geral, a doutrina posicionou-se no sentido de que o
nome de empresa, 0 nome empresarial e 0 nome comercial seriam expressoes

sinbnimas94, muito por forca da consagracao da teoria da empresa pelo Cadigo Civil de

192 Que tratou em capitulo proprio do nome empresarial, dentro do Livro Il, que é especial sobre a
empresa.

193 COELHO, Fabio Ulhda. Curso de direito comercial: direito de empresa. 18.ed. Sdo Paulo:
Saraiva, 2014. v.1. p.247, TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: teoria geral e
direito societério. 4.ed. Sao Paulo: Atlas, 2012. v.1. p.123-124; ROCHA FILHO, José Maria. Nome
empresarial e registro de empresas. In: RODRIGUES, Frederico Viana (Coord.). Direito de
empresa no Codigo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p.120-121.

194 FRANCO, Vera Helena de Mello. Manual de direito comercial. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais,
2004.v.1.v.1. p.152; TOMAZETTE, Marlon. O principio da especificidade e 0 nome empresarial. In:
GUERRA, Luiz (Coord.). Temas contemporaneos do direito: homenagem ao bicentenario do
Supremo Tribunal Federal. Brasilia: Guerra, 2011. p.700; MIRANDA, Maria Bernardete. O nome
empresarial no Cédigo Civil. Revista Virtual Direito Brasil, v.1, n.2, p.2, 2007; AQUINO, Leonardo
Gomes de. Nome empresarial: natureza juridica, disting6es, composicao e protecdo. Revista de
Direito Privado, v.32, p.149, out./dez. 2007; CAVALLI, Cassio. Nome empresarial € a normatizacéo
do DNRC. Revista dos Tribunais, Sdo Paulo, n.912, p.215, out. 2011; COELHO, op. cit., p.249 e
253; VERCOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial. Sdo Paulo: Malheiros,
2004. v.1. p.256; MORAES, Maria Antonieta Lynch de. Nome empresarial. Revista dos Tribunais,
v.854, p.740, dez. 2006; VENOSA, Silvio de Salvo; RODRIGUES, Claudia. Direito civil: direito
empresarial. Sdo Paulo: Atlas, 2010. p.47; BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira.
Curso avancado de direito comercial. 5. ed. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p.55-56 e
125; FERES, Marcelo Andrade. Estabelecimento empresarial. S&o Paulo: Saraiva, 2007.


https://bdjur.stj.jus.br/jspui/browse?type=author&value=Guerra%2C+Luiz+%28coord.%29

85

2002 e, especialmente, por ter surgido um capitulo proprio, dentro do livro destinado
ao direto de empresa, tratando do nome empresarial, como instituto complementar.
Assim, majoritariamente, a doutrina moderna passou a enxergar o nome empresarial
como sendo a nova denominacao do classico nome comercial, expressdes essas que
seriam equivalentes e abrangeriam, como espécies, as firmas e as denominacdes,
consolidando-se na doutrina brasileira o entendimento de que "nome comercial" e
"nome empresarial" seriam expressdes equivalentes19 e que, sob a expressdo
consagrada constitucionalmente de "nomes de empresa", estariam englobadas todas as
designacdes utilizadas por entes econdémicos, de natureza simples ou empresarial,
personificados ou ndo, de forma a individualizar, através de um simbolo de
nominacao, sua posicao na concorréncia. Ou seja, prevaleceu a interpretacdo de que o
nome empresarial seria roupagem moderna do classico nome comerciall e sinal de

nominacao do ente em si.197 Nome comercial, nome de empresa e nome empresarial

p.25-26; MAMEDE, Gladstone. Manual de direito empresarial. Sdo Paulo: Atlas, 2005. p.43-46;
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de empresa. Sado Paulo: Saraiva,
2011. v.8. p.820; NEGRAO, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. Sdo Paulo: Saraiva,
2014. p.125-126; POSTIGLIONE, Marino Luiz. Direito empresarial: o estabelecimento e seus
aspectos contratuais. Barueri: Manole, 2006. p.91-93; SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual
no Novo Cadigo Civil Brasileiro. Revista de Direito Empresarial, v.2, p.102-109, jul./dez. 2004,
sendo que, nesse artigo, o referido autor considerou — num primeiro momento — nome empresatrial
e comercial como sendo expressoes indicativas de um Unico instituto registrando, porém, exercer
dupla funcao, a subjetiva e a objetiva. Vale destacar, ainda, GRAU-KUNTZ, que parece ter seguido
entendimento de nome comercial em sentido estrito, porém, antes do advento do CC-2002
(GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas juridicas. Sao Paulo: Malheiros, 1998. p.62). No
direito portugués, ainda persiste confusdo entre os conceitos de nome comercial e firmas e
denominacgdes, cf. ABREU, José Manuel Coutinho de. Curso de direito comercial. Lisboa:
Almedina, 2000. p.156-157.

195 SILVA, Alberto Luis Camelier da. Concorréncia desleal: atos de confusdo. 2007. Dissertacdo
(Mestrado) — Faculdade de Direito, Universidade de S&o Paulo, Sdo Paulo, 2007. p.136-137;
LABRUNIE, Jacques. Conflitos entre nomes de dominio e outros sinais distintivos. In: DE LUCCA,
Newton; SIMAO FILHO, Adalberto (Coord.). Direito & internet: aspectos juridicos relevantes. S&o
Paulo: Quartier Latin, 2005. p.278.

196 ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpgéo. A pessoa juridica e os direitos da personalidade.
Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p.85-86; SOARES, José Carlos Tinoco. Nome comercial. Sdo
Paulo: Atlas, 1968. p.200; SHARP JR., Ronald Amaral. A disciplina do nome empresarial:
natureza e tutela juridica. 2014. Dissertacdo (Mestrado) — Universidade do Estado do Rio de
Janeiro — UERJ, Rio de Janeiro, 2014. p.9 e 28; POSTIGLIONE, Marino Luiz. Direito empresarial:
0 estabelecimento e seus aspectos contratuais. Barueri: Manole, 2006. p.91-93.

197 BARBOSA, Denis Borges. Uma introduc&o a propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2003. p.134.
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seriam terminologias que sofreram constantes alteracdes legislativas para designar
idéntico instituto.198

Nesse caminho, o debate acerca da abrangéncia do conceito de “nome
comercial” perdeu fblego, repousando a doutrina pacificamente no entendimento de que
tal expressao abarcaria apenas expressdes nominativas, restritas as modalidades de
firmas e denominacdes sociais, tratando-se de sinal totalmente distinto da marca e do
titulo de estabelecimento.199

Excecédo a tal vertente encontrou voz na doutrina de Newton Silveira, que
passou a posicionar-se no sentido de que "nome empresarial” e "nome comercial" sdo
signos distintos. Ainda sob a égide do CPI de 1971, tal autor considerava o nome
comercial como sinal identificador do empresario, um direito exclusivo absoluto ndo
limitado ao ramo de atividade, contudo ja diferenciava o nome comercial subjetivo do
nome comercial objetivo, explicando que este poderia ser formado por quaisquer
sinais pelos quais o publico identificasse o comerciante.200 Mais recentemente, j sob a
égide da legislacao contemporanea, explicou o referido autor que o nome empresarial

seria um signo distintivo de carater subjetivo, pessoal e registral, previsto no Codigo

198 TEIXEIRA, Tarcisio. Nome empresarial. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de
Sao Paulo, v.108, p.276, jan./dez. 2013; GIACCHETTA, André Zonaro. A protecdo do nome
empresarial na perspectiva do Codigo Civil de 2002: natureza juridica e concorréncia. 2007.
Dissertacdo (Mestrado) — Faculdade de Direito, Universidade de S&o Paulo, Sdo Paulo, 2007.p.11;
JABUR, Wilson Pinheiro. A internet e os sinais distintivos: andlise da aplicabilidade da teoria dos
sinais distintivos aos conflitos envolvendo os nomes de dominio na Internet. Dissertagédo (Mestrado)
— USP, Séo Paulo, 2003. p.36-64; TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: teoria
geral e direito societario. 4.ed. Sdo Paulo: Atlas, 2012. v.1. p.124 e 134; VERCOSA, Haroldo
Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial. Sdo Paulo: Malheiros, 2004. v.1. p.261-262;
SOARES, José Carlos Tinoco. Novo Cédigo Civil: pessoas juridicas, empresario, sociedade,
estabelecimento, nome comercial e/ou nome empresarial, perdas e danos e prescricdo. Revista
dos Tribunais,v.798, p.17, abr. 2002; AQUINO, Leonardo Gomes de. Nome empresarial: natureza
juridica, distingdes, composicao e protecdo. Revista de Direito Privado,v.32, p.148, out./dez. 2007.

199 FROES, Carlos Henrique de Carvalho. Nome comercial. In:Enciclopédia Saraiva do Direito. S&o
Paulo: Saraiva, 1977. p.321; LEONARDOS, Gabriel Francisco. A protecdo ao nome empresatrial. In:
SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro. Sinais distintivos e tutela judicial e
administrativa. Sdo Paulo: Saraiva, 2007. p.5. GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas
juridicas. Sao Paulo: Malheiros, 1998. p.53.

200 gSILVEIRA, Newton. Licenca de uso de marca e outros sinais distintivos. S&o Paulo: Saraiva,
1984. p.9-12 e 57.
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Civil como género das firmas e denominacdes, que envolve a propria identidade do
empresario comercial ou industrial ou do prestador de servicos em suas relacfes de
crédito, sendo a expressao nominativa que o empresario individual adota ou que consta
do contrato ou do estatuto das sociedades empresariais.20! Entretanto, posicionou-se
tal autor que ao seu lado ainda subsiste o classico nome comercial objetivo, sinal de
trabalho, de natureza concorrencial, cuja origem € o artigo 8.°, da Convencéo de
Paris, previsto também no art. 195, V, da atual Lei de Propriedade Industrial.202

Importante ressaltar, ainda, ter sido observado pela doutrina a existéncia de
situacdes nas quais 0 home adotado pelo empresario, para exprimir sua identidade
como sujeito de direitos e obrigacfes seja, também, empregado para exprimir o exercicio
de sua atividade empresarial293, havendo situacdes nas quais algumas facetas do
interesse do empresario na garantia de protecdo ao seu home sobrepdem-se ao seu
interesse em ser identificado no exercicio de sua empresa e, de outro lado, situacdes
nas quais o sinal € utilizado somente no que diz respeito ao exercicio de sua
identidade, como o direito de apresentar-se perante 6rgaos publicos, requerendo e
sustentando quaisquer direitos e pretensfes legitimas.204

Outro problema que persistiu em relacdo ao tema diz respeito a natureza do
direito ao nome empresarial, questdo muito debatida entre 0s juristas que trataram do
nome empresarial nesse periodo, de modo semelhante ao debate ocorrido no Periodo

Republicano anterior a Constituicdo Federal de 1988, conforme sera abordado a seguir.

201 gSILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software,
cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. S&o Paulo: Manole, 2014. p.15.

202 19, Elementos imateriais do estabelecimento comercial. Migalhas, n. 4.048, p.3-4, 2009. Disponivel em:
<http:/Mmww.migalhas.com.br/dePeso/16,M187145,31047-Elementos+imateriais+do+estabelecimento+
comercial>. Acesso em: 08 fev. 2017.

203 GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas juridicas. Sdo Paulo: Malheiros, 1998. p.22, 25 e 27.
Em relacéo a tal ponto, observou a autora a possibilidade de sobreposicao do nome comercial, como
sinal identidade, a outro sinal adotado para o “exercicio da empresa”, que agregaria valor econémico
e teria protecdo de natureza concorrencial sem, contudo, precisar qual seria esse outro sinal.

204 |hid., p.25.


http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI87145,31047-Elementos+imateriais+%20do+estabelecimento+comercial
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI87145,31047-Elementos+imateriais+%20do+estabelecimento+comercial
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2.1.4.2 A natureza juridica do nome comercial para a doutrina contemporanea

Na doutrina contemporanea, os debates sobre a natureza juridica do nome
empresarial partem do pressuposto de que "nome de empresa"”, "nome empresarial’ e
"nome comercial" sdo expressdes sindbnimas e tratam de um Unico instituto.2%5> Nao
obstante, a quase totalidade dos doutrinadores contemporaneos consultados evita fazer
referencia a expressédo "nome comercial" utilizando, na generalidade, a expressao
trazida pelo Codigo Civil de 2002 "nome empresarial”, entendido como a evolugéo
moderna do classico "nome comercial”. Por conta disso, nesse topico sera adotada a
terminologia “nome empresarial” durante a exposigéo das correntes doutrinérias que
tratam do tema, sem embargo da apresentacao de posicao diversa, ao final deste capitulo.

Os doutrinadores contemporaneos que mais recentemente discutiram a
natureza juridica do nome empresarial, em esséncia, trilharam semelhante caminho
tedrico ja percorrido pelos autores classicos, atualizando os estudos e debates de
acordo com os fundamentos da legislacdo atualmente em vigor. Diferenca marcante
das teorias contemporaneas é o fato de que, nos dias de hoje, os direitos de
personalidade assumiram maior visibilidade e solidez em comparacdo com 0s
padrdes existentes no inicio do século XIX, além do que, foi percebido tratar-se de

campo em gue 0S conceitos e as categorias apresentam, ainda, muita controveérsia.206

Conquanto, é possivel perceber que a doutrina segue, em maioria, a classificacao

205 Ha poucas excecdes em sentido contrario. Newton Silveira em seus posicionamentos mais
recentes sobre a matéria tratou 0 nome comercial e 0 nome empresarial como institutos distintos
(SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software,
cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. S&o Paulo: Manole, 2014. p.99). Posicionamento
seguido por Adensohn de Souza, que na conclusdo de seu trabalho adota igualmente tal
entendimento (SOUZA, Daniel Adensohn de. Protecdo do nome de empresa no Brasil. Sdo
Paulo: Saraiva, 2013).

206 57 ANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. S&o Paulo: RT, 2005. p.81. O autor
informa ainda haver muitas controvérsias e debates sobre a classificacéo que trata dos direitos da
personalidade e dos direitos de propriedade.
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tradicional2%?, havendo uma grande divisdo entre aqueles que defendem a natureza
juridica extrapatrimonial do direito ao nome empresarial e a corrente que acredita
tratar-se de um direito de natureza patrimonial, subdividindo-se esta vertente entre
agueles que enquadram o nome empresarial na categoria do direito de propriedade e
agueles que defendem tratar-se de um direito de carater pessoal.2%8 E, por derradeiro,
podemos identificar uma terceira corrente que enxerga 0 nome empresarial como
instituto de natureza juridica hibrida, acreditando haver uma duplicidade de contetdos
identificados por tal signo.209

Para a corrente doutrindria contemporéanea que defende a natureza

extrapatrimonial do nome empresarial?19, este seria 0 home sob o qual os empresarios

207 Em conformidade com a triade classificatéria advinda do Direito Romano, pautada na divisdo entre
direitos de personalidade, reais e obrigacionais ou pessoais.

208 Elimar Szaniawski explica que a expressao "direitos de personalidade” designa os diversos atributos da
pessoa humana, caracterizando-se como direitos intransmissiveis sem qualquer conotagdo patrimonial,
ao passo que direitos personalissimos e pessoais sdo expressdes utilizadas para designar diversos
outros direitos de natureza patrimonial (SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e suatutela.
Séo Paulo: RT, 2005. p.81). Segundo Adriano de Cupis, os direitos personalissimos e os direitos pessoais
nao se prestam para designar os direitos de personalidade, pois os primeiros servem para denominar o
direito "intuitu personae" e os segundos para denominar os direitos obrigacionais (DE CUPIS, Adriano.
Os direitos da personalidade. Traducdo de Adriano Vera Jardim e Anténio Miguel Caeiro. Lisboa:
Livraria Morais, 1961. p.18). Ainda, Orlando Gomes, ja vaticinava ndo haver critério indiscutivel para
distinguir o direito real do direito pessoal (GOMES, Orlando. Direitos reais. Rio de Janeiro: Forense,
2008. p.11).

209 Nzo identificamos, na doutrina contemporanea, defensores da natureza do direito ao nome
empresarial como sendo um direito administrativo, um instituto de policia de que falava Planiol nos
tempos classicos. (PLANIOL, Marcel Fernand. Traite Elementaire de droit civil. Tome premiere.
Paris: F. Pichon, 1904. p.154).

210 ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpcao. A pessoa juridica e os direitos da personalidade. Rio de
Janeiro: Renovar, 1998. p.85; SHARP JR., Ronald Amaral. A disciplina do nhome empresarial:
natureza e tutela juridica. 2014. Dissertacdo (Mestrado) — Universidade do Estado do Rio de Janeiro —
UERJ, Rio de Janeiro, 2014. p.9 e 28; AQUINO, Leonardo Gomes de. Nome empresarial: hatureza
juridica, distingGes, composicao e protecdo. Revista de Direito Privado,v.32, p.151, out./dez.
2007; CAVALLI, Céassio. Nome empresarial e a normatizacdo do DNRC. Revista dos Tribunais,
Séo Paulo, n.912, p.217, out. 2011; EMENDORFER NETO, Victor. Nome empresarial: funcdes e
peculiaridades do instituto. Criticas e sugestdes a seu tratamento juridico (estudo realizado de acordo
com as alteragfes da In DNRC 116/2011). Revista dos Tribunais, S&o Paulo, n.921, p.218, jul.
2012; FERES, Marcelo Andrade. Estabelecimento empresarial. S&o Paulo: Saraiva, 2007. p.25-26;
MAMEDE, Gladstone. Manual de direito empresarial. Sdo Paulo: Atlas, 2005. p.43-46; DINIZ,
Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de empresa. Sdo Paulo: Saraiva, 2011. v.8.
p.820; NEGRAO, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. S&o Paulo: Saraiva, 2014. p.125-126.
Este autor considera o0 nome empresarial como sendo direito de personalidade, embora anote que, do
ponto de vista pratico-juridico, seria um direito pessoal protegido pela lei contra atos de concorréncia
desleal. CESARIO, Kone Prieto Furtunato. Os rumos do conflito entre 0 nome empresarial e a marca no
direito brasileiro. Revista UNIFESO — Humanas e Sociais, v.1, n.1, p.105, 2014 e VERCOSA,
Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial. Sdo Paulo: Malheiros, 2004. v.1. p.256.
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exercem suas atividades e obrigam-se nos atos pertinentes, identificando e distinguindo
0 empresario enquanto sujeito de direito. A génese dessa teoria parte da observacao
de que o nome seria um direito ou atributo da personalidade?!1l enquanto meio de
estabelecer a identidade de uma pessoa, a expressao da propria pessoa e, no caso da
pessoa juridica que exerce a atividade econémica, o sinal adotado, de igual modo,
reportaria a sua identidade.212 Tal doutrina adota como premissa a necessidade que as
pessoas tém em serem identificadas, especialmente para fins de reconhecimento de que
sdao titulares de direitos, sendo o nome o sinal que serve para esse fim, enquanto a
comunidade, por sua vez, tem interesse em identificar as pessoas, até para delas
poder exigir com eficacia as obrigac6es que respeitam a cada uma.213

Segundo essa corrente 0 nome, sendo direito essencial, ao lado de outros
sinais identificadores da pessoa, que recebem equivalente protecdo do direito na
condicdo de acessorios, como as alcunhas e pseuddnimos, cumpre no relacionamento
publico as funcdes de permitir a individualizacao da pessoa e a de evitar confusdo com
outras, sendo que, neste caso, o bem juridico tutelado seria a identidade, que se
considera como atributo da personalidade humana.?14 Seguindo tal linha de raciocinio,
boa parte da doutrina defende que o nome empresarial representaria, tal qual o nome
civil, pura emanacao do direito de personalidade?15, ou seja, a funcédo de designar a
personalidade exercida pelo nome empresarial seria idéntica a realizada pelo nome

civil. Assim, a funcdo do nome empresarial seria a de identificar a pessoa fisica ou

211 FIUZA, Cézar. Direito civil: curso completo. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p.72.

212 GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas juridicas. Sdo Paulo: Malheiros, 1998. p.17, 22, 25
e 34, embora esta autora facga referéncia a “natureza de direito “pessoal”, na p.63.

213 FRANCA, Rubens Limongi. Do nome civil das pessoas naturais. S&o Paulo: RT, 1975. p.173.

214 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense Universitaria,
1995. p.120-121.

215 VERCOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial. S&o Paulo: Malheiros, 2004.
v.1. p.256.
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juridica responsavel pela empresa?l6é e, no caso das sociedades, caracterizaria elemento
inerente a personalidade juridica destas.2” A esse respeito, com fulcro no art. 52 do
CC, tal corrente doutrinaria consolidou entendimento de que o0 nome empresarial seria
direito de personalidade, estivesse relacionado a uma pessoa natural ou pessoa
juridica. A titulo de rapida comparacédo, no direito portugués a nocao de "firma"
encontra-se muito aderente ao direito ao nome, 0 que da ensejo a muitos autores
defenderem que assume natureza de direito da personalidade?18, sendo que a adocédo
de um nome pela pessoa natural ou juridica para exprimir sua identidade constituiria, a
rigor, um dever.219 Assim, a funcdo do nome empresarial seria a de nominacéo e nao
a de recomendar quaisquer atividades licitas, realcar qualidades de produtos,
mercadorias ou servi¢cos identificados pela marca, nem a de atrair a atencdo dos
consumidores ou usuarios, como ocorre no caso das propagandas, pois sinal destinado
a designar o ente em si, também nao se confundindo com titulo de estabelecimento ou
insignia, que seriam designacdes ou signos figurativos de um estabelecimento e nao
de uma empresa.220

Ha posicionamentos entendendo, ainda, que o nome empresarial traduziria
um direito do empreséario a sua individuacao correta e permanente, sendo absoluto

porque protegido contra o surgimento de outros nomes empresariais idénticos ou

216 BARBOSA, Claudio. Propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p.138-139; ASCENSAO,
José de Oliveira. A aplicacdo do art. 8.° da Convencdo Unido de Paris. Revista da Ordem dos
Advogados de Portugal, v.56, n.2, p.441, ago. 1996; TEIXEIRA, Tarcisio. Nome empresarial.
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Sao Paulo, v.108, p.276, jan./dez. 2013;
SHARP JR., Ronald Amaral. A disciplina do nome empresarial: natureza e tutela juridica.
Dissertacdo (Mestrado) — Universidade do Estado do Rio de Janeiro — UERJ, Rio de Janeiro, 2014. p.55.

217 MAMEDE, Gladstone. Manual de direito empresarial. 7.ed. So Paulo: Atlas, 2013. p.56.

218 CORDEIRO, Anténio Menezes de. Manual de direito comercial. Coimbra: Almedina, 2005. v.1.
p.296. E, ainda no direito portugués, considerando que o conceito de nome comercial equivale ao
conceito de firma: CORREIA, Miguel J. A. Pupo. Direito comercial: direito da empresa. Lisboa:
Ediforum, 2005. p.85 e 92.

219 GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas juridicas. Sdo Paulo: Malheiros, 1998. p.27.

220 BARBOSA, Denis Borges. Uma introducéo a propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2003. p.22. Em fase posterior, Denis Barbosa passou a defender que os direitos sobre os signos
distintivos séo direitos de clientela em sua forma mais flagrante, cf. Id. Da protecdo das marcas:
uma perspectiva semioldgica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p.256.
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semelhantes, e por isso ele seria inegociavel, intransferivel, ndo podendo ser cedido nem
partilhado, especialmente naquilo que tem de caracteristico e, de igual modo, ainda que
utilize termo de fantasia, 0 nhome empresarial resume-se neste e passa a ser por tal
termo conhecido.22! Inclusive a denominacéo, por ser sinal que reporta a identidade da
pessoa juridica, seria um direito absoluto, imprescritivel e inalienavel.222

A doutrina que defende ter o nome empresarial natureza de direito de
personalidade ganhou forca a partir do advento do Cédigo Civil de 2002, ante regra
expressa contida no artigo 1.164, que claramente teria afastado sua natureza
proprietaria ao proibir que seja objeto de alienacdo?23, requisito que seria essencial para
considerar o signo como um direito de propriedade, pelo que este seria incompativel
com regra proibindo atos negociais translativos de propriedade. Contudo, embora
reconhecendo que no direito brasileiro as firmas e denominacdes sdo insuscetiveis de
cessdo, parte da doutrina observou que o nucleo central do nome, que forma a
denominacéo, poderia ser registravel como marca.224

Outro argumento utilizado, a fim de negar natureza proprietaria ao nome
empresarial, € a existéncia de delimitacdo de &area geografica para o seu transito
juridico, pois nao faria sentido existir regra alterando o poder que o proprietario possui
sobre a coisa, conforme o local em que esta fosse utilizada. Ocorre que essa mesma
regra também dificultaria o entendimento do nome empresarial como direito de

personalidade, razdo pela qual tal corrente defende que o nome empresarial gozaria

221 SILVEIRA, Sebastido. Nome comercial: autorizaco para o uso de expresséo de fantasia comum a
duas sociedades. Revista de Direito Mercantil, p.47-87 e segs., 1982.

222 GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas juridicas. Sdo Paulo: Malheiros, 1998. p.33.

223 ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpcdo. A pessoa juridica e os direitos da personalidade.
Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p.85. VERCOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito
comercial. Sao Paulo: Malheiros, 2004. v.1. p.22. Antes do CC-2002, grande parte da doutrina
também seguia tal entendimento, c¢f. GRAU-KUNTZ, op. cit.,, p.34 e 62, para quem 0 nome
comercial, apesar de possuir valor patrimonial, ndo seria direito de propriedade porque o seu titular
dele ndo poderia dispor.

224 ALVES, op. cit., p.85.
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de protecdo absoluta, sem restricao territorial, sendo que a concorréncia seria mero
fator agravante e ndo determinante para imposicado de abstencédo ou modificacéo ou
anulacdo do nome empresarial.225

Ja a corrente doutrinaria contemporanea que defende a natureza patrimonial
do nome empresarial?26, em esséncia, parte do pressuposto de que a notoriedade de tal
signo torna-se uma fonte de lucros pecuniarios e constitui uma riqueza. Dentro desse
contexto, os doutrinadores que defendem tal teoria acentuam o interesse do empresario
em tornar-se conhecido do grande publico e conquistar a preferéncia pelo seu
empreendimento, que emanaria de valores decorrentes de sua prépria reputacao,
fazendo com que o nome empresarial torne-se valor econémico digno de tutela
juridica. Assim, o nome empresarial ndo seria um direito da personalidade, mas um
verdadeiro direito patrimonial incorpéreo, derivado do valor econdmico que possuli,
inerente ao seu papel de sinal distintivo perante a clientela.22” Os adeptos dessa teoria

argumentam que a personalidade seria a faceta juridica de reconhecimento do ser

225 GIACCHETTA, André Zonaro. A protec&o do nome empresarial na perspectiva do Cédigo Civil
de 2002: natureza juridica e concorréncia. 2007. Dissertacdo (Mestrado) — Faculdade de Direito,
Universidade de Sdo Paulo, Sdo Paulo, 2007. p.10; SHARP JR., Ronald Amaral. A disciplina do
nome empresarial: natureza e tutela juridica. 2014. Dissertagdo (Mestrado) — Universidade do
Estado do Rio de Janeiro — UERJ, Rio de Janeiro, 2014. p.9.

226 TOMAZETTE, Marlon. O principio da especificidade e o nome empresarial. In: GUERRA, Luiz
(Coord.). Temas contemporéneos do direito: homenagem ao bicentenario do Supremo Tribunal
Federal. Brasilia: Guerra, 2011. p.703; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Um ensaio sobre a
natureza juridica do nome de empresa. Revista da Associagcdo Brasileira da Propriedade
Intelectual — ABPI, n.128, p.10, jan./fev. 2014; GONCALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de
empresa. S8o Paulo: RT, 2008. p.649; LEONARDOS, Luiz. A prote¢cdo do nome comercial no
direito brasileiro. Revista dos Tribunais, S&o Paulo, v.62, n.450, p.30, 1973; COELHO, Fabio Ulhba.
Curso de direito comercial: direito de empresa. 18.ed. S&o Paulo: Saraiva, 2014. v.1. p.248-249;
CAMPINHO, Sérgio. Curso de direito comercial: direito de empresa. Sdo Paulo: Saraiva, 2016.
p.354. CHAVES, Antonio. Marca e nome comercial. Revista dos Tribunais, v.62, n.453, p.30, jul.
1973; SOARES, Tinoco. Tratado da propriedade industrial: marcas e congéneres. Sdo Paulo:
Juridica Brasileira, 2003. v.2. p.1781; LEONARDOS, Gabriel. A protecdo ao nome empresarial. In:
SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro. Sinais distintivos e tutela judicial e
administrativa. Sdo Paulo: Saraiva, 2007. p.22 e SOUZA, Daniel Adensohn de. Protecdo do
nome de empresa no Brasil. S&o Paulo: Saraiva, 2013. p.77. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes.
Um ensaio sobre a natureza juridica do nome de empresa. Revista da Associacdo Brasileira da
Propriedade Intelectual — ABPI, n.128, p.11-14, jan./fev. 2014.

221 TOMAZETTE, op. cit., p.703.


https://bdjur.stj.jus.br/jspui/browse?type=author&value=Guerra%2C+Luiz+%28coord.%29
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humano em razdo de sua natureza existencial?28, adequada apenas ao nome civil, que,
por se tratar de sinal que identifica a personalidade, seria marcado por diversas
caracteristicas proprias deste regime, tais como a inestimabilidade, a imutabilidade e a
irrenunciabilidade.22® Por tais razdes, a doutrina patrimonialista ndo reconhece o
nome empresarial como sendo um direito de personalidade e nega a natureza
existencial dos nomes de empresa, por entender que, embora 0s nomes civis possam
ser considerados valores da personalidade, estes ndo se confundem com 0s nhomes
empresariais, que sao desprovidos de atributos ou qualidades, fisicas ou morais do
homem.230 Entre os fundamentos utilizados para justificar tal entendimento, cita-se a
auséncia de originalidade?3! na criacdo dos nomes empresariais, o que afastaria sua
faceta personalissima; o fato de a pessoa juridica ser uma ficcao juridica de objetivacao
patrimonial e seu nome, por ser acessoério, acompanhar a sorte da natureza da
atividade econdémica organizada; a interpretacdo de que a inalienabilidade do nome
empresarial ndo impde necessariamente que tenha natureza existencial, pois ha bens
patrimoniais de limitada circulacédo e bens extrapatrimoniais passiveis de disposicao
e, enfim, o entendimento de que a exclusividade do nome empresarial ndo seria
caracteristica existente nos valores de personalidade que cuidam do nome civil e que
a imprescritibilidade ndo é regra absoluta e importaria excec¢des.232 Assim, como
ocorreria com a generalidade dos signos distintivos, apesar de serem parcialmente fruto

da elaboracdo personalissima de alguém, possuiriam natureza predominantemente

228 MORAES, Maria Celina Bodin. Danos a pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p.121.

229 B|ITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense Universitaria,
1995. p.122; FRANCA, Rubens Limongi. Do nome civil das pessoas naturais. Sdo Paulo: RT,
1975. p.176.

230 S7ZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. Sdo Paulo: RT, 2005. p.81.

231 Originalidade em sentido subjetivo, de criacio de espirito, de manifestag&o propria da personalidade.

232 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Um ensaio sobre a natureza juridica do nome de empresa.
Revista da Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual — ABPI, n.128, p.11, 13 e 14, jan./fev.
2014.
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patrimonial e, em que pese dotados de uma parcela existencial, tal caracteristica seria
minima e, pragmaticamente, tal natureza seria secundaria, diante do predominio das
caracteristicas patrimoniais.233 Ademais, na pratica, o fato de ser permitido ao empresario
alterar sua denominacéo e abandonar-lhe, para que outro a adote, sempre permitiria a
transmissdo do nome de um empresario para outro.234

Nesse sentido, muito embora néo seja possivel extinguir diminuta parcela
existencial dos homes empresariais, considerada em seu perfil subjetivo, a qualificacéo
mais adequada de tais signos seria a de um bem patrimonial, restando apenas discutir
se teriam natureza de direito real ou de direito obrigacional.235

Dentro da teoria moderna do direito patrimonial, a vertente que enxerga o
nome empresarial como um direito de propriedade tem sua origem na doutrina
francesa do século XIX do direito de propriedade dos sinais distintivos, que alias é a
dominante na Franca até os dias atuais, tendo influenciado muito a doutrina brasileira.
No direito brasileiro, trata-se de corrente defendida por grande nimero de juristas, os

quais admitem ser o nome comercial objeto de propriedade. 236 No direito

233 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Um ensaio sobre a natureza juridica do nome de empresa.
Revista da Associaco Brasileira da Propriedade Intelectual — ABPI, n.128, p.9 e 14, jan./fev. 2014.

234 GONCALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de empresa. S0 Paulo: RT, 2008. p.649. No
entanto, para GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas juridicas. Sao Paulo: Malheiros, 1998.
p.34, isso néo retiraria sua natureza de meio de expresséo de identidade.

235 BARBOSA, op. cit., p.9 e 14. Observando tal autor, todavia, a notavel aproximacio entre esses dois
regimes (p.12-13).

236 L EONARDOS, Luiz. A prote¢do do nome comercial no direito brasileiro. Revista dos Tribunais,
Sao Paulo, v.62, n.450, p.30, 1973; COELHO, Fabio Ulhba. Curso de direito comercial: direito de
empresa. 18.ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2014. v.1. p.248-249, em que 0 autor critica a ideia de direito
de personalidade, reconhecendo um carater patrimonial no direito ao nome empresarial; Campinho
(Curso de direito comercial: direito de empresa. Sdo Paulo: Saraiva, 2016. p.354), reconhece no
nome empresarial a condicdo de um bem patrimonial, integrante do estabelecimento, ao afirmar
que o nome pode ser alienado desde que atendidas as condi¢cdes do paragrafo Unico do citado
dispositivo e CHAVES, Antonio. Marca e nhome comercial. Revista dos Tribunais, v.62, n.453,
p.30, jul. 1973.
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portugués, também ha corrente que se posicionou nesse sentido.23” Os adeptos da
teoria da natureza proprietaria do nome empresarial também citam como fundamento
dessa tese regra da prépria Constituicdo Federal de 1988, que teria reconhecido os
nomes de empresa como um dos tipos proprietarios, ao consagrar a propriedade das
marcas e dos nomes de empresa.238 E, ainda, sendo um bem incorpéreo integrante do
estabelecimento do empresario, o seu cunho patrimonial seria evidente na pratica
mercantil e ndo encontraria rejeicdo alguma da lei239; ao contrario, haveria fundamentos
suficientes para considerar 0 nome empresarial como objeto de direito de propriedade,
referente a bens de natureza incorpérea, de modo semelhante a marca. Rebatem, por
sua vez, o entendimento de se tratar de um direito obrigacional, a iniciar pelo fato da
necessidade de inscricdo do ente econdémico num registro proprio, a exemplo da Junta
Comercial, como antecessor da producao dos efeitos do nome, o0 que seria indicativo
de que seu conteudo juridico ndo trata de um direito relativo as partes?40, mormente
pelo fato de o nome empresarial registrado ser oponivel erga omnes dentro do seu
escopo de delimitacao territorial e concorrencial, mesmo que n&o tenha tido contato
algum com o titular, o que estaria em desacordo com o principio da relatividade dos efeitos
contratuais. 241 Enfim, sob a andlise da legislacdo vigente, também ha& os que

defendem a natureza proprietaria do nome empresarial com base no art. 1.228 do CC,

237 ABREU, Jorge Manuel Coutinho. Curso de direito comercial. 8.ed. Coimbra: Aimedina, 2012. v.1.
p.180. No direito portugués, o direito & firma é transmissivel, ndo é vitalicio nem vocacionalmente
perpétuo, extinguindo-se em diversas circunstancias, inclusive durante a vida do titular e por nédo
uso sendo, portanto, essencialmente patrimonial e passivel de objeto de direitos reais,
designadamente o direito de propriedade. (CORDEIRO, Anténio Menezes de. Direito comercial.
3.ed. Coimbra: Almedina, 2012. p.358).

238 SOARES, Tinoco. Tratado da propriedade industrial: marcas e congéneres. S&o Paulo: Juridica
Brasileira, 2003. v.2. p.1781; Id. Marcas vs nome comercial. Sao Paulo: Juridica Brasileira, 2000. p.201.

239 GONCALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de empresa. Sdo Paulo: RT, 2008. p.604.

240 pedro Marcos Nunes Barbosa, destacando que tal caracteristica fulminaria, também, a perspectiva
de se tratar de um valor da personalidade (BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Um ensaio sobre a
natureza juridica do nome de empresa. Revista da Associagdo Brasileira da Propriedade
Intelectual — ABPI, n.128, p.13, jan./fev. 2014).

241 |pid.
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que permitiia compreender tal signo como propriedade, na medida em que
possibilitaria ao seu titular livremente usar, gozar do bem e reivindica-lo contra terceiros
sendo que, no que pertine ao poder de disposi¢cdo, embora haja limitacao legal para
sua alienacdo, seria possivel alienar toda a atividade empresarial, 0 que tornaria
possivel a circulacdo do signo identificador do perfil objetivo, que Ihe é acessorio.242
Dentre as correntes tedricas que advogam pela natureza patrimonial do nome
empresarial, ao lado da teoria do direito de propriedade, milita a que defende tratar-se
de direito de natureza pessoal.243 Para tal teoria, a natureza juridica do direito ao
nome empresarial seria incompativel com o direito de propriedade, porque lhe
faltariam diversos elementos e atributos, em especial, a auséncia do poder de
disposicdo da coisa. Tampouco se trataria de uma projecdo da personalidade do
comerciante sobre seu negocio, tendo em vista que a prote¢cdo do nome empresarial
teria fundamento exclusivamente utilitario, que objetiva proteger os investimentos
feitos para se formar a reputacado de um nome, a par de proteger os consumidores que
se habituaram a associar uma determinada qualidade a um nome.244 Nesse sentido,
nao seria correto enxergar o nome empresarial como sendo um direito de
propriedade, mas como um bem imaterial de exclusividade relativa, tal qual os
segredos de negdcio, a marca de fato e outros sinais nao registrados, tutelados pelas
normas de repressdo a concorréncia desleal.?24> Segundo adeptos de tal corrente,

apenas a marca registrada constituiria uma propriedade, objeto do jus utendi, fruendi, et

242 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Um ensaio sobre a natureza juridica do nome de empresa.
Revista da Associac&o Brasileira da Propriedade Intelectual — ABPI, n.128, p.14, jan./fev. 2014.

243 | EONARDOS, Gabriel. A protecio ao nome empresarial. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR,
Wilson Pinheiro. Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. S&o Paulo: Saraiva, 2007. p.22.

244 |bid.; SOUZA, Daniel Adensohn de. Protecdo do nome de empresa no Brasil. Sdo Paulo:
Saraiva, 2013. p.77.

245 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software,
cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. Sdo Paulo: Manole, 2014. p.99; Newton Silveira,
atualizador da obra de CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da
propriedade industrial e do objeto dos direitos. 3.ed. 2. tiragem. Atualizado por Newton Silveira e
Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.333.
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abutendi, sendo os demais sinais ndo registrados objeto das normas de represséo a
concorréncia desleal, que integram a propriedade industrial, mas tendo por objeto bens
imateriais de exclusividade relativa, ndo absoluta.?46 Assim, os nhomes de empresa
seriam dotados de natureza obrigacional e ndo de natureza proprietaria, uma vez que
os direitos de protecdo contra a concorréncia desleal possuem natureza de direito
pessoal.247

A terceira teoria tratando da natureza juridica do nome empresarial € a teoria
hibrida ou da dupla func&o do nome empresarial. Em meio ao embate travado entre 0s
doutrinadores que discutem a natureza juridica do nome comercial, juristas
contemporaneos retomaram a classica teoria da dupla funcdo do signo distintivo,
posicionando-se no sentido de que enxergar a natureza do nome empresarial unicamente
como direito de personalidade ou como direito patrimonial ndo esclareceria a questao de
forma satisfatoria. Por meio de uma releitura dessa teoria e defendendo ser ela
fundamental para a compreensao de toda a matéria, filiados a essa corrente passaram a
defender que o nome empresarial exerce uma dupla funcdo, decorrente tanto do seu
aspecto subjetivo quanto do seu aspecto objetivo.248¢ O nome empresarial seria um
signo vinculado a uma duplicidade de contetdos, um instituto hibrido, um mesmo sinal

reportando a dois contetdos diversos, ora a identidade da pessoa, ora ao exercicio da

246 Ressalte-se que, em tal afirmacéo, ndo se esta fazendo referéncia a relatividade da marca no que
pertine ao principio da especialidade, mas em relagédo a seus aspectos de exclusividade enquanto
instituto juridico.

247 SILVEIRA, Newton. Elementos imateriais do estabelecimento comercial. Migalhas, n.4.048, p.3,
2009. Disponivel em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso0/16,M187145,31047-Elementos+
imateriais+do+estabelecimento+comercial>. Acesso em: 08 fev. 2017. LEONARDOS, Gabriel. A
protecdo ao nome empresarial. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro.
Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. S&o Paulo: Saraiva, 2007. p.138 e 143.

248 SILVEIRA, Newton. Licenca de uso de marca e outros sinais distintivos. S0 Paulo: Saraiva,
1984. p.11 e 24; I|d. Nome comercial subjetivo e objetivo. RDM, v.45, p.92, 1982. COSTA,
Philomeno J. da. A prote¢cdo do nome comercial. Doutrinas Essenciais de Responsabilidade
Civil, v.3, p.430, out. 2011 e VERCOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial.
Sao Paulo: Malheiros, 2004. v.1. p.259-263, sendo que este autor defende em outras passagens a
natureza de direito de personalidade do nome empresarial, cf. supra.


http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI87145,31047-Elementos+%20imateriais+do+estabelecimento+comercial
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI87145,31047-Elementos+%20imateriais+do+estabelecimento+comercial
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atividade empresarial?49, ou seja, poderia ser enxergado tanto no seu aspecto
subjetivo quanto no seu aspecto objetivo, o que a doutrina também refere como sinal de
identidade e sinal de trabalho?50, respectivamente. De acordo com a teoria da dupla
funcdo do nome empresarial, de inicio, este seria 0 nome usado para identifica-lo e,
neste aspecto, constituiria direito personalissimo do comerciante. De outro vértice,
poderia também qualificar a empresa e adquirir valor comercial, deixando de ser
simples sinal de identidade para se converter em um bem incorpéreo que se agrega
ao patriménio do comerciante.?5! Qu seja, a primeira vista, funcionaria como meio de
expressao da identidade do sujeito de direitos e obrigacdes, um direito de personalidade e,
assim, um direito indisponivel, absoluto, inalienavel e imprescritivel.252 J4 em sua
segunda funcéo, constituiria um meio de designacdo do exercicio da empresa233 e,
portanto, bem imaterial apto a ser valorado economicamente.254 Colocado desse modo,
0 nome empresarial possuiria uma natureza hibrida, com duaplice significado em relacéo
ao comerciante, podendo ser visto como nome subjetivo e considerado um direito da
personalidade e, também, podendo ser enxergado como sendo nome obijetivo e

considerado um bem.255

249 SOUZA, Daniel Adensohn de. Protecdo do nome de empresa no Brasil. Sdo Paulo: Saraiva,
2013. p.79; REQUIAO, Rubens. Curso de direito comercial. 31.ed. revista e atualizada por
Rubens Edmundo Requido. S&o Paulo: Saraiva, 2012. v.1. p.282-283. J4 Karin Grau-Kuntz analisa
0 nome comercial nas leis brasileiras, incluindo a lei de registros publicos de 1994, o Cddigo de
Defesa do Consumidor e a Constituicdo Federal, mas antes do advento do Cdadigo Civil de 2002
(GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas juridicas. Sao Paulo: Malheiros, 1998. p.87-103).

250 |pid., p.35.

251 MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p.490.

252 GRAU-KUNTZ, op. cit., p.17.

253 No direito portugués, ha entendimentos no sentido de que firmas e denominagdes seriam sinais
distintivos do comerciante, ou seja, sinais distintivos de sujeitos, mas, também, sinal que distingue a
respectiva empresa e, enquanto "“colector de clientela", a firma poderia ter consideravel valor econémico,
sendo admitida sua transmisséo junto com a de um estabelecimento comercial, cf. ABREU, José
Manuel Coutinho de. Curso de direito comercial. Lisboa: Almedina, 2000. v.1. p.151-152. Contudo,
ao tratar da natureza juridica destes sinais, 0 autor manifesta entendimento no sentido de que
predominaria a natureza juridica de bem imaterial passivel de ser objeto de direitos reais (p.160).

254 FRANCO, Vera Helena de Mello. Direito empresarial. 4.ed. Sdo Paulo: RT, 2012. p.154.

255 VERCOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial. S&o Paulo: Malheiros, 2004. v.1.
p.262; GRAU-KUNTZ, op. cit., p.38.
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Ressalta-se, ainda, parte da doutrina entendendo que a funcéo subjetiva seria
inerente ao nome empresarial e indissociavel deste, de interesse publico, cumpriria 0
papel de identificacdo do agente econdmico utilizado para reportar a identidade do
empresario, com suas regras de formacao e protecao fulcradas nas regras de direito
comercial, gozando de protecdo como nome e sendo inalienavel. Ja a sua funcgéo
objetiva seria opcional, surgindo quando o nome empresarial fosse efetivamente usado
no campo da concorréncia, como sinal de trabalho, sendo nesses casos protegido
pelas normas concorrenciais.2%6 Assim, 0 nome comercial ndo seria objeto, Unica e
exclusivamente de tutela concorrencial, nem objeto de um direito de propriedade.257
"Nome empresarial’, segundo essa teoria, seria um direito exclusivo que pode ser
definido como a designacéao tanto da pessoa como da atividade empresarial.258

Uma variacdo desse entendimento é trazida por parte da doutrina, que
entende se tratar o nome empresarial de um direito personalissimo, mas defende que

a denominacéo deveria ter natureza patrimonial.259

256 GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas juridicas. Sdo Paulo: Malheiros, 1998. p.62-63. No
entanto, registra-se que tal autora, quanto a aplicacéo da tutela, entende que somente na teoria poderiam
ser separados 0s aspectos subjetivo e objetivo do nome comercial, mas isso néo seria possivel na pratica,
pelo que o nome comercial seria objeto de direito pessoal (p.62). Em outra passagem, anotando
guestBes relativas & natureza hibrida do instituto, observa que nas situa¢des praticas tornaria
impossivel desconsiderar este ou aquele aspecto do signo (p.38-39). Importante lembrar que as
obras utilizadas, de Grau-Kuntz, sdo anteriores ao Codigo Civil de 2002, razao pela qual tal autora
utiliza predominantemente a expressao “nome comercial” em sua analise.

257 |bid., p.39.

258 BARBOSA, Denis Borges. Da questdo do nome de empresa usado de ma-fé em face das
marcas. Out. 2011. p.1. Disponivel em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/
propriedade/nome_empresa_usado_mafe.pdf>. Acesso em: 12 set. 2016.

259 MORAES, Maria Antonieta Lynch de. Nome empresarial. Revista dos Tribunais, v.854, p.742,
dez. 2006. Entendimento que segue posicéo defendida por REQUIAO, Rubens. Curso de direito
comercial. S8o Paulo: Saraiva, 1979. v.1. p.162-163. Em sentido contrario Grau-Kuntz, entendendo
que a firma individual € um dos direitos decorrentes da personalidade da pessoa natural, mas que
as denominac@es de igual modo seriam meios de expresséo da identidade de uma pessoa tal como
ocorre com as firmas, ndo podendo haver diferenca de tratamento juridico em relacdo aos contetidos
exprimidos por ambas, que, como sinal indicativo de pessoa, estdo vinculadas a identidade que
exprimem, sendo espécies inalienaveis (GRAU-KUNTZ, op. cit., p.34).


http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nome_empresa_usado_mafe.pdf
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nome_empresa_usado_mafe.pdf
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2.2 CONSIDERACOES FINAIS DESTE CAPITULO

Conforme pesquisa realizada e exposta neste capitulo, foi percebido que
ainda néo foi satisfatoriamente equacionado, seja pela legislacéo seja pela doutrina, o
ambito conceitual e a relagéo entre trés expressdes que fazem referéncia ao uso de
nomes no ambiente econdmico: nome empresarial, nome de empresa e nome
comercial. Tal fato indicou a necessidade de uma reflex&o critica sobre os limites e o
alcance de tais conceitos, razdo pela qual ser4 demonstrado a seguir, breve sintese
sobre 0 posicionamento doutrindrio acerca da nocdo de cada uma dessas
terminologias e, principalmente, a posi¢éo final adotada neste trabalho.

O regime juridico que trata dos sinais distintivos do comércio, da forma como
esta sistematicamente equacionado hoje, teve sua origem apés a Revolucdo Francesa,
fruto das exigéncias sociais decorrentes da ascensdo do comércio, em uma época de
progressivo desenvolvimento industrial. Tais fatores, aliados ao advento do
liberalismo econdmico, criaram o ambiente favoravel para a construcéo inicial das
bases juridicas dos sinais distintivos do comércio, da sociedade ocidental. No Brasil, o
regime juridico da propriedade intelectual brasileiro deve muito de sua evolucéo ao
gue foi construido no periodo oitocentista.

A abordagem do tema, por meio do método histérico, possibilitou constatar
gue ja existia no direito brasileiro, desde o século XVIII, o instituto das firmas e

denominagdes?9, sinais que surgiram por meio de norma promocional do Estado e que

260 Com a edicéo da Carta Lei de 1770, de D. José, os comerciantes passaram a ser incentivados a
buscar sua matricula perante a Junta de Comércio. E intuitivo, contudo, que as firmas ja eram
conhecidas e utilizadas antes mesmo de serem reconhecidas e referidas de modo formal, eis que o
uso delas era muito comum entre comerciantes nacionais e estrangeiros no territério brasileiro,
especialmente no ambito das sociedades. Segundo registros do Visconde de Cairu, 0 nome das
sociedades originariamente era chamado “nome social” (p.54 — tomo V), enquanto as firmas ja
eram de longa data conhecidas dos negociantes, sobretudo os abonados, predominando sua
natureza de assinatura, especialmente usada em contratos e titulos de crédito (p.24, 73 e 115 —
tomo IV). Mais tarde, ja chamadas de “firmas sociais”, o nome de identificacao das sociedades era
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cumpriam funcéo de policia, de regramento administrativo. Tais sinais eram usados
com a finalidade de identificacdo dos comerciantes, para formalizacéo e cadastro de
cada um deles perante o Estado, garantir maior seguranca e confiabilidade aos
negocios que praticavam, bem como para que tivessem acesso a vantagens decorrentes
do status de comerciante registrado. Ainda no periodo colonial, a identificacdo dos
comerciantes passou a contar com um sistema formal de registro ja em 1770, por
forca de lei portuguesa que era aplicada no Brasil, fase em que as Juntas de Comércio,
Orgaos responsaveis pela matricula dos comerciantes e consequentemente, de suas
respectivas firmas, assumiram funcao central na organizacdo do Estado. O nome sob
0 qual os comerciantes exerciam sua profissdo e assinavam 0s atos relativos ao seu
negocio ganhou carater oficial, como expresséo destinada a identificar formalmente os
comerciantes. O Codigo Comercial de 1850 também conheceu e fez referéncia as
firmas. Nessa fase, ndo era objeto de maior controvérsia o conceito de "nome comercial”,
compreendido como expressao popular genérica, surgida para fazer referéncia aos
diversos nomes distintivos utilizados dentro do contexto do comércio.

A partir do século XIX, ao mesmo tempo em que surgiram e consolidaram-se

sistemas estatais de registro261, iniciou-se uma nova fase do Direito Comercial, com o

referido, de modo formal, no Cédigo Comercial de 1850. (LISBOA, José da Silva. Principios do
Direito Mercantil e Leis da Marinha: Tratados IV e V. 1811. Disponivel em
<http://www.literaturabrasileira.ufsc.br/documentos/?action=midias&id=202087>. Acesso em 10
set. 2016). E, conforme noticia Eulalia Lobo, as Juntas criadas em 1850 forneciam dados do
registro de comerciantes bastante completos, o que é de supor que constasse de tais registros as
suas respectivas firmas. (LOBO, Eulalia Maria Lahmeyer. Fontes para histéria do comércio da
cidade do Rio de Janeiro. América Latina en La Historia Econémica, n.9, p.67, enero-junio de
1998. Disponivel em <http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE/article/view/219>. Acesso em: 20
jan. 2018).

261 Conforme noticia Carlos Almeida, o codigo comercial francés de 1808 passou a regular o registro
nos Tribunais do Comércio dos atos constitutivos das sociedades em nome coletivo e em comandita e
a afixacdo da faléncia e da separacdo de pessoas e bens de comerciantes. Em Portugal, o Cédigo
Comercial Ferreira Borges, de 1833, também criou um sistema de registro comercial. (ALMEIDA,
Carlos Ferreira de. Publicidade e teoria dos registos. Coimbra: Almedina, 1966. p.141). Em
Portugal, cuja ligagdo com o Brasil nessa época era muito estreita, a lei de 22 de junho de 1867,
estabeleceu a regulamentacdo juridica da natureza, designacdo, constituicdo, liquidacéo,
dissolugdo e administracdo das Sociedades Andnimas, impondo a obrigacdo dessa espécie de
sociedade adotar designacéo a fim de evitar confusdo com qualquer outra, evitando-se denominacgfes
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surgimento de regimes juridicos consagrando a liberdade de uso e apropriacdo dos
sinais de concorréncia em todo o mundo. Inicialmente, as firmas eram constituidas a
partir dos nomes civis dos comerciantes e respectivos nomes de familia que,
naturalmente, passaram a ser utilizados como signos de identificacdo da posicao do
comerciante na concorréncia, até por conta da inegavel vantagem de poder transmitir,
por meio do nome, o poder social e a credibilidade de uma pessoa ao negocio
explorado. O panorama econdmico do Brasil nesse periodo alcava a figura do
comerciante a uma condicao especial, com status diferenciado na sociedade, sendo o
perfil mais visivel do empreendimento, principalmente quando emprestava o prestigio
pessoal de sua pessoa ao negdécio desenvolvido, razdo pela qual em grande nimero de
atividades a figura do comerciante tinha forte ligacdo com a fonte de fornecimento de
bens no mercado. Nessa época, a0 mesmo tempo em que firmas e razdes sociais
eram formadas tendo por base o nome civil dos comerciantes, estes também tinham
interesse em relacionar o seu préprio nome a atividade que desenvolviam e, assim, tirar
proveito de vantagens decorrentes do prestigio e reconhecimento que eventualmente
possuiam junto a sociedade.

Contudo, o comerciante ndo estava obrigado a utilizar apenas a sua firma
para tal mister, eis que inexistia vinculo necessario entre o0 nome registrado e 0 nome
utilizado em produtos ou no titulo do estabelecimento. Em regra, o comerciante podia
utilizar qualquer nome ou figura para publicidade do seu negdcio. Se o comerciante
utilizaria ou ndo o nome registrado para se relacionar com o publico e marcar posicéo na
concorréncia, isso dependeria apenas de seu interesse e necessidade do uso efetivo

do nome no comércio, havendo liberdade juridica para isso. Além das firmas, outros

idénticas ou parecidas, que pudessem gerar confusdo entre sociedades. Contudo, tal sistema
visava sobretudo assegurar a identificacdo das sociedades, para efeitos de responsabilizacédo
legal. Cf. MATA, Maria Eugénia. Sociedades anonimas: regulacdo e economia. Boletim de
Ciéncias Econdmicas, Coimbra, v.41, p.347-348, 1998.


https://digitalis.uc.pt/pt-pt/biblio?f%5bauthor%5d=3920
https://digitalis.uc.pt/pt-pt/artigo/sociedades_an%C3%B3nimas_regula%C3%A7%C3%A3o_e_economia
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sinais eram frequentemente utilizados para identificacdo dos estabelecimentos
comerciais e industriais, dos produtos comercializados e também das referéncias
geograficas onde se localizava um empreendimento, que, por vezes, coincidiam com
0s nomes utilizados na composicdo das firmas, mas em outras situacdes eram
diferentes ou entdo iguais apenas em parte. Era comum o0 uso de elementos de
fantasia especialmente criados pelos comerciantes, para melhor distincdo de seus
negocios e tornar conhecida a empresa desenvolvidaz62, além de sua propria figura
subjetiva. Todos esses sinais, por estarem ligados a uma atividade comercial ou
industrial, eram vulgarmente denominados pela expressdo genérica e popular de
"nome comercial" que, em sentido amplo era compreendido como sendo a denominacao
patronimica, o nhome do lugar em que o produto foi produzido, a designacdo do
produto ou a denominacdo do estabelecimento, ou seja, um termo ou expressao
designativa de pessoa, coisa, lugar ou indicacdo geogréfica, que estivesse de algum
modo ligado ao exercicio de uma atividade comercial ou industrial.

Até a metade do século XIX ndo existia, no ordenamento juridico brasileiro,
uma separacdo bem definida dos conceitos de firma, denominag¢do, marca, nome
comercial, titulo de estabelecimento e de indicacdo geogréafica. Esse panorama
comecou a modificar-se a partir do final do segundo periodo imperial brasileiro, com o
advento da primeira lei de marcas em 1875 e da CUP em 1883, diplomas voltados a
protecdo da propriedade intelectual, segundo I6gica e racionalidade comercial, razdes
pelas quais os signos distintivos regulados em tais diplomas somente podem ser
corretamente interpretados se dentro desse contexto. Passando a ser a preocupacgéo

desse periodo proteger a concorréncia, combater a confusdo e o aproveitamento

262 Muito provavel que, ao menos intuitivamente, fosse notada a existéncia de uma forca abstrata de
fins econdmicos, a pratica de uma série de atos organizados sem, no entanto, ser percebida como
a complexa atividade empresarial atualmente exercida pelo empresario.
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parasitario no ambito comercial e econémico, coerente que o home comercial tenha
surgido como sinal de identificacdo de empresas, como sinal de distin¢cdo entre fontes
diversas de fornecimento de bens ou de servicos.

Com efeito, no final do século XIX, o acirramento da competitividade entre as
diversas nacodes, decorrente da intensificagdo do comércio internacional, aumentou
também a necessidade de harmonizacao juridica. Cada vez mais se revelava o
interesse na protecdo dos sinais distintivos do comércio, bem como a enorme
dificuldade conceitual trazida pela existéncia de legislacdes diferentes em diversos
paises. Tal fator, aliado ao advento do liberalismo econdémico, criou o ambiente
favoravel para a construcdo inicial das bases juridicas dos sinais distintivos do
comeércio. Até essa época, nao havia na legislacao brasileira uma definicéo juridica de
"nome comercial’, expressdo que somente foi incorporada a legislacédo interna do
Brasil por meio do Decreto n.° 3.346, de 1887, que promulgou a CUP e fez referéncia
aos nomes comerciais no seu artigo 8.°, atendendo demanda internacional que
buscava maior protecdo do comércio globalizado e da livre concorréncia. Esta foi a
primeira vez que a expressdo "nome comercial" foi referida em um texto legislativo
nacional. Com o passar do tempo, a expressao "nome comercial” foi sendo absorvida
pela ciéncia juridica, passando entdo a ser discutida sua relagcdo com as firmas e
denominacgdes. Ainda assim, as disposi¢cdes sobre o0 nome comercial eram poucas, no
geral tratando da relagéo existente entre 0 nome e o registro de marca, além de regras
impondo sanc¢fes penais, em casos de uso indevido ou usurpacéo de nome comercial
alheio. O objetivo maior de sua positivacao foi proteger um signo com conceito,
definicdo e natureza propria, segundo a logica e a racionalidade do direito industrial.
Enquanto as firmas e razdes sociais surgiram num ambiente de forte poder dos

Estados absolutistas, e tinham por funcdo principal registrar e identificar os
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comerciantes, para fins obrigacionais, 0 nome comercial surgiu como decorréncia de um
grande impulso no desenvolvimento econdmico, fruto do liberalismo, tendo por
finalidade a protecéo de sinais distintivos de cunho concorrencial, entre particulares,
segundo uma racionalidade do ponto de vista econdmico e da propriedade industrial.

Entre o final do século XIX e meados do século XX, ainda ndo era unissona a
doutrina classica em relacdo ao conceito de "nome comercial”, que, juntamente com a
legislacéo, foi fortemente influenciada pelo conceito de "nome comercial® advindo do
direito francés republicano classico, que conceituava "nome comercial” como sendo
aguele sob o qual os comerciantes, industriais e produtores exerciam 0s atos de
comeércio, industria e producédo. Tal concepcao exerceu forte influéncia no direito
brasileiro e, neste ponto, favoreceu aproximacdo conceitual com as firmas e
denominacdes, institutos mais antigos e ja conhecidos no Brasil para identificacdo dos
comerciantes e das sociedades comerciais. Contudo, de outro prisma, a expressao
também denotava ser indicativa de realidades objetivas, igualmente vinculadas a
empresa, principalmente por presséo decorrente do alvorecer da teoria da empresa,
surgida como decorréncia légica do industrialismo e do liberalismo econémico, colocando
em relevo o exercicio profissional de atividade econémica organizada.

O debate doutrinario acerca do conceito de nome comercial ganhou robustez
na doutrina brasileira a partir do inicio do século XX, quando discutia se tal conceito
seria equivalente apenas ao sinal indicativo do nome do comerciante ou se abrangeria
toda e qualquer palavra ou expressao relacionada a alguma faceta da empresa.
Importante destacar que, neste momento historico, a atividade ainda ndo era identificada
nem compreendida como objeto de direito, mas apenas aspectos visiveis da empresa
eram percebidos e analisados, tais como a pessoa exercente de uma atividade

econbmica, seus produtos, seu estabelecimento e as referéncias geograficas. Aos
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poucos a empresa foi ganhando mais evidéncia, embora um conceito ainda em
formacdo e ndo muito bem definido, mas ja se vislumbrando a tutela do sinal que a
identificava pelas normas de represséo a concorréncia desleal.

O ponto central do debate sobre o conceito do nome comercial residia na sua
amplitude, sendo que na doutrina classica pudemos identificar trés entendimentos
principais263: o primeiro compreendendo nome comercial como sendo Unica e
exclusivamente o nome do comerciante, em especial o que estivesse registrado,
equivalendo tal conceito ao de firmas e denomina¢des; um segundo entendimento
enxergando o nome comercial em sentido amplo, abrangendo ndo apenas as firmas e
as denominacdes, mas também outros sinais que pudessem identificar a complexa
atividade do comerciante2é4 e, por fim, um terceiro entendimento, que considerava
firmas e denominacdes um sinal distinto do nome comercial, porém, equivalente ao titulo
de estabelecimento.265 Contudo, o conceito de nome comercial, desde suas origens
nunca se apresentou de forma clara e bem definida. A definicdo legal de "nome
comercial' e a interpretacdo da doutrina classica foi sempre marcada por muita
recalcitrancia e diversidade de posigoes.

Outra relevante divergéncia que marcou o debate sobre o tema esta relacionada a
natureza juridica do nome comercial2¢¢, dividindo-se a doutrina entre aqueles que
compreendiam o nome comercial como direito de personalidade e outros que o
enxergavam como um direito patrimonial, com destaque para a teoria que fundamentou a

dupla funcdo do nome do comerciante, interpretando que as firmas e denominacdes

263 Cujos autores foram referidos e indicados nos capitulos 2.1.3.1. e 2.1.4.1. supra.

264 sem, contudo, associar tal entendimento & moderna concepgao de "empresa’, mas a enxergando
no seu sentido econdmico ou no seu perfil objetivo.

265 Tal confusdo foi definitivamente superada com o advento do CPI de 1945, que reconheceu
formalmente tais sinais como institutos diversos.

266 Cujos autores foram referidos e indicados nos capitulos 2.1.3.2. e 2.1.4.2. Supra.
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poderiam ser compreendidas em um duplo aspecto, ora na sua funcéo subjetiva, ora
na funcéo objetiva.

Apoés a positivacdo da teoria da empresa, a expressao "nome empresarial”
restou consagrada na legislacdo brasileira, havendo dispositivo préprio no Cédigo Civil
de 2002, de clareza elementar, definindo o nome empresarial como sinal representativo
do exercente de atividade econémica de modo profissional e organizado, voltada ao
fornecimento de bens ou servigcos ao mercado. Com espeque na letra do art. 1.155 do
CCB, restou inevitavel considerar "nome empresarial" como sendo género, do qual
sdo espeécies as firmas e as denominacdes. Foi constatado que a doutrina
contemporanea mostra-se pacifica em relacdo a esse ponto, inclusive existindo
fundamento robusto para considerar o nome empresarial signo de identificacdo do
sujeito que exerce a atividade empresarial e considerar sua natureza juridica direito de
personalidade, ndo havendo compatibilidade legal para considera-lo objeto do direito
de propriedade.

N&o obstante, identificamos questdo que ndo nos pareceu ter sido
satisfatoriamente solucionada, que diz respeito a correspondéncia conceitual entre o
nome empresarial contemporaneo, regulamentado pelo atual Cédigo Civil, e 0 nome
comercial classico, originariamente surgido na CUP. A discusséo que se coloca: se 0
conceito de nome comercial corresponderia a ideia de sinal de identificacdo do
empresario enquanto sujeito de direito, caracterizando-se, neste caso, como género
das firmas e denominagdes, 0 que forcaria a conclusdo de que equivale ao hodierno
"nome empresarial” ou, ao contrario, que sempre foi e permanece sendo caracterizado

como um sinal distinto que possui conceito proprio e que exerce fungao diversa.
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Por meio da pesquisa realizada, verificou-se que a doutrina moderna majoritaria
reconhece a figura do classico nome comercial como sendo sinbnimo do nome
empresarial contemporaneo26’ e que trata as expressdes como sinbnimas, ambas se
referindo a um Unico instituto.268 Segundo a doutrina hoje dominante, "nome comercial”
trata de expressao classica que hodiernamente foi substituida pela expressao "nome
empresarial”, sendo esta terminologia uma evolucdo daquela, lida e interpretada
nos dias atuais a luz da nova teoria da empresa, sendo género das espécies firma
e denominagé&o.269

A doutrina contemporanea, tanto a anterior quanto a posterior ao Cédigo Civil
de 2002, em sua quase totalidade, diverge apenas em relacdo a natureza juridica do
sinal. Uma parte defende ser dotado de natureza juridica extrapatrimonial, outra parte
defende que possui natureza patrimonial e ha também os que enxergam uma dupla
funcdo do nome empresarial, a subjetiva e a objetiva. Esta Ultima corrente entende ser
inegavel o carater existencial das firmas e denominacdes e, por conseguinte, do nome
empresarial. Contudo, ndo nega existir também um valor econémico presente em tal
signo, fazendo com que reporte a identidade do empresario, e, também, ao exercicio
de sua atividade econdmica, cumprindo, no primeiro caso, a funcdo de "sinal

identidade" encontrando-se suas regras de formacao e protecdo nas normas de direito

267 Apenas Newton Silveira parece ter concluido em sentido diverso, de que "nome comercial" e "nome
empresarial" sdo dois sinais distintos. Cf. SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual:
propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes.
Séo Paulo: Manole, 2014. p.99.

268 REQUIAO, Rubens. Curso de direito comercial. 31.ed. revista e atualizada por Rubens Edmundo
Requido. Sao Paulo: Saraiva, 2012. v.1. p.282; BARBOSA, Claudio. Propriedade intelectual. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2009. p.138-139.

269 | EONARDOS, Gabriel. A protecdo ao nome empresarial. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos;
JABUR, Wilson Pinheiro. Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Sdo Paulo:
Saraiva, 2007. p.135; TEIXEIRA, Tarcisio. Nome empresarial. Revista da Faculdade de Direito
da Universidade de S&o Paulo, v.108, p.276, jan./dez. 2013; OQUENDO, Felipe Barros. O nome
empresarial no ordenamento juridico brasileiro: evolugéo legislativa e perspectivas. Revista de
Propriedade Intelectual e Direito Contemporaneo — PIDCC, Aracaju, v.3, n.7, p.279-310, out.
2014. Disponivel em: <http://pidcc.com.br/artigos/072014/12082014.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2016;
NEGRAO, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. So Paulo: Saraiva, 2014. p.106.


http://pidcc.com.br/artigos/072014/12082014.pdf%20acesso%20em%2015-11-2016
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comercial e, no segundo caso, a funcdo de "sinal de trabalho", cuja protecdo estaria
afeta ao direito concorrencial.270

Contudo, finalmente, identificamos na doutrina exce¢ao que inaugurou Novo
entendimento acerca desse tema, defendendo que tal signo, em seu aspecto
subjetivo, deveria ser chamado de nome empresarial, sendo regulado pelo Codigo
Civil e teria natureza de direito de personalidade, enquanto que no seu aspecto objetivo
teria carater concorrencial e deveria ser chamado de nome comercial.271 Tal doutrina,
gue surge agora revigorada, sustenta que com o surgimento da teoria da empresa,
gque tem a atividade econbmica organizada como elemento caracterizador da
empresarialidade, passou-se a reconhecer seu perfil funcional e a atividade como
sendo um instituto juridico, por representar um feixe de atos juridicos e por ser tutelada
pelas normas do direito concorrencial. Dentro desse contexto, o art. 195 da atual Lei
da Propriedade Industrial de 1996 enquadrou outros sinais distintivos da empresa, a
exemplo do titulo do estabelecimento, da marca de fato e, especialmente, 0 nome
comercial?’2, que neste regime apresenta-se como sinal diverso do nome empresarial
previsto no Cédigo Civil.

Este sera o ponto fulcral que sera equacionado no capitulo quatro, onde sera
apresentado o resultado da investigacao e posicionamento acerca da existéncia de
dois institutos diversos, ou se, ao contrario, nome comercial e nome empresarial

tratam de expressdes semelhantes, que referem a um unico sinal.

270 GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas juridicas. Sdo Paulo: Malheiros, 1998. p.22.

271 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software,
cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. S&do Paulo: Manole, 2014. p.19, nota 1. Tal autor
inicialmente filiava-se aos fundamentos da teoria da dupla natureza juridica do nome comercial.

272 1d. Elementos imateriais do estabelecimento comercial. Migalhas, n.4.048, 2009. Disponivel em:
<http://mww.migalhas.com.br/dePeso/16,M187145,31047-Elementos+imateriais+ do+estabelecimento
+comercial>. Acesso em: 08 fev. 2017.


http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI87145,31047-Elementos+imateriais+%20do+estabelecimento+comercial
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI87145,31047-Elementos+imateriais+%20do+estabelecimento+comercial
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Forcoso, porém, antes disso, demonstrar a evolucdo normativa das firmas e
denominacdes e do nome comercial, bem como do surgimento das expressfes "nome
de empresa" e "nome empresarial® na legislacdo brasileira, a fim de perscrutar os
fundamentos legais que oferecerdo suporte a nossa concluséo final. Este sera o tema

do capitulo 3, a seguir exposto.
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3 O NOME COMERCIAL NA LEGISLACAO BRASILEIRA

Com o objetivo de trazer mais subsidios para corroborar as conclusées da
tese, especialmente de que nome empresarial e nome comercial séo sinais diversos, o
presente capitulo apresentard o resultado da pesquisa que revisitou a legislagédo
histérica brasileira referente a propriedade industrial, com énfase na analise do nome
comercial, a fim de realizar o resgate da evolugcdo normativa e conceitual do instituto,
bem como para auxiliar na melhor compreensdo dos principios e fundamentos
aplicados a protecéo de tal signo e, principalmente, servir de apoio para extrair dos
sucessivos regimes vigentes as funcdes desempenhadas pelo nome comercial ao
longo da historia, especialmente sua funcao distintiva, tema este que sera aprofundado
em capitulo proprio.

Para melhor sistematizacéo, as normas pesquisadas foram divididas em trés
periodos: o primeiro, anterior ao advento da CUP; o segundo, compreendido entre a

CUP e a Constituicdo Federal de 1988 e o terceiro, apds a Constituicdo Federal de 1988.

3.1 O NOME COMERCIAL NA LEGISLACAO BRASILEIRA ANTERIOR A CUP

O homem, ao longo do seu desenvolvimento histérico, sempre recorreu ao
uso de sinais para identificar lugares, pessoas e coisas. Contudo, como ja destacado
no capitulo anterior, a pesquisa realizada permite constatar que o regime juridico que
trata dos sinais distintivos do comércio, da forma como esta sistematicamente
equacionado hoje, teve suas origens apos a Revolucdo Francesa, como consequéncia

dos reclames sociais decorrentes da ascensdo do comércio em uma época de
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progressivo desenvolvimento industrial. 273 Tais fatores, aliados ao advento do
liberalismo econémico, criaram o0 ambiente favoravel para a construcao inicial das bases
juridicas dos sinais distintivos do comércio da sociedade ocidental. O uso de desenhos e
palavras, como instrumento para a exploracdo de negdécios e com a finalidade de
distincéo, fez parte da histéria do comércio. Mas, foi com o desenvolvimento econémico
gue o uso de desenhos e palavras passou a ser utilizado por empreendedores, mesmo
gue intuitivamente, para diferenciar uma forca abstrata que sempre lhes despertou
atencao e interesse, uma atividade econémica especial dirigida a um fim.

E foi apenas a partir do século XIX gque os sinais distintivos passaram a ser
incluidos em regramentos normativos274, que deram origem aos sistemas juridicos de
propriedade industrial modernos. Antes da CUP, ndo existia no Brasil legislacédo
tratando do nome comercial, razao pela qual se torna importante analisar a racionalidade
gue embasou o reconhecimento legislativo em regrar o uso de sinais distintivos do
comércio, ao longo de tal periodo, para uma melhor compreenséo dos principios e

fundamentos do nome comercial.

273 NOGUEIRA, José Luiz de Almeida. Direito industrial. Revista da Faculdade de Direito de S&o
Paulo, S&o Paulo, v.16, p.70, 1908.

274 Além da primeira lei de marcas brasileira, de 1875, na Franca a Lei de 23 de junho de 1857 também
tratou das marcas, norma esta que veio na sequéncia da Lei de 1791; na Alemanha, a Lei Imperial
de 30 de novembro de 1874 também tratou das marcas, assim como a Lei de 1° de abril de 1879, da
Bélgica e a Lei de 25 de agosto de 1833, da Inglaterra. Em Portugal, o primeiro diploma que
especificamente se ocupou da propriedade industrial foi o Decreto de 16 de janeiro de 1837, que
tratava das invencdes, seguido da Carta de Lei de 4 de junho de 1883, que tratou das marcas,
surgindo logo depois o primeiro Cédigo portugués da propriedade industrial, regulado pela Carta de
Lei de 21 de maio de 1896.
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3.1.1 O Alvara Real de 10 de Mar¢o de 1649

No século XVII, inexista a figura juridica do nome comercial. O uso das
expressdes "firma“27s> e "nome comercial" teve inicio apenas a partir dos séculos XVIII e
XIX, respectivamente. Ja as expressdes "nomes de empresa"” ou "nome empresarial"
comecaram a ser utilizadas a partir de meados do século XX.

Nao obstante, vale registrar que no século XVII ja se utilizava um nome
diferenciado do nome civil para identificar fontes de fornecimento de bens ou servigos,
a exemplo da “Companhia Geral para o Estado do Brasil’276, formalizada por meio do
Alvari Real de 10 de marco de 1649.

Desconhecia-se naquela época a no¢do de empresa, conceito que surgiu
apenas no século XX. No entanto, o nome da "Companhia Geral para o Estado do
Brasil" possuia natureza similar ou muito préxima do que hoje se compreende por
nome empresarial, embora o referido alvara néo tivesse tratado do nome como instituto
juridico préprio. Em verdade, apenas citou a expressao para se referir a designacéo
da companhia, como naturalmente ocorria ao se homear pessoas e lugares e, também,
instituicdes. A funcao exercida por tal nome era nitidamente de identificacéo, para fins

de controle estatal e de fixar a titularidade de um negdcio.

275 Sem embargo da existéncia de registros anteriores do uso da expressdo “firma” no sentido de
assinatura, em especial na area os titulos de crédito.

276 Criada pelo Alvara Real de 10 de marco de 1649, a Companhia Geral para o Estado do Brasil foi,
provavelmente, a primeira sociedade formalmente constituida na histéria brasileira. (Disponivel em:
<http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/imagens_livros/07_andrade_silva/1648 1656/031.jpg>.
Acesso em: 06.mai.2017).


http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/imagens_livros/07_andrade_silva/1648_1656/031.jpg
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3.1.2 A CartaReal de 1755 e a Carta Lei de 30 de Agosto de 1770

Conforme visto no capitulo anterior, a Carta Real de 1755 iniciou em territdrio
brasileiro a fase de controle estatal burocratizado das atividades comerciais, por meio
da criacdo da Junta dos Homens de Negdcio?’?, buscando combinar o sistema
normativo monarquico com as maximas gerais do comércio e reafirmar a autoridade
estatal por meio da reorganizacdo da estrutura administrativa, influenciando na
circulacdo comercial e no rigor da arrecadacgéao fiscal?’8, relativizando a autonomia
corporativa dos comerciantes e integrando tal setor na maquina da monarquia.2’® Sua
importancia deve-se por ter sido o primeiro ato fundante de um sistema estatal de
registro do comércio.

Mas foi apenas com a edi¢cdo da Carta Lei de 1770, de D. José, que 0s
comerciantes passaram a ser obrigados a buscar sua matricula perante a Junta de
Comeércio, sob pena de perderem acesso ao status de homem de negbécio e ndo
poderem gozar de todas as gracas, privilégios e isenc¢des concedidas pelo Rei, como
acesso a cargos especiais e reconhecimento de validade das escrituras das sociedades
mercantis que intercedessem.

Tais normas deram inicio a um sistema de registro publico que trouxe maior

formalismo as atividades mercantis e, aos poucos, maior reconhecimento e protecéo

277 Considerada a primeira Junta Comercial com jurisdicio em solo brasileiro, foi criada em Lisboa por
ato de D. José |, em 30 de setembro de 1755. Embora tivesse sido criada uma Junta do Comércio
em 1662, a partir da extingdo da Companhia Geral de Comércio do Brasil, foi apenas em 1755 que
foi formalizada e constituida de modo efetivo. Tal norma aboliu a Confraria do Espirito Santo da
Pedreira, que buscava se impor politicamente como uma Mesa dos Homens de Negdcio. (O
GOVERNO dos outros: imaginarios politicos no império portugués. (Collecdo da Legislacdo
Portugueza. Legislacéo de 1750 a 1762). Disponivel em:
<http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/index.php?menu=consulta&id_partes=105&accao=ver&pa
gina=421>. Acesso em: 06.mai.2017).

278 FALCON, Francisco José Calazans. A época pombalina: politica econdmica e monarquia
ilustrada. S&o Paulo: Atica, 1982. p.374-375.

279 LOPES, José Reinaldo de Lima. A formac&o do direito comercial brasileiro. a criagdo dos tribunais
de comércio do Império. Cadernos Direito FVG, Séo Paulo, v.4, n.6, p.12, 2007.


http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/index.php?menu=consulta&id_partes=105&accao=ver&pagina=421
http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/index.php?menu=consulta&id_partes=105&accao=ver&pagina=421
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ao nome indicado pelo comerciante ao se registrar, especialmente nos casos em que
estivesse vinculado ao exercicio de uma atividade econémica.

Entretanto, tais diplomas nada trataram da colidéncia ou necessidade de
diferenciacéo de signos utilizados no comeércio, ndo se podendo dizer serem normas
ligadas ao regime concorrencial, que buscassem a diferenciacdo de comerciantes ou

industriais junto ao mercado.

3.1.3 0O Cdbdigo Comercial de 1850

J& na fase do Império, com a adoc¢do do primeiro Cédigo Comercial do Brasil,
Lei n.° 556, de 25 de junho de 1850, foi dado continuidade ao uso das firmas como
sinal proprio & organizacgdo estatal. A firma exercia a funcdo de identificar a figura do
comerciante, de modo a distingui-lo da pessoa natural responsavel pelo
empreendimento. E o que se pode depreender da andlise do art. 166, do CCOM de
1850, que, ao regular o contrato de comissdo mercantil, diferenciava o nome da
pessoa natural do comissario, do nome de sua firma ou razao social.

O Cdbdigo Comercial de 1850 também fazia previsdo de nome adotado para
designar a identidade da sociedade, para identificar s6cios que agiam em comum e
para fins de apurar a responsabilidade perante terceiros daqueles que praticavam
atos de comércio. Ou seja, adotou a expressao "firma" para tratar da designacéo das
sociedades, sendo "firma" o nome por meio da qual a sociedade passaria a ser
formalmente identificada.

Contudo, ainda n&do havia previsdo de uma protecdo autbnoma do nome
comercial. Nessa época, o direito ndo se preocupava com 0S nomes enquanto bens

intangiveis, insitos a propriedade industrial, mas apenas enquanto elementos de
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identificacdo e responsabilizacdo de uma pessoa. Quando uma sociedade fosse
exercida em nome coletivo, era também chamada de "sociedade com firma", ou seja,
o Cddigo Comercial adotou nos seus arts. 302 e 315 o conceito de "firma social”, como
sendo 0 nome que identificava a sociedade, 0 nome em comum, utilizado por duas ou
mais pessoas para exercicio conjunto do comércio. A firma social, além de cumprir
funcao registral e de identificacdo da sociedade, também tinha por funcdo definir a
responsabilidade dos socios perante terceiros, pelos atos praticados no exercicio da
atividade econbmica, conforme previsto nos arts. 336 e 338 do Cdédigo Comercial.

No que toca a funcédo registral, conforme art. 9.°, do Cddigo Comercial, era
atribuicdo do Tribunal do Comércio da Capital do Império elaborar a estatistica anual
do comércio, agricultura, industria e navegacdo e, para isso, a identificacdo dos
comerciantes era essencial. Ao tratar das qualidades necessarias para ser comerciante,
exigia-se que fosse indicado o nome do suplicante por ocasido da matricula. E, na parte
que tratava das sociedades, o Codigo Comercial exigia a indicacdo dos nomes
individuais que seriam utilizados em sua composi¢cao, bem como a firma adotada em
nome da sociedade. Ou seja, embora seja provavel que o nome comercial existisse e
cumprisse funcéo na préatica comercial e, também, seja presumivel que o uso do nome
da sociedade ou parte dele, no comércio, pudesse gerar rela¢des juridicas e lhe dar
carater de sinal objetivo, em termos de ordenamento juridico ndo se entendia 0 nome
da sociedade como um ativo, como sinal portador de conteddo passivel de
apropriacéo econdmica.

Interessante notar, ainda, que o Cédigo Comercial de 1850, em seu art. 207,
n.° 1, estabelecia ser responsabilidade do vendedor os danos que a coisa vendida
sofresse antes da sua entrega, caso nao se tratasse de objeto determinado por marcas

ou sinais distintivos, que diferenciassem a coisa entre outras da mesma natureza e
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espécie, com as quais pudesse achar-se confundida. Nota-se que, neste caso, ja
havia preocupacao da lei com a identificacéo de origem. E, embora em tal exemplo a
preocupacdo nao fosse com o consumidor, pois se tratava de compra e venda
mercantil, ja se reconhecia uma funcao distintiva das marcas e dos sinais distintivos

em geral, embora ainda ndo como institutos juridicos auténomos.

3.1.4 Decreton.° 2.682, de 23 de Outubro de 1875 — A Primeira Lei Brasileira de

Marcas

Em 23 de outubro de 1875, surgiu o Decreto n.° 2.682, que foi a primeira lei
especial sobre marcas no Brasil, baseada no Parecer n.° 02 de 19 de marco de 1875, do
deputado do Maranhdo Gomes de Castro e que teve, por motivo determinante, a
insatisfacdo com o resultado de um classico julgamento sobre marcas, envolvendo a
disputa sobre o uso exclusivo da expressao "Area Preta", como sinal identificador de
produtos de rapé.

Essa foi a primeira lei brasileira tratando do registro de marcas de fabrica e de
comércio, reconhecendo ao fabricante ou ao comerciante o direito de assinalar
produtos de sua industria ou comércio, por meio de sinais que 0s tornassem
diferenciaveis no mercado, indicando sua procedéncia e coibindo confusdo com
produtos semelhante de outros fornecedores. O decreto garantia ao titular de marca
registrada nos tribunais ou Conservatoria do Comeércio, que tivesse sido publicada em
jornal oficial, a sua propriedade exclusiva, consagrando-se formalmente o direito de o
fabricante ou negociante marcar os produtos de sua manufatura ou comércio, com
sinais que os tornassem distintos dos de qualquer outra procedéncia. Curioso registrar

que os tribunais e a Conservatéria do Comércio haviam sido extintos alguns dias
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antes, por forca do Decreto n.° 2.662, de 23 de outubro de 1875, passando suas
atribuicbes a serem exercidas pelas Juntas e Inspetorias Comerciais, que s6 foram
organizadas um ano depois, por meio do Decreto n.° 6.384, de 30 de novembro de
1876, fato que criou verdadeiro obstaculo para o registro de marcas, entéo previsto e
regulamentado pela lei brasileira.

A primeira lei nacional tratando das marcas inspirou-se, para elaboracdo de
alguns de seus dispositivos280, na lei francesa de 23 de junho de 1857. Observe-se
que tal norma nado utilizou em seu texto a expressdo "nome comercial®, mas fez
referéncia as expressdes "nome de fabricante, firmas, razdes sociais e quaisquer
outras denominagdes". Em especial, estabeleceu expressamente, em seu artigo 1.°,
que tais sinais poderiam ser utilizados como marca, com a finalidade de
tornar os produtos de sua manufatura ou comércio distintos dos de qualquer outra
procedéncia. Para tal mister, 0 nome, a firma ou a denominacao utilizada deveriam ter
carater distintivo e, ao que tudo indica, serem deslocados para exercer tal funcao, ou
seja, de certo modo a legislacdo passou a diferenciar os signos utilizados numa
funcdo subjetiva, caso das firmas, daqueles utilizados em funcdo objetiva, a exemplo
das marcas.

Todavia, em 1875, ndo existia ainda no Brasil uma compreenséo bem definida
do conceito de "nome comercial’ e nenhuma norma a ele fez referéncia, mas ja era
bem percebido o conceito de "marca", fato que impulsionou edicdo da respectiva lei

especial regulando o instituto.

280 BENTO DE FARIA, Antdnio. Das marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial. Rio
de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906. p.136 e 137.
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3.1.5 Lein.®3.150, de 4 de Novembro de 1882

A Lei n.° 3.150, de 1882, que também tratou de sinal de identificacdo do
empresério, foi criada para regular o estabelecimento de companhias e sociedades
andnimas.

Em seu artigo 2.° a lei determinava que as companhias ou sociedades
andnimas seriam identificadas ou por uma denominacédo particular ou pela designagéo
do seu objeto, ndo sendo permitido a tais espécies de sociedade adotar firma ou razdo
social. Também constou desse dispositivo que a designacdo ou denominacao
adotada deveria ser diferente da de outra sociedade, a fim de evitar que pudesse
induzir em erro ou engano causados pela identidade ou semelhanca.

Tal lei tratou da denominagdo das sociedades primordialmente enquanto
nome subjetivo, voltado a protecdo da identidade. Contudo, de certo modo, permitiu a
apropriacéo exclusiva de um signo, por parte das sociedades, buscando resguardar o
mercado de eventual confusdo entre sociedades ao impedir o registro de nomes

semelhantes, embora a nivel registral.

3.2 A CONVENCAO DA UNIAO DE PARIS — CUP

A expansao crescente dos mercados e a multiplicagéo dos interesses comerciais
foi uma das caracteristicas internacionais das décadas seguintes a 1850 sendo que,
nessa época, a vinculagao cultural do Brasil com a Franca era muito forte, sobretudo

em relacdo a classe dominante.281

281 CRUZ FILHO, Murilo F. A entrada do Brasil na Convencéao Internacional para a Protecdo da
Propriedade Industrial de Paris, 1883. Rio de Janeiro: [s.n.], 1982. p.10. Disponivel em:
<http://www.ie.ufrj.br/hppl/intranet/pdfs/a_entrada_do_br_paris_convention_1883.pdf>. Acesso em
25 set. 2014.
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No final do século XIX, época em que a tutela da propriedade industrial
comecava a se estruturar em diversos paises do mundo, o Brasil assinou varias
convencOes para a protecdo das marcas de fabrica e de comércio?82, sendo a mais
importante a Convencéao da Unido de Paris (CUP), de 20 de marco de 1883.283 A CUP
foi resultado de varias discussfes e conferéncias diplomaticas que buscavam uma
harmonizacao internacional de leis e normas internas de diferentes paises, na area de
propriedade industrial. Propiciou a insercdo do Brasil no quadro da defesa
internacional dos direitos industriais, em uma época de importantes transformacdes
econbmicas e sociais em diversos paises da Europa, especialmente em relacdo a
expansao crescente dos mercados e ao aumento dos interesses comerciais.284

A verséo original da CUP, ratificada em 1883 por onze paises, entre eles o
Brasil, foi promulgada por meio do Decreto n.° 9.233, de 28 de junho de 1884, que
internalizou o referido tratado no ordenamento juridico brasileiro. Posteriormente, o
Brasil também aderiu a Revisdo de Estocolmo de 1967285, adotada por mais de 150
paises para a protecdo da propriedade intelectual.

Foi a partir da Convencéo da Unido de Paris que houve integracdo, no sistema
da propriedade industrial, dos direitos dos inventores e também dos sinais distintivos,

passando a ser objeto de protecdo, nesse diploma, as patentes de invencéo, 0s

282 gegundo Domingues, o Brasil firmou convencdes diplomaticas em regime de reciprocidade com
Franca, Alemanha, Bélgica, Italia, Estados Unidos, Dinamarca e Portugal. (DOMINGUES, Douglas
Gabriel. Marcas e expressdes de propaganda. Rio de Janeiro: Forense, 1984. p.51).

283 SOARES, José Carlos Tinoco. Nome comercial. S&o Paulo: Atlas, 1968. p.16.

284 CRUZ FILHO, Murilo F. A entrada do Brasil na Convencéo Internacional para a Protec&o da
Propriedade Industrial de Paris, 1883. Rio de Janeiro: [s.n.], 1982. p.10. Disponivel em:
<http://www.ie.ufrj.br/hpp/intranet/pdfs/a_entrada_do_br_paris_convention_1883.pdf>. Acesso em
25 set. 2014.

285 Reviséo de Estocolmo da Convencéo de Paris, de 1967, promulgada pelo Decreto n.° 75.572, de 8
de abril de 1975, ratificada pelo Decreto n.° 635, de 21 de agosto de 1992, e re-ratificada na sua
totalidade por forca do Decreto n.° 1.263, de 10 de outubro de 1994. Inicialmente, o Brasil ndo se
considerava vinculado pelo disposto na alinea 1, do art. 28 (conforme previsto na alinea 2, do
mesmo artigo) e ndo havia aderido aos arts. 1.° a 12, continuando em vigor no Brasil, nessa parte, o
texto da revisdo de Haia, de 1925. Posteriormente, a CUP foi ratificada por meio do Decreto n.° 635,
de 21 de agosto de 1992, incluindo o texto da Revisdo de Estocolmo. E, na sequéncia, re-ratificada
na sua totalidade por forca do Decreto n.° 1.263, de 10 de outubro de 1994.
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modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais, as marcas de fabrica ou de
comeércio, as marcas de servico, 0 nome comercial e as indicacdes de proveniéncia ou
denominacdes de origem, bem como a repressao a concorréncia desleal.

A CUP, embora tivesse criado regras visando aplicacéo direta, buscando um
patamar minimo de protecdo por parte de todos os paises membros, ndo trouxe
uniformizacédo da matéria, mas tratamento paritario, sem discriminacdo, com fulcro no
principio do tratamento nacional, que exige um regime equivalente entre nacionais e
estrangeiros por parte dos paises signatarios. Dentre tais normas, cabe destacar o art.
8.° da Convencdo, que tratou especificamente do nome comercial, ao estabelecer
gue tal sinal seria objeto de protecdo em todos os paises da Unido sem obrigacdes de
depdsito ou de registro, quer fizesse ou ndo parte de uma marca de fabrica ou
de comeércio.

Assim, a partir de 1883, com o advento da CUP 28 consolidou-se
internacionalmente a prote¢cdo do nome comercial, passando a existir regra de protecéo
de tal signo em todos os paises signatarios da Convencdo, o que demonstra o
reconhecimento, por parte de diversos paises, da importancia de sua tutela, sobretudo
para assegurar protecdo a industria e ao comércio e contribuir para a lealdade das
transacdes comerciais.

Até este momento historico, ndo existia o reconhecimento do nome comercial
como sinal distintivo autbnomo, sendo que as firmas e razfes sociais ja eram
conhecidas pela legislacdo e pela doutrina, porém, com natureza predominante de
sinal de identificacdo. Em relacdo a esse ponto, importante observar que a CUP surgiu
como um diploma voltado a protecdo da propriedade industrial, segundo légica e

racionalidade do comeércio, devendo o signo distintivo regulado como nome comercial

286 |njcialmente promulgada no Brasil, pelo Decreto n.° 9.233, de 1884.
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ser interpretado dentro desse contexto. A preocupacdo da época era proteger a
propriedade industrial, combater a concorréncia desleal, a confusdo e o
aproveitamento parasitario no ambito comercial e econdmico, pelo que o nome
comercial surgiu como sinal de diferenciacdo de empresas, como sinal de distincdo
entre fontes diversas de fornecimento de bens ou de servi¢os.287

Logo se percebe que, enquanto as firmas e as razdes sociais surgiram num
ambiente de forte poder dos Estados absolutistas, e tinham por funcdo principal
registrar e identificar os comerciantes, para fins obrigacionais, 0 nome comercial surgiu
como decorréncia de um grande impulso no desenvolvimento econdémico, fruto do
liberalismo, tendo por finalidade a protecdo de sinais distintivos de cunho
concorrencial, entre particulares, segundo uma racionalidade do ponto de vista

econdmico e da propriedade industrial.

3.3 O NOME COMERCIAL NA LEGISLACAO BRASILEIRA NO PERIODO

COMPREENDIDO ENTRE A CUP E A CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988

A expressédo "nome comercial" comegou a ganhar contornos proprios a partir
da CUP, passando a ser comum nos textos legislativos haver referéncias ao nome
comercial e as firmas ou a razdo comercial, podendo-se notar que a mencao as firmas
levava em conta situacdes de registro, sem preocupacado maior no uso da expressao

como sinal distintivo de comércio ou inddstria.

287 BODENHAUSEN, Georg Hendrik Cristiaan. Guide to the application of the paris convention for
the protection of industrial propert: as revised at stockholm in 1967. Genéve: BIRPI, 1968. p.9,
17, 20, 21 e 134. A propésito, essa foi a observacdo de Bodenhausen, ao fazer uma primeira
abordagem da nogdo de nome comercial, ao comentar o art. 1.°, paragrafo primeiro da CUP: “The
trade name is a notion interpreted in differing ways in existing legislations. It can generally, however,
be defined as being the name or designation identifying the enterprise of a natural or legal person.
The trade name will usually be protected against certain unlawful acts of third parties” (p.22, letra
“h”). “Nome commercial” seria aquele sob o qual um comerciante ou industrial realiza sua operagéo.
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A partir de entdo, a legislacéo brasileira seguiu, de certo modo, o caminho da
harmonizacao internacional. Nesse sentido, com o claro proposito de compatibilizar a
legislacdo brasileira com a Convencao de Paris, adveio o Decreto n.° 3.346, de 14 de
outubro de 1887, estabelecendo regras para o registro de marcas de fabrica e de
comércio, além de ter sido aprovado seu regulamento, por meio do Decreto n.° 9.828,

de 31 de dezembro de 1887.288

3.3.1 Decreto n.°3.346, de 14 de Outubro de 1887 — A Segunda Lei de Marcas

O Decreto n.° 3.346, de 1887, surgiu sob os auspicios da Convencéo de Paris,
ainda na época do Império, e teve por objetivo maior estabelecer regras para o
registro de marcas. Contudo, embora cuidasse prioritariamente das marcas, veio
preencher lacuna legislativa até entdo existente, estabelecendo garantias em favor do
nome comercial, para fins da protecdo conferida pelo art. 8.° da CUP que, antes dessa
lei, tinha protecdo débil.289

Conforme se depreende do art. 2.°, desse diploma legal, a funcdo da marca
de industria e comércio era diferenciar objetos de outros idénticos ou semelhantes, de
proveniéncia diversa. Mas, enquanto a primeira lei de marcas nada dispunha sobre o
nome comercial, 0 Decreto n.° 3.346, de 1887, fez referéncia aos nomes comerciais,
seguindo tendéncia da CUP de garantir protecdo a essa espécie de sinal distintivo, em
conformidade com o art. 8.° desta norma. Nesse sentido, fez referéncias em seu texto a

expressdes tais como “"nome", “"denominagcdo necessaria ou vulgar",

288 SOARES, José Carlos Tinoco. Nome comercial. Sdo Paulo: Atlas, 1968. p.15-16.
289 CELSO, Affonso. Marcas industriaes e nome commercial. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1888. p.100.
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"nome comercial”, "firma ou razdo social", conforme se verifica de seus arts. 2.° e 8.°.
Nota-se, assim, que a legislacdo brasileira passou a reconhecer, além das marcas e
firmas, também o nome comercial, passando a existir regra propria para coibir o uso
indevido de nome comercial ou marca social alheia, que pudesse gerar erro ou
confusdo do comprador. Contudo, ndo definiu tampouco deixou claro os contornos
exatos de cada termo.

Embora as disposicGes acerca do nome comercial fossem poucas, no geral
dispondo sobre a relacédo existente entre 0 nome e o registro de marca e de regras
impondo sanc¢des penais, em caso de uso indevido ou usurpacdo de home comercial
alheio, é relevante notar que a lei passou a reconhecer, além da marca, conforme art.
7.° e art. 11, paragrafo segundo, também o nome comercial como signo
eventualmente surgido pela posse para uso comercial ou industrial.

Na medida em que tal norma levava em consideracéo a posse, ou seja, 0 uUso
anterior de sinal distintivo29, tudo leva a crer que esse decreto tratava da firma ou razéo
social na condicdo de nome dos comerciantes e das sociedades que estivessem
registradas nas Juntas, como também reconhecia a figura do nome comercial, como
sendo o sinal distintivo de comércio ou industria, que ndo era registrado. Veja-se que,
naquela época, ndo era algo generalizado registrar-se e adquirir a condicdo formal de
comerciante, pelo que nao poderia a lei ignorar o direito daqueles que, embora sem
registro, utilizassem nomes para se distinguir na atividade comercial.

Enquanto firmas e razdes sociais estavam intimamente ligadas ao ato de

registro, a uma estrutura cartorial, reconhecia-se a relevancia de nomes adotados pelos

290 O art. 11, de tal Decreto, permitia a propositura de a¢éo de nulidade de registro de marca a quem
provasse posse anterior da marca ou home para uso comercial ou industrial, embora sem registro.
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comerciantes na identificacéo e diferenciacéo de seus negocios?9!, independentemente
de registro, que, a partir da CUP e neste Decreto, passaram a ser formalmente

referidos como sendo “nome comercial”.

3.3.2 Decreto n.°596, de 19 de Julho de 1890

Ja no Brasil Republica, surgiu o Decreto n.° 596, de 19 de julho de 1890,
baixado pelo Marechal Deodoro, primeiro Presidente da Republica, que reorganizou
as Juntas e Inspetorias Comerciais e deu-lhes novo regulamento. Nessa época, 0
registro de marcas era de competéncia das Juntas Comerciais, fato expressamente
constante das disposi¢des de tal norma. Assim, n&o obstante tivessem sido mantidas
as disposicées do regulamento aprovado pelo Decreto n.° 9.828, de 31 de dezembro
de 1887, algumas alteracdes ocorreram a nivel processual, como a previsado do direito
de agravo de peticdo dos despachos que negassem ou admitissem o registro de
marca.

Tal Decreto nao fez referéncia alguma ao nome comercial, limitando-se a
fazer pontuais referéncias as firmas, quando tratou da obrigacdo de matricula dos
comerciantes que, para fins deste Decreto, equivalia a ato de registro daqueles que

exerciam o comércio.

291 O art. 2.°, do Decreto n.° 3.346 de 1887, deixava claro que na época houve o reconhecimento de
nomes, firmas ou razdo social, dizendo que tais sinais somente poderiam servir como marca se
revestidos de forma distintiva, ou seja, a legislacdo da época ao mesmo tempo em que reconhecia
a existéncia de firmas e razdes sociais, que eram utilizadas para o registro dos comerciantes,
também reconhecia que alguns nomes poderiam apresentar distintividade digna de uso no
comeércio, de uso na concorréncia.
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3.3.3 Decreto n.® 916, de 24 de Outubro de 1890

Alguns meses depois da edi¢do do Decreto n.° 596, de 1890, e um ano antes da
nova Constituicdo Republicana, de 1891, com a edicdo do Decreto n.°916, de
24 de outubro de 1890, surgiu pela primeira vez um corpo de normas tratando
especificamente do registro das firmas e razdes comerciais, organizando e
regulamentando mais detalhadamente tal sistema, além de estabelecer regras de
protecéo especificas. O Decreto n.° 916, além de novamente tratar da reorganizacéo das
Juntas e Inspetorias comerciais, criou ainda o registro de firmas e razdes comerciais.

Observa-se que o regime juridico trazido por tal Decreto ndo fez uso da
expressao "nome comercial”, sendo no seu art. 15, para expressamente deixar claro
que o Decreto nédo se referia ao nome comercial ou industrial, que continuaria a ser
regido pelos Decretos n.° 3.346 de 14 de outubro de 1887 e n.° 9.828 de 31 de dezembro
de 1887. Claramente, tratou de firmas e razdes comerciais como elementos do sistema
registral, ndo conferindo a tais sinais tutela de natureza objetiva, prépria das regras de
propriedade industrial.

Isso demonstra que nessa época 0 home comercial tinha conceito diferente
do de firma ou razdo comercial, ndo se tratando estas de espécies daquele, mas
institutos diversos. O nome comercial era visto como nome utilizado para fins
econdmicos na propriedade industrial, de diferenciacdo, enquanto “firma" ou "razao
comercial" visavam atender a obrigacao registral.

Com efeito, o art. 2.° do Decreto n.° 916, de 1890, definiu "firma ou razdo
comercial’ como sendo o nhome sob o0 qual o comerciante ou sociedade exercesse 0
comeércio e assinasse atos a ele referentes. Portanto, nota-se que tal conceito levava

em conta caracteristicas ligadas a identificacdo, ndo se podendo dizer que,
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necessariamente, apenas por isso, tal sinal tivesse algum tipo de funcdo no campo
econdmico ou de uso no comeércio para fins de posicdo na concorréncia, dentro de
uma perspectiva do direito industrial. E quando falava que era o nome sob o qual o
comerciante deveria exercer o comeércio, tal expressdo referia-se aos aspectos
burocraticos e obrigacionais da atividade, ou seja, de identificacdo do sujeito e
imputacao de responsabilidade perante terceiros.

A firma era o sinal de identificacdo do sujeito que exercia 0 comércio e que,
nestas vestes, era o0 responsavel e assumia as obrigacdes decorrentes da atividade.
N&o era considerada sinal distintivo no sentido do direito industrial, no sentido
concorrencial, considerado sinal apto a captacao de clientela. Veja-se que as disposi¢bes
do art. 6.°, do Decreto n.° 916 de 1890, embora ndo admitissem registro de firma
posterior igual a outra ja registrada, pois obrigava que a firma nova fosse distinta de
qualquer outra ja inscrita, limitava tal obrigacédo ao registro do lugar e permitia que, se
0 comerciante tivesse nome idéntico ao de outro j& inscrito, utilizasse termo igual na
composicdo de sua firma se a ele acrescentasse designacao diferenciadora.
A distintividade em tal norma era intrinseca e para fins de identificacdo negocial, ndo
necessariamente para fins concorrenciais, sendo vedada a aquisicéo de firma sem a
do estabelecimento a que estivesse ligada e, nas firmas sociais, vedada a manutencao
do nome de socio falecido ou que se retirasse da sociedade.

Quanto ao termo "denominacdo"”, tratava-se em esséncia de nome usado
para fins de designacdo, um termo utilizado para referir o nome designativo das

sociedades andnimas.
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3.3.4 A Constituicdo Federal de 1891

No Periodo Republicano, o progresso econémico conferiu ainda mais relevancia
as questbes de propriedade industrial também no ambito legislativo. A primeira
Constituicdo da Republica, de 24 de fevereiro de 1891, passou a assegurar em seu
texto, expressamente, no seu art. 72, § 27, a propriedade das marcas de fébrica.

Embora tenha sido a primeira vez que os sinais distintivos tenham sido
reconhecidos como um direito individual, constitucionalmente garantido, apenas as
marcas foram lembradas, néo tendo sido referidos os nomes comerciais, nem qualquer

outro sinal distintivo.

3.3.5 Decreto n.° 1.236, de 24 de Setembro de 1904

Embora nessa época ja houvesse legislacdo avancada tratando da protecéo
dos direitos de propriedade industrial e a protecdo das marcas tivesse sido elevada a
categoria de direito constitucional, isso n&o foi suficiente para satisfazer os interesses da
indUstria, que reclamava ndo ter seus direitos reconhecidos pelos tribunais
superiores292, fazendo com que viesse a surgir nova norma buscando maior repressao
as fraudes na area de marcas293, que foi o Decreto n.° 1.236, de 24 de setembro de

1904, regulamentado pelo Decreto n.° 5.424, de 10 de janeiro de 1905.294

292 NOGUEIRA, José Luiz de Almeida. Direito industrial. Revista da Faculdade de Direito de S&o
Paulo, S&o Paulo, v.16, p.76-78, 1908.

293 Este Decreto modificou o Decreto n.° 3.346, de 14 de outubro de 1887.

294 SOARES, José Carlos Tinoco. Nome comercial. Sdo Paulo: Atlas, 1968. p.16. Tal norma, referida
por Decreto, na realidade possuia natureza de lei, pois oriunda do Congresso.
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Contudo, a nova norma praticamente reproduziu o Decreto n.° 3.346 de
188729, tendo apresentado mudancas apenas em relacéo ao fato de ter agravado o
elenco de penalidades.

Importante observar que este decreto ja entendia ser necessario o requisito da
distintividade para o registro de uma marca, ao estabelecer que "nome", denominacao
necessaria ou vulgar, “firma ou razao social" somente poderiam vir a consistir em marca
se estivessem revestidos de forma distintiva. Além de exigir o requisito da distintividade
intrinseca do sinal como requisito para o registro de marca, o decreto reconhecia as
figuras do nome comercial e da firma social, tratando-os como espécies distintas, ao
estabelecer no art. 8.°, 2.°, ser proibido o registro de marca que contivesse nome
comercial ou firma social de que legitimamente ndo pudesse usar 0 requerente.
Contudo, uma vez mais a legislacdo nao trouxe uma definicdo de "nome comercial"2%,
continuando a legislacdo a confundir as diversas espécies de sinais existentes.

E assim como ocorria na norma anterior, o Decreto n.° 1.236, de 1904, em seu
art. 10.°, paragrafo segundo, também reconhecia a existéncia da marca de fato e do
nome comercial que ndo estivessem registrados, sendo ambos direitos que poderiam ser
objeto de posse, por parte do comerciante ou industrial, inclusive estabelecendo

direito de acéo a tais titulares, para exigir modificacdo do nome de concorrentes.

3.3.6 Decreto n.®° 16.264, de 19 de Dezembro de 1923

A partir da década de 1920, o quadro normativo da propriedade industrial no

Brasil foi alterado substancialmente, através do advento do Decreto n.° 16.264 de 1923,

295 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2013. Tomo 1. p.25.
29 |EITE, Augusto. O nome comercial. Sdo Paulo: [s.n.], 1916. p.9.
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conhecido como a nova lei de patentes, e que criou 0 primeiro 6érgéo centralizando a
concessao dos registros, a Diretoria Geral de Propriedade Industrial (DGPI), 6rgéo
gue passou a ser o responsavel pela andlise e pela concesséao de direitos industrias,
até entdo de atribuicdo das Juntas Comerciais. Tal decreto trouxe nova reforma dos
servicos de privilégios de invencdo e de marcas de industria e comércio. Outra
inovacao deste decreto foi a criacdo da Revista da Propriedade Industrial (RPI).

Embora as normas anteriores tenham, ao seu modo, atendido as necessidades
da época, o progresso econdmico acirrou ainda mais as questdes de propriedade
intelectual, logo surgindo nova proposta de alteracao legislativa2®?, durante o governo do
Presidente Epitacio Pessoa, que foi confirmada durante o governo de seu sucessor, 0
Presidente Arthur Bernardes, por meio do Decreto n.° 16.264, de 19 de dezembro de
1923. Uma caracteristica de tal decreto é que ele passou a regular privilégios de
inventores e a protecdo das marcas em um unico diploma legal, uma vez que
anteriormente o sistema de propriedade industrial brasileiro tratava tais temas por
meio de leis distintas.

De 1875 a 1923, os registros de marcas no Brasil eram feitos nas Juntas
Comerciais dos Estados, sendo que a partir de 1924 foram centralizados no Rio
de Janeiro.

No que diz respeito aos sinais distintivos do comércio, tal diploma regulou as
marcas, mantendo na esséncia as regras contidas nas normas anteriores, no sentido
de que a marca de industria e de comércio poderia ser tudo aquilo ndo proibido pelo
seu regulamento anexo, desde que pudesse diferenciar objetos ou produtos de outros
idénticos ou semelhantes, de procedéncia diversa. Ou seja, continuou a ser funcao da

marca a diferenciacao de produtos ou servicos de diferente origem.

297 SOARES, José Carlos Tinoco. Nome comercial. Sdo Paulo: Atlas, 1968. p.16.
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Tal norma, embora tenha tratado de modo mais contundente dos nomes
utilizados como indicacdo geografica, apenas fez referéncia pontual as firmas e ao
nome comercial para excluir do ambito de sua protecdo a marca que contivesse firma
ou nome comercial de terceiros, novamente permitindo a entender que a legislacéo

tratava do nome comercial e da firma como sinais diferentes.

3.3.7 Decreto n.® 22.301, de 4 de Janeiro de 1933

A proxima norma tratando da propriedade industrial foi o Decreto n.° 22.301,
de 4 de janeiro de 1933.

Tal decreto limitou-se a alterar a organizacdo e a denominacdo dos
Departamentos Nacionais da Industria e do Comércio, alterando por sua vez a
denominacéo da Diretoria-Geral da Propriedade Industrial para Departamento Nacional
da Propriedade Industrial. Foi regulamentado pelo Decreto n.° 22.989, de 26 de julho
de 1933, que alterou as disposi¢ées do Regulamento anterior, do Decreto n.° 16.264,
de 19 de dezembro de 1923, basicamente acerca de questdes ligadas aos tramites

administrativos junto ao novo Departamento Nacional da Propriedade Industrial.

3.3.8 Decreto n.° 22.989, de 26 de Julho de 1933

O Decreto n.° 22.989, de 26 de julho de 1933, surgiu com a finalidade de
aprovar o regulamento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial.

Inicialmente, nota-se que tal Decreto nao tratou das firmas nem das razdes
sociais, ou seja, do nome de identificacdo dos comerciantes, pessoas fisicas ou juridicas,

uma vez constituirem obrigagdo meramente registral, afeta ao Direito Comercial,
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sujeitas a regime juridico préprio definido pelo Decreto n.° 916, de 1890. As firmas e
as razOes sociais ndo eram considerados signos que, necessariamente, teriam a
finalidade de distinguir negécios perante a concorréncia, ou seja, hao seriam por si so
ativos afetos ao regime do direito industrial.

O regime do direito industrial, segundo tal Decreto, considerava signos
distintivos as marcas e 0s nomes de estabelecimento, insignias e emblemas. Ocorre
gue, enquanto nessa época a marca ja contava com autonomia digna de instituto
préprio, os demais sinais que identificavam a empresa, ou perfis da empresa, foram
tratados todos como sendo nomes de estabelecimento. Tudo indica que a norma teve
por finalidade referir todos os demais nomes que fossem apropriados para o exercicio
da empresa segundo a tutela da concorréncia, que ndo fossem para fins meramente
registrais. Essa foi a intencdo da norma ao utlizar a expressdo "nomes de
estabelecimento" em seu artigo 1.°, alinea "b", de forma imprecisa, demonstrando que
o conceito de "nome comercial" ainda ndo era claro e que sua autonomia ainda estava
em processo de consolidagao.

E preciso notar ser marcante nessa época a confusdo que se fazia entre
empresa e estabelecimento e, principalmente, quanto ao conceito de "nome comercial”.
Tudo leva a indicar que, como na época estava em voga a teoria dos atos de
comercio, quando esse decreto fez referéncia a nomes de estabelecimento, quis na
realidade tratar daqueles sinais a que a CUP ja se referia como sendo nomes
comerciais.2% Tanto € que, alguns anos depois, o art. 24 do Decreto n.° 24.507, de 29
de junho de 1934, atualizou a terminologia e adequou-a a CUP, passando a referir os

signos citados no art. 1.°, letra "b" e trata-los como sendo nomes comerciais.

298 N30 se esta falando aqui de nome como género que abrange as firmas e as denominagdes, mas de
um nome criado para o publico, para ser usado no comércio.
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3.3.9 Decreto n.® 24.507, de 29 de Julho de 1934

Esta norma legal, que aprovou regulamento para o registro de nome comercial e
do titulo de estabelecimento, bem como para a repressdo a concorréncia desleal,
trouxe altera¢Oes ao regime dos sinais distintivos. Tal diploma néo tratou especificamente
das marcas, prevalecendo em relacao a estas as disposi¢des vigentes anteriormente, em
especial as do Decreto n.° 16.264, de 1923. Sua relevancia, em relacdo a propriedade
industrial, foi a de complementar o quadro protetivo dos signos distintivos, ao criar o
registro do nome comercial e do titulo de estabelecimento.

O Decreto n.° 24.507, de 29 de junho de 1934, inseriu no ordenamento juridico
brasileiro o0 nome comercial como categoria propria, em atendimento as orientacfes
da CUP e ao previsto no Decreto n.° 22.989, de 26 de julho de 1933, que aprovou o
Regulamento Nacional da Propriedade Industrial. Assim, segundo o Decreto n.° 24.507,
de 1934, passou a existir o nome comercial, previsto para ser um sinal distintivo a ser
usado em papéis, impressos, veiculos e edificios, que ndo deveria ser usado em
mercadorias, fungéo distintiva esta reservada as marcas. Contudo, foi a primeira vez,
no ordenamento juridico brasileiro, que o termo "nome comercial" foi vinculado as
firmas e razdes sociais???, o que gerou forte confusédo entre tais institutos. Todavia,
embora nao tivesse apresentado uma definicdo de "nome comercial’, de certo modo
considerava como signo registravel a titulo de nome comercial os nomes, insignias,
sinais e emblemas ligados ao exercicio de uma atividade econémica, conforme previsto no
art. 26, desse Decreto, 0 que permite concluir que o nome comercial ndo equivalia
necessariamente as firmas, razées comerciais ou denominacdes, embora pudesse

ser coincidente com estes sinais.

299 GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas juridicas. Sdo Paulo: Malheiros, 1998. p.41
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Outro ponto que indica ter tal decreto considerado o0 nome comercial como
figura juridica distinta das firmas, das raz6es comerciais e dos nomes das sociedades ou
de quaisquer outras pessoas juridicas € o fato de ter declarado, expressamente, que 0
registro do nome comercial junto ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial
nao era substitutivo do registro das firmas ou razdes sociais perante as Juntas de
Comeércio. Tratava-se, sim, de meio habil a garantir ao seu titular o uso da expressao
em meios de propaganda, como papéis de correspondéncia, impressos e até mesmo
em veiculos e edificios, conforme preceituava o art. 25, desse Decreto. Note-se que
tais acbes caracterizavam o que era o essencial da publicidade na época, quando
inexistiam meios de publicidade em massa, considerando que a televisédo foi criada
em 1925 e a difusdo efetiva de seu uso ocorreu apenas apoés a 2.2 Guerra Mundial.
Nesse mesmo sentido, o uso do radio teve seu inicio no Brasil, para fins comerciais,
justamente na década de 1930. Desta feita, a comunicacdo "boca a boca", a
distribuicdo de mercadorias gravadas com uma marca, o titulo de estabelecimento e o
uso em papéis de correspondéncia, impressos, veiculos e edificios eram 0os meios
existentes para divulgacao de sinais distintivos na época.

Além disso, a partir desse decreto, conforme previsto em seu art. 34, o registro
de um nome comercial ou titulo de estabelecimento, junto ao Departamento Nacional
da Propriedade Industrial, passou a garantir ao interessado utilizacdo das mesmas
acOes conferidas aos titulares das marcas de industria e comércio, para repressao de
falsificagOes.

E como ja foi constatado, naquela época ainda era confuso o entendimento da
nocao exata dos sinais distintivos, aléem da marca. Gama Cerqueira, ao comentar o
Decreto n.° 24.507, entendeu que tal norma regulou o nome comercial sob o aspecto

da propriedade industrial, contudo estranhou a distin¢éo feita entre "nome comercial” e
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“titulo de estabelecimento”, pois entendia que o titulo de estabelecimento era espécie do
nome comercial, sendo este o género.3° Para Gama Cerqueira, o Decreto n.° 24.507 de
1934 introduziu tdo somente pequenas modificagdes no regime juridico entédo vigente e,
ainda, contava com grandes imperfeicfes, omissdes e incongruéncias, especialmente
por ndo consolidar nem sistematizar toda a legislacdo.301 A par dessas criticas,
tratou-se de um avanco no sentido de perceber a existéncia do nome comercial como
espécie autbnoma de sinal distintivo, dentro do direito industrial.

Na década de 1930, a economia brasileira tinha como principal atividade a
agroexportacdo, com énfase no café e trilhava o curso do ideario liberal. No entanto, a
crise de 1929 fez com que a ideologia passasse a acreditar na importancia da
intervencdo do Estado na economia. A legislacdo da propriedade industrial ndo
sofreu alteracdo substancial nesse periodo, contudo ressentia-se da falta de unidade
e da auséncia de orientacdo técnica e doutrinaria uniforme, muito em razédo do
significativo nUmero de leis esparsas existentes, algumas delas antiguadas, com erros
e omiss@es. Tal cenario reclamou a codificacdo das leis de propriedade industrial que,
logo na década seguinte, foi consolidada e sistematizada, principalmente por conta da
criacdo do primeiro Cédigo da Propriedade Industrial brasileiro, em 1945, aprovado

pelo Decreto-lei n.° 7.903, de 27 de agosto de 1945.

300 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.320.

301 |hid., p.315; SOARES, José Carlos Tinoco. Nome comercial. Sdo Paulo: Atlas, 1968. p.17.
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3.3.10 As Constituicfes Federais de 1934 e 1937

A Constituicao Federal, de 16 de julho de 1934, dentre os direitos e garantias
individuais, trouxe pequena alteracdo em relacdo a Constituicdo anterior. Sua
importancia historica foi a de garantir expressamente em seu texto a exclusividade do
uso do nome comercial, além de manter assegurada a propriedade das marcas de
industria e de comércio, que ja havia sido albergada pela primeira Constituicdo da
Republica, de 1891.

J& a Constituicdo Federal de 10 de novembro de 1937, deixou de tratar da
propriedade industrial na secdo referente aos direitos e garantidas individuais. Apenas
se limitou a definir como sendo de competéncia da Uni&o legislar sobre propriedade
industrial e, especificamente em relacdo ao signos distintivos, sobre as marcas e

outras designacoes de mercadorias.

3.3.11 O Cddigo de Propriedade Industrial de 1945

O primeiro Cédigo de Propriedade Industrial do Brasil foi instituido pelo
Decreto-lei n.° 7.903, de 27 de agosto de 1945302, que inaugurou, no sistema brasileiro
de propriedade industrial, a era dos Cddigos. Além do CPI de 1945, houve mais trés
cddigos de propriedade industrial no Brasil, até o advento da Lei n.° 9.279/96, diploma
hoje vigente, que regula os direitos e obrigacdes relativos a propriedade industrial e

que deixou de intitular-se cédigo, embora possua tal natureza.303

302 Nova redagéo foi dada a alguns de seus dispositivos, pelo Decreto n.° 8.481, de 27 de dezembro de
1945,

303 BARBOSA, Denis Borges. A legislacio de propriedade intelectual em vigor. 2002. Disponivel
em: <http://www.egov.ufsc.br:8080/portal/sites/default/files/anexos/27580-27590-1-PB.pdf>. Acesso
em: 22 jul. 2016.



138

O CPI de 1945 teve por funcdo regular, num s6 diploma, os direitos e
as obrigacdes de grande interesse a propriedade industrial. No que diz respeito
especificamente aos sinais distintivos, o CPI de 1945 buscou conferir-lhes protecéo
segundo o regime da propriedade industrial, mediante a concessao de registros de
marcas de industria e de comércio, de nomes comerciais, de titulos de estabelecimento,
insignias, expressdes ou sinais de propaganda, de recompensas industriais e, também,
mediante a repressao de falsas indicacdes de proveniéncia e da concorréncia desleal.

Quando surgiu a expressao "nome comercial" no final do século XIX, por meio
de um artigo especifico da Convencao de Paris, aos poucos tal signo comecou a ser
incluido nos textos legislativos nacionais, passando a ser discutida sua relagdo com as
firmas e as denominacdes e com os chamados nomes de empresa. No entanto, o
objetivo era proteger um signo com conceito, definicdo e natureza prépria, segundo
|6gica e racionalidade do direito industrial. Entre os nhomes passiveis de constituir
nome comercial estava, em muitos casos, o sinal de identificacdo do comerciante,
mas essa ligacdo nunca foi Unica e nem exclusiva.

No CPI de 1945, o nome comercial recebeu conceituacao propria e foi definido
como sendo a firma ou a denominacéo adotada pela pessoa fisica ou juridica, para o
exercicio de atividades comerciais, industriais ou agricolas. O CPI de 1945 aproximou
conceitualmente o nome comercial do signo de individualizacdo do comerciante.304
Ou seja, muito embora o CPI de 1945 tenha dedicado ao nome comercial um capitulo
préprio e reconhecido tal signo como um direito industrial autbnomo, por outro lado,
estabeleceu no seu art. 109, que somente poderiam ser registrados como nome
comercial sinais comumente usados para a identificacdo de pessoas, ou seja, as

firmas individuais ou coletivas; as denominacdes das sociedades por acdes; as firmas

304 MENDONCA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 1963. v.5. p.5.
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ou denominacgcBes das sociedades por cotas, de responsabilidade limitada e as
denominacdes das sociedades civis ou das fundacdes. Além disso, estabeleceu no
seu art. 110 que, se o nome comercial fosse utilizar expressao de fantasia na sua
formacdo, o arquivamento do respectivo ato constitutivo do empresario somente poderia
ser efetuado se o interessado provasse gue tal expresséao ja constituia marca de sua
titularidade, ja registrada ou depositada para essa finalidade, quer dizer, ndo era
permitido que o empresario registrasse denominacao utilizando elemento de fantasia
em sua formacao, se antes nao tivesse solicitado ao Estado o registro daquela expressao
Ccomo marca.

Assim, o CPI de 1945 foi o primeiro diploma normativo brasileiro a trazer uma
definicdo para o nome comercial, contudo, ao mesmo tempo em que buscou reconhecer
o nome comercial como sendo um direito industrial, aproximou-o da noc¢éo das firmas
e denominacoes.

Outro ponto a ser ressaltado € que o CPI de 1945, ao contrario da orientacéo da
CUP, adotou um sistema de protecdo essencialmente fundado no registro e, assim,
distanciou-se do contexto em que o sinal sempre fora utilizado na préatica do comércio,
gerando confusdo no que diz respeito a sua natureza. Nesse sentido, conforme se
depreende dos arts. 105, 106 e 107, criou um registro especifico para 0 nome comercial,
que garantia ao seu titular o uso exclusivo em todo o territério nacional e manteve,
paralelamente, registros de firmas e denominacdes que garantiam ao nome exclusividade
de uso apenas nos limites do domicilio de seu titular. Devido a isso, passaram a
existir, a partir do CPI de 1945, dois sistemas de registro. O primeiro, ja existente e
gue permaneceu em vigor, tratava do registro das firmas e das denominacgdes, algo a
cargo das Juntas Comerciais e servia, em esséncia, para atender a obrigacéo imposta

a todo comerciante, para dar inicio a existéncia legal das pessoas juridicas de direito
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privado e para fazer referéncia a responsabilidade dos envolvidos pelas obrigacdes
sociais. Este registro, que era local, assegurava ao seu titular o uso exclusivo do nome
somente nos limites de seu domicilio. Por outro lado, a modalidade de registro
instituida pelo CPI trataria do nome comercial enquanto direito industrial, garantindo a
esta espécie de sinal distintivo direito exclusivo de uso em todo o territério nacional,
desde que registrado junto ao DNPI. O CPI de 45 também deixou claro no art. 113 que
o registro do nome comercial, previsto em seus dispositivos, ndo substituia, nem
supria, qualquer dos registros publicos estabelecidos para dar inicio a existéncia legal
das pessoas juridicas de direito privado. A esta altura, havia no direito brasileiro o
nome comercial registrado, do CPI de 1945; o nome comercial da CUP, que nao
parece ter sido excluido ou tido sua protecdo negada e as firmas e denominacdes
classicas, que passaram também a ser chamadas de "nome comercial".

Também havia, na referida lei, regras que auxiliavam na prevencéo de conflitos
entre a marca e o titulo de estabelecimento, como se depreende do art. 114 e
seguintes. No caso das marcas, a lei atribuia a funcdo de distinguir produtos ou
mercadorias de procedéncia diversa. No caso do nome comercial, conforme art. 104,
a lei considerou-o como sendo o nome adotado por pessoa, para 0 exercicio de
atividade industrial, comercial ou agricola. O CPI de 1945, embora elaborado com a
intencdo de atender aos principios tematicos entao vigentes305, ndo tratou da protecéo

das marcas de servico3% nem das marcas notérias30?, modalidades ja difundidas e

305 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2013. Tomo 1. p.25.

306 Muitas vezes ndo é facil perceber a real delimitacdo do conceito de "servicos", inclusive o
enquadramento ou ndo do comércio nesta categoria. O IBGE calcula o PIB dos municipios
brasileiros a partir de trés setores da atividade econdmica (agropecudria, indUstria e servigos) e
estabelece que o comércio enquadra-se como um subsetor do setor de servigos. Disponivel em:
<http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/06/entenda-como-e-medido-o-produto-intern
0-bruto-pib>. Acesso em 17 set. 2017.

307 Embora as marcas notérias fossem indiretamente protegidas pela Convencéo Universal de Paris,
de 1883.
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mesmo previstas em legislacbes estrangeiras, como na Franca e nos Estados
Unidos.308

O resultado dessa regulamentacdo do nome comercial, por parte do CPI de
1945, acabou por ndo solucionar satisfatoriamente questdes doutrinarias e praticas
envolvendo tal signo, especialmente as relacionadas ao conflito entre nome comercial
e marca, reduzindo o conceito do nome comercial ao conceito de firmas e
denominacdes e enquadrando o nome comercial, formalmente, dentro de um instituto
de natureza mista, como um direito industrial, mas estritamente vinculado as firmas e
denominacdes, que normativamente sempre estiveram atreladas a um regime
cartorario, de identificacéo.

O CPI de 1945 aproximou o conceito do nome comercial a signos de
identificacdo do comerciante, embora tivesse declarado, como principios informadores
de seu texto, no art. 2.°, que a fungdo econdmica e juridica da propriedade industrial
visava reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuiam para o melhor
aproveitamento e a distribuicdo da riqueza, mantendo a lealdade de concorréncia no
comércio e na industria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criacdo, de

organizacéo e de invencao do individuo.

3.3.12 Constituicdo Federal de 1946

Em relacdo a propriedade industrial, a Constituicdo Federal de 18 de setembro
de 1946 seguiu orientacdo igual a da Constituicdo Federal de 1934, assegurando
expressamente em seu texto, dentro do capitulo relativo aos Direitos e Garantias

Individuais, a propriedade das marcas de industria e a exclusividade do nome comercial.

308 A marca de servicos passou a ser prevista na legislacdo francesa a partir de 1964.
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3.3.13 Lein.° 4,726, de 13 Julho de 1965

Esta lei teve por objeto regulamentar o sistema de registros publicos e surgiu
para dispor sobre os servi¢os do registro do comércio e de atividades afins. Destaca-se
que tal lei tratou do nome comercial como sendo instituto distinto do instituto das
firmas e denominacdes, uma vez que foram elencados em dispositivos separados,
como se depreende dos incisos Il e VI, do art. 37.

Uma novidade dessa lei foi a criacdo de um mecanismo de suscitagdo de
davida. Sempre que um nome comercial levado a registro utilizasse expressao de
fantasia na sua formacao, poderia a Junta Comercial suscitar davida se lhe parecesse se
tratar de reproducdo ou imitacdo de nome comercial ou marca de industria ou
comércio ja depositada ou registrada em nome de terceiro. Nestes casos, 0 registro
ficaria suspenso até que a questao fosse esclarecida, por meio de certiddo negativa
do Departamento Nacional da Propriedade Industrial ou decisdo judicial, conforme
previsto no art. 49, de tal norma.

3.3.14 A Constituicdo Federal de 1967

A Constituicdo Federal, de 24 de janeiro de 1967, manteve o entendimento
das Constituicdes de 1934 e 1946, no sentido de assegurar expressamente em seu
texto, dentro do capitulo relativo aos Direitos e Garantias Individuais, a propriedade
das marcas de industria e a exclusividade do nome comercial. Essas garantias foram

mantidas pela Emenda Constitucional de 17 de outubro de 19609.
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3.3.15 O Cdbdigo de Propriedade Industrial de 1967

O Cadigo de Propriedade Industrial de 1945, apds 22 anos de vigéncia, foi
substituido pelo Decreto-lei n.° 254, de 28 de fevereiro de 1967, que instituiu um novo
Cadigo de Propriedade Industrial, no mesmo ano em que surgiu a revisao de Estocolmo
da CUP.

Dentre as novidades trazidas pelo CPI de 1967, destaca-se a introdugéo no
ordenamento juridico brasileiro da marca de servi¢os e da marca notoria. No Brasil, a
marca de servigcos passou a ser considerada somente a partir de 1966, por meio da
Portaria n.° 48, de 16 de novembro de 1966, que aprovou as normas e instrugoes
sobre classificacdes de artigos, utilizando como fundamento interpretacéo do texto do
artigo 93, do Cédigo de Propriedade Industrial. O entendimento da época, por parte do
DNPI309, era a de que as marcas de servicos poderiam ser registradas na classe 50,
classe residual prevista para artigos nao compreendidos nas classes anteriores, ou
mesmo na classe 33, para titulos de estabelecimentos de atividades né&o
comerciais.310 Historicamente definido como um setor residual ou improdutivo, apenas
complementar aos setores industrial e agricola, o setor de servicos ganhou
complexidade apés a era da industrializacéo e passou a receber mais atencédo a partir

de meados do século XX.

309 Como por exemplo, a referéncia a expressado “nome de empresa” no CPI de 1967.

310 |mportante verificar que, nessa época, a disciplina juridico-comercial era regida pela teoria dos atos
de comércio, influéncia dos codigos napolednicos, e utilizada para caracterizacdo do comerciante,
ndo estando os servigcos incluidos, por esséncia, entre 0s atos reputados comerciais. Era
considerado comerciante quem, com habitualidade e buscando lucro, praticasse atos do comércio.
Tais atos estavam elencados no Regulamento 737, de 1850, que trazia uma lista taxativa das
atividades entédo consideradas mercantis. Assim, o prestador de servi¢os, por exemplo, ndo era
considerado comerciante. Para Rubens Requido, tal Cddigo, ao empregar de modo indiferente as
express@es "nome comercial" e "nome de empresa’, teria superado a controvérsia relativa ao
sentido objetivo e ao subjetivo, que assim tanto serviriam para designar o nome do comerciante
como a atividade empresarial (cf. REQUIAO, Rubens. Curso de direito comercial. Sdo Paulo:
Saraiva, 1979. v.1. p.173).
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Com o advento do Codigo de Propriedade Industrial de 1967, a expressao
"nome comercial" foi substituida pela expressdo "nome de empresa”, que passou a
abranger a identificacdo dos exercentes de atividades industriais, comerciais e,
também, as extrativas, agricolas ou de prestacdo de servicos. Foi a primeira vez na
legislacdo nacional que foi utilizada a expressdo "nome de empresa” para referir
objeto de direito industrial autbnomo. Essa tendéncia teve sua origem remota na
década de 1940, com a criacao do Caodigo Civil italiano de 1942, que unificou o direito
civil e o comercial naquele pais e passou a adotar os principios da teoria da empresa,
gue foram progressivamente influenciando a legislacéo brasileira. Na década de 1950
a producao industrial no Brasil superou a atividade agricola, tudo isso, logicamente,
com forte influéncia nas relacdes concorrenciais e de disputa em matéria de
propriedade industrial.

Ao tratar do nome de empresa, em suas disposicdes gerais, o CPI de 1967
enquadrou-os entre os direitos de propriedade industrial, ao lado das patentes de
invencdo, de desenhos e de modelos industriais, das marcas, dos titulos de
estabelecimento, das insignias e dos sinais de propaganda e de recompensas
industriais. Contudo, de forma muito parecida com o Cddigo anterior, o art. 20 do
decreto-lei considerou-o como sendo a firma ou denominagdo adotada por pessoa
fisica ou juridica e pela qual é designada, no exercicio de suas atividades industriais,
comerciais, extrativas, agricolas ou de prestacao de servigos.

Por meio deste Cddigo, ficou estabelecido que o direito de uso exclusivo do
nome de empresa decorria, de forma automatica, do arquivamento dos atos constitutivos
do empresario junto ao Registro do Comeércio do local da sede ou filial, conferindo-lhe
protecado no territorio do estado em que o empresario tivesse sua sede. E conforme se

depreende do art. 91 de tal norma, o registro préprio no Departamento Nacional da
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Propriedade Industrial tinha por efeito a extensdo da protecdo a todo o territério
nacional, ou seja, garantia o direito de uso exclusivo do nome de empresa.

Ao contrario do que ocorria no CPI de 1945, o prévio registro do empresario
no Registro do Comércio local era condi¢do para o registro do nome de empresa no
DNPI. O CPI de 1967, ainda, repetia preocupacéo do CPI de 1945 em evitar confusao
entre signos, exigindo que o sinal passivel de ser considerado marca fosse antes
registrado como tal, para que entdo pudesse ser feito o registro do nome. A existéncia
da regra contida no § 2.°, do artigo 92, leva a crer que a marca, primeiro sinal distintivo
regulamentado, tinha atencé@o especial do legislador, presumindo que alguns nomes
poderiam constituir marca e outros nao, por meio de analise do signo em si e ndo pela
funcéo exercida.

O CPI de 1967 foi impreciso quando confundiu empresa com a figura do
empresario e, também, quando confundiu o conceito de titulo de estabelecimento com
caracteristicas de certos sinais distintivos, ao estabelecer no seu art. 95 que os titulos
de estabelecimento seriam constituidos pelas designacfes destes e por insignias,
disticos, emblemas ou sinais utilizados em papéis, correspondéncia e anuncios.

Por outro lado, em relacdo a duracéo e a transferéncia do direito ao nome de
empresa, o CPl de 1967 igualou-o as marcas, estabelecendo prazo de duracao
diferente do que era conferido pelo registro local, além de permitir que fosse transferido a
terceiros por ato "intervivos" e por sucessao legitima ou testamentéaria, sem qualquer
tipo de observacdo no nome. Na realidade, ambos os CPIs de 1945 e 1967
consideravam como sendo nome comercial o sinal de identificacéo, de nominacao do
empresario, na sua forma completa, o que tornaria o sinal totalmente incompativel com
os regimes de comercializacdo e transferéncia. Também a regulacdo era idéntica as

marcas para 0s casos de extingao dos direitos, podendo o0 nome de empresa ser extinto
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em caso de nao prorrogacao do registro, pela renuncia ou pela caducidade. No caso da
caducidade, o registro do nome de empresa seria extinto caso fosse provado o nao uso,
por parte do titular, pelo prazo de dois anos. O CPI de 1967, além disso, nao regulou
adequadamente a consequéncia dessas hipoteses em relacéo ao registro local.

Tais situacdes, portanto, demonstram evidente incompatibilidade do “nome de
empresa” previsto no CPI de 1967 como sendo sinal dotado de natureza existencial,
embora limitado o seu conteudo aos sinais de “firmas e denominagdes”.

Por outro lado, o CPI de 1967, embora tenha inovado ao utilizar terminologia
moderna para uma das espécies de sinais distintivos, fixou para tal sinal estrutura
juridica apegada as classicas firmas e denominacdes, regramento esse que o tornava

atrelado a uma ldgica diversa da racionalidade prépria dos direitos industriais.

3.3.16 O Cdbdigo de Propriedade Industrial de 1969

O decreto-lei n.° 1.005, de 21 de outubro de 1969, instituiu o CPI de 1969,
diploma legal que foi recalcitrante ao utilizar as expressdes "nome comercial’ e "nome
de empresa”, fazendo com que parte da doutrina entendesse ter tal diploma
consagrado uma duaplice nomenclatura.311 Também aboliu a competéncia do DNPI
para registrar nomes empresariais.312

Aléem disso, deixou de regular o nome comercial de forma mais detalhada,

apenas referindo-se a ele em poucas passagens, para tratar da irregistrabilidade de

311 REQUIAO, Rubens. Curso de direito comercial. 31.ed. revista e atualizada por Rubens Edmundo
Requido. S&o Paulo: Saraiva, 2012. v.1. p.280, para quem a expressao "nome empresarial”, surgida
com a Lein.° 8.934, de 1994, foi uma expressao unificadora para designar as formas com as quais
se faz a identificagdo das empresas mercantis no Brasil.

312 OQUENDO, Felipe Barros. O nome empresarial no ordenamento juridico brasileiro: evolugdo
legislativa e perspectivas. Revista de Propriedade Intelectual e Direito Contemporéneo -
PIDCC, Aracaju, v.3, n.7, p.294, out. 2014. Disponivel em: <http://pidcc.com.br/artigos/072014/
12082014.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2016.
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marca e de titulos de estabelecimento e para estabelecer, em suas disposicdes finais
e transitdrias, que o nome comercial seria protegido por meio do arquivamento ou
registro dos atos constitutivos da firma ou sociedade, no Registro do Comeércio ou no
Registro Civil das Pessoas Juridicas e, ainda, que tal protecéo teria alcance em todo o
territorio nacional. O CPI de 1969, ao contrario do Cadigo anterior, deixou de tratar da
duracédo do registro, da possibilidade de sua transferéncia e das suas hipGteses de
extincao.

E ndo deixou claro se regulou o nome comercial como espécie de direito
industrial, considerando-o de conteudo idéntico as firmas e denominacdes ou, ao
contrario, se acabou por desconsiderar o nome comercial como um direito industrial
e apenas considerou-o sinbnimo de firmas e denominac¢des3!3, embora género. Da
forma como foi regulado, uma interpretacao possivel € a de que o CPI de 69 teria
reduzido o nome comercial a no¢ao de firmas e denominacfes, mas com protecao
mais alargada, agora em ambito nacional.

Independentemente da opcdo, o problema é que o CPIl de 1969 conferiu
protecao nacional a todo e qualquer ato de registro de empresa, efetuado por qualquer
pessoa em qualquer lugar do Brasil, de forma automatica, o que tornaria a situacao
muitissimo tormentosa e complicada para novos registros de signos distintivos,

principalmente em relag&o a pesquisa de disponibilidade do sinal.

313 Nesse sentido, o art. 89, ao tratar da hipotese de registro de titulo de estabelecimento consistente
em nome comercial, estabeleceu que sé poderia ser feito o registro se apresentado, quando do
pedido, certiddo de arquivamento ou registro dos atos constitutivos da entidade titular no Registro
do Comércio competente.
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3.3.17 O Cdbdigo de Propriedade Industrial de 1971

Foi em decorréncia de uma nova politica industrial adotada no pais que ocorreu
uma reformulagéo do regime da Propriedade Industrial brasileiro, tendo como pano de
fundo o conceito de substituicdo de importacdes, que vigorou até o final da década de
1980. A primeira medida legal adotada, dentro dessa nova politica industrial, foi a
promulgacdo da Lei n.° 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que extinguiu o
Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI) e criou uma autarquia
especializada para tratar de direitos industriais, o atual Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI).

No ano seguinte, por conta desse ambiente de reformulacdo da Propriedade
Industrial, foi promulgado um novo Cédigo tratando da matéria, por meio da Lei n.°
5.772, de 21 de dezembro de 1971, que substituiu o decreto-lei n.° 1.005, de 21 de
outubro de 1969. De 1967 a 1971 houve trés revisbes seguidas do Cddigo da
Propriedade Industrial. Ao contrario dos codigos anteriores de 1945, 1967 e 1969,
surgidos por meio de decretos-lei, o CPI de 71 foi votado pelo Congresso Nacional,
em discussdes com a industria nacional, com a estrangeira e ainda com advogados
especialistas da area.314

O CPIl de 1971 nao regulou o nome comercial. Ao contrario, afastou do ambito
do INPI a sua protecéo ao estabelecer, expressamente nos paragrafos 1.° e 2.°, do art.
119, que tanto o nome comercial ou nome de empresa e o titulo de estabelecimento
contariam com a protecao que Ihes fosse conferida pela legislacdo especial. Assim,
deixou de tratar dos titulos de estabelecimento e dos nomes comerciais ou de empresa,

remetendo a regulamentacédo de tais signos as leis que lhes fossem proprias. Nao

314 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2013. Tomo 1. p.22.
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ficou claro, no entanto, se o CPI de 1971 considerava nome comercial como sendo
sinbnimo de firmas e denominacdes ou, ao contrario, se acreditou que tal signo, como
direito industrial, seria melhor regulado em lei especial que nunca veio a existir.

Em relacéo aos pedidos de registro de nome comercial ou de empresa, feitos
com base no Cddigo anterior, que tramitavam no 6rgdo e ainda nao tinham sido
concedidos, determinou que fossem remetidos ao Departamento Nacional do Registro
do Comércio315 e, quanto aos registros ja concedidos, determinou que ndo poderiam
ser prorrogados e que seriam extintos definitivamente, ap0s 0s respectivos prazos
de vigéncia.

No mais, apenas fez referéncia aos nomes comerciais e aos titulos de
estabelecimento, no seu art. 65, inciso V, para definir que tais sinais ndo poderiam ser
registrados como marca.

Em relacéo as marcas, conforme se depreende de seu art. 59, ndo reconheceu
expressamente que estas tivessem funcgéo distintiva de origem, apenas que teriam
funcdo de distinguir um produto ou servico de outros semelhantes registrados na
mesma classe. Criou a figura da marca genérica, prevista em seu art. 61, IV, como
sendo aquela que identifica a origem de uma série de produtos ou artigos, mas que s6
poderia ser usada quando acompanhada de marca especifica. Estabeleceu, ainda, que a
protecdo da marca abrangia seu uso em papeis, impressos e documentos relativos a
atividade do titular.

O CPI de 1971 deixou grande lacuna no quadro dos sinais distintivos, deixando
de tratar do nome comercial, mas permitindo que permanecessem em vigor os direitos
decorrentes dos registros que ja haviam sido concedidos. Nessa época, portanto, o

nome comercial retornou a categoria de sinal reconhecido pela pratica comercial sem

315 0 que sugere ser mais um indicativo de que considerava nome comercial em sentido estrito,
coincidente com os conceitos de firma e denominacdes.



150

ter, contudo, sua natureza e funcdo bem definidas, induzindo forte confusdo com as

firmas e denominacdes.

3.4 O NOME COMERCIAL NA CONSTITUICAO FEDERAL BRASILEIRA DE 1988

A Constituicdo Federal de 1988 inaugurou uma nova fase do ordenamento
juridico brasileiro, elegendo para a ordem econdmica um perfil fundado na consagracao
da liberdade de iniciativa, mas mitigando seus efeitos por meio de regras que
buscaram impor um equilibrio entre o regime da eficiéncia e a promoc¢ao da justica
social.316 Assim, estabeleceu premissas favoraveis ao funcionamento de um regime
empresarial adequado a propriedade industrial, em que o pressuposto de um ambiente
de concorréncia leal entre empresas é requisito indispensavel.

Na Constituicdo Federal de 1988, os direitos industriais foram albergados na
parte do texto magno que tratou dos direitos e deveres individuais, no titulo que cuidou
dos direitos e das garantias fundamentais. Direito tradicional e recorrente nas
Constituicdes brasileiras, o direito industrial foi prestigiado na Constituicdo Federal de
1988 dentro do conjunto de regras que consagraram a tutela da liberdade e o direito
patrimonial317, ou seja, ao tratar da propriedade, a Constituicdo Federal de 1988 buscou

resguardar direitos de conteado econdémico, de natureza patrimonial, incluindo a

316 COELHO, Fabio Ulhda. Curso de direito comercial: direito de empresa. 18.ed. Sdo Paulo:
Saraiva, 2014. v.1. p.69.

317 FERREIRA FILHO, Manoel Gongalves. Comentarios a Constituicdo brasileira de 1988. Sao
Paulo: Saraiva, 1997. v.1. p.45 e 50. H4, contudo, entendimentos no sentido de que o direito de
propriedade teria sido atribuido apenas as marcas, sendo que, em relacdo ao nome comercial, 0
texto constitucional teria garantido apenas direito de exclusividade. (cf. FERREIRA, Pinto.
Comentériosa Constituicao brasileira. Sdo Paulo: Saraiva, 1989. v.1. p.124).
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protecdo das marcas e de outros signos distintivos318, a exemplo dos homes e sinais
distintivos da empresa.319

Assim, temos que a CF de 1988, ao manter em seu texto a protecdo da
propriedade industrial, foi muito além de uma visdo limitada de reconhecimento
apenas das "marcas e patentes"320, percebendo a dindmica e a complexidade da
empresa ao reconhecer a necessidade de protecdo dos diversos signos distintivos
préprios dessa area do direito.

O fato € que, da interpretacao literal do texto maior, nota-se que a CF de 1988
expressamente reconheceu a marca como signo distintivo de status constitucional,
mas assegurou também protecdo a outros signos distintivos sem, contudo, especifica-los,
delegando tal mister ao legislador infraconstitucional. Assim, a protecdo do nome
comercial encontra respaldo na ordem juridica brasileira, na medida em que a CF de
1988 reconheceu protecdo aos nomes de empresa, além da marca, subsidiando a
possibilidade de tutela dos diversos signos que surgem da complexa atividade
empresarial e, por conseguinte, possibilitando ao legislador infraconstitucional definir
e regrar termos e expressdes nominativas relevantes vinculadas ao direito industrial,
incluindo no ambito de sua tutela o signo que identifica uma empresa perante seus
consumidores e concorrentes.

Com efeito, insta perceber que a Constituicdo de 1988 prové, por meio dos
direitos intelectuais, especialidade de solu¢des para as falhas de mercado identificadas

no ambiente econdmico321, tendo acolhido o principio da especificidade de protecdes,

318 FERREIRA FILHO, Manoel Gongalves. Comentarios & Constituicdo brasileira de 1988. S&o
Paulo: Saraiva, 1997. v.1. p.50.

319 ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional.
Séo Paulo: Saraiva, 2010. p.197.

320 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral. Sdo Paulo: Atlas, 2006.
p.182-183; CRETELLA JUNIOR, José. Comentarios & Constituicdo brasileira de 1988. Rio de
Janeiro: Forense Universitaria, 1992. v.1. p.399-407.

321 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2013. Tomo 1. p.123.
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em que cada direito de propriedade intelectual tera a protecdo adequada a seu desenho
constitucional e ao equilibrio ponderado dos interesses aplicaveis, respeitada a regra de
gue soO é possivel apropriar-se do que ndo esta no dominio comums322, fundamentos
que fortalecem a tese do reconhecimento de um signo diferenciador da empresa,
enguanto atividade, bem como a possibilidade de sua adequada protecao.

Por derradeiro, necessario destacar questdo marcante da CF de 1988, que
além de ter demonstrado atencéo quanto a importancia dos signos distintivos e, de
forma bastante contempladora ter reconhecido a propriedade industrial como um dos
direitos e garantias individuais, atribuiu ao direito industrial uma funcdos23, quando
estabeleceu, no seu art. 5., inciso XXIX, que a lei assegurara protegdo a propriedade
das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o

interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pais.

3.5 O NOME COMERCIAL NA LEGISLACAO BRASILEIRA APOS A CONSTITUICAO

FEDERAL DE 1988

Como exposto no item anterior, a Constituicdo Federal de 1988 além de
reconhecer os diversos direitos industriais existentes e respectiva importancia para o
desenvolvimento econdmico e tecnologico do pais, reservou a lei ordinaria o papel de
assegurar a respectiva protecdo, devida a cada um deles, por meio de norma
programatica. Vale lembrar que normas programaticas sao aquelas que indicam fins

ao Estado e estabelecem programas para atingir tais objetivos.324

322 BARBOSA, Denis Borges. Inventos industriais: a patente de software no Brasil. Revista da ABPI,
Rio de Janeiro, n.90, p.9-29, 10 out. 2007.

323 |d. Tratado da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. Tomo 1. p.411.

324 FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Normas constitucionais programaticas. Sdo Paulo:
Revista dos Tribunais, 2001. p.173.
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Além disso, o reconhecimento dos direitos industriais e a protecédo legal de
cada um deles ndo foram consagrados de modo absoluto, mas vinculados ao interesse
social e as funcdes de desenvolvimento tecnologico e econdmico do pais.

A partir dessas premissas, estabelecidas pela CF de 1988, é que devera ser

analisada toda a legislacao infraconstitucional, a seguir indicada.

3.5.1 Lein.®8.934, de 18 de Novembro de 1994

A protecdo ao nome empresarial também foi objeto da Lei n.° 8.934, de 18 de
novembro de 1994, conhecida por Lei do Registro de Empresas, cujo objetivo central
foi dispor sobre o Registro Publico de Empresas Mercantis e Atividades Afins.

Segundo tal norma, trata-se de sistema de registro exercido em todo o
territério nacional, por 6rgdos federais e estaduais, tendo como finalidades dar garantia,
publicidade, autenticidade, seguranca e eficacia aos atos juridicos das empresas
mercantis, submetidos a registro, bem como cadastrar as empresas nacionais e
estrangeiras em funcionamento no Pais.

Portanto, a finalidade de tal norma foi essencialmente cuidar de aspectos
ligados a regularidade juridica dos empreséarios, além de funcdo cadastral, pelo que
nao teve preocupacao de regular um signo enquanto ativo econémico de interesse do
empresario, tampouco tratar da relagéo entre o sinal de identificacdo do empresario e o
grande mercado, especialmente o publico consumidor.

Nesse sentido, regulou 0 nome empresarial estabelecendo que a sua protecéo

decorre automaticamente do arquivamento dos atos registrais do empresario individual e
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dos atos constitutivos das sociedades325, ou de suas alteracdes, e que 0 nome
empresarial deve obediéncia aos principios da veracidade e da novidade, conforme
estabelecido nos arts. 33 e 34 da referida norma. Além disso, conforme art. 35, V,
proibiu o arguivamento de atos de empresas mercantis com nome idéntico ou
semelhante a outro ja existente.326

Ao estabelecer que sociedades celebradas por tempo determinado perderiam
a protecdo do seu nome empresarial, apdés expirado o seu prazo de duracao,
nitidamente a lei analisou a questdo sob a oOtica existencialista, considerando a
esséncia do sujeito de direitos, da sociedade e ndo do nome como um bem em si, como
coisa objeto de sucessao. Além do mais, reconheceu e garantiu a protecdo do nome
empresarial durante toda a existéncia da empresa, ressalvada a hipotese de o
empresario ndo praticar ato de arquivamento no periodo de dez anos consecutivos, sem
comunicar a junta comercial sua intencdo de manter-se em funcionamento, hipétese
para a qual a lei fixou como consequéncia a consideragédo de tratar-se de empresa
inativa, com o cancelamento do registro de seu titular e perda automéatica da protecao
de seu nome empresarial, nos termos do art. 60 “caput” e paragrafo primeiro da lei.

Embora essa lei ndo tenha fixado expressamente que a prote¢cdo do nome €
restrita ao ambito estadual, essa conclusédo € deduzida a partir da esfera de competéncia
das Juntas Comerciais, 0rgaos locais presentes uma em cada unidade da Federacao.

Logo se nota que a Lei n.° 8.934, de 1994, tratou de questdes relativas a
obriga¢des burocraticas ligadas a regularidade do exercicio empresarial. Nao teve por

preocupacdo tratar de direitos industriais. Em relacéo aos sinais de identificacdo dos

325 Quando do advento da lei ndo havia sido criada ainda a empresa individual de responsabilidade
limitada, atualmente também sujeita a tal sistema de registro.

326 Nesse mesmo diapasio, a atual Lei das Sociedades Anénimas confere, no § 2.° do artigo 3.°, 0
direito a sociedade prejudicada de requerer, por via administrativa ou em juizo, a modificacdo de
denominacao idéntica ou semelhante a sua, podendo ainda demandar perdas e danos.
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empresarios também foi imprecisa e ndo auxiliou para aclarar confusdo reinante em
relacdo a matéria. Nao fez referéncia especifica as denominacdes e somente utilizou
o termo "firma" como sindnimo de "empresario individual”, ou seja, ndo tratou de modo
claro das espécies de nomes de identificagcdo dos empresarios. Enfim, inovou ao utilizar
pela primeira vez no direito brasileiro a expressdo "nome empresarial’, mas sem
deixar claro seus limites conceituais, apenas estabelecendo algumas regras relativas a

protecao de tal signo.32?

3.5.2 Decreto n.° 1.800, de 30 de Janeiro de 1996

O Decreto n.° 1.800, de 30 de janeiro de 1996, surgiu para regulamentar a Lei
n.° 8.934, de 1994, na tematica relativa ao Registro Plblico de Empresas Mercantis e
Atividades Afins.

Tal norma, tal qual a Lei n.° 8.934, de 1994, somente utilizou o termo "firma"
como sinbnimo de empresario individual e ndo fez referéncia as espécies de nomes de
identificacdo dos empresarios, tendo optado por utilizar o termo "nome empresarial”
em suas disposi¢coes, de modo igualmente impreciso e pouco claro.

Ao tratar do nome empresarial, estabeleceu no seu art. 53, Ill, "e", que nao
poderiam ser arquivados atos ligados as sociedades mercantis que nao indicassem o
nome empresarial e nem atos de empresas mercantis com nome idéntico ou semelhante a
outro ja existente. Tal decreto trouxe ainda subsecdo especifica regulamentando a

protecdo do nome empresarial, estabelecendo em capitulo préprio que tal protecao

327 segundo Requido, a expressdo "nome empresarial" surgiu com a lei n.° 8.934 de 1994 e foi uma
expressdo unificadora para designar as formas com as quais se faz a identificacdo das empresas
mercantis no Brasil. Declarou surpresa, no entanto, pelo fato da lei n.° 9.279 de 1996 ter adotado
ora a expressdo "nome de empresa", ora "nome comercial" e ndo "nome empresarial" (REQUIAO,
Rubens. Curso de direito comercial. 31.ed. revista e atualizada por Rubens Edmundo Requiéo.
Séo Paulo: Saraiva, 2012. v.1. p.280).
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ficaria a cargo das Juntas Comerciais e decorreria, automaticamente, do arquivamento
da declaracédo de firma mercantil individual, do ato constitutivo de sociedade mercantil
ou de alteracdes desses atos que implicassem mudanca de nome. Portanto, ao deixar
a protecdo do nome empresarial a cargo das Juntas Comerciais, o Decreto
claramente tratou de aspectos registrais do nome. Igual logica percebe-se quando adotou
regra estabelecendo que a protecdo ao nome empresarial circunscreve-se a unidade
federativa de jurisdicdo da Junta Comercial que procedeu ao respectivo ato de
arguivamento registral. Tal regra é claramente ligada a execucao dos atos de registro e
nao ao direito industrial e a opcado do legislador, ao que tudo indica, ndo foi pautada
pela logica da protecdo a concorréncia, mas sim a estrutura burocratica afeta a cada
Junta Comercial, para cadastrar, manter e organizar tais registros, exigindo, ainda,
para as situacdes nas guais 0 empresario necessitasse de protecdo estendida ao seu
nome empresarial a outras unidades da federacao, que fizesse requerimento proprio
para cada unidade escolhida.

Outra regra do Decreto, prevista no art. 61, § 3.°, que deixa claro ser o nome
empresarial por ele regulamentado signo ligado a identificacdo de pessoa, é a que
determinou a perda da protecdo do nome empresarial se expirado o prazo da
sociedade celebrada por tempo determinado. Isso porque tal hipétese regula caso de
dissolucéo e provavel extingao do sujeito de direito que explora a atividade econdmica
e ndo da empresa, que poderia ter continuidade, no caso de sucessao por outro titular.

Por sua vez, existe também em tal Decreto, no art. 62, regra indicativa de que
0 signo tratado como nome empresarial ndo possui natureza de ativo afeto ao direito
industrial, que € a regra que regulamentou a formacdo do nome, exigindo que este,
além de atender aos principios da veracidade e da novidade, identifique o tipo juridico

da sociedade. Tal regra, a olhos vistos, tem funcéo e finalidade estranha ao direito
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industrial. Se nao bastasse, estabeleceu no art. 61, § 3.°, que a composi¢do do nome
empresarial deveria obedecer a critérios estabelecidos pelo Departamento Nacional
de Registro do Comércio (DNRC), através de instru¢cdes normativas, o que foge
totalmente a logica empresarial de liberdade de escolha de seus signos distintivos,

afetos a ldgica e racionalidade do direito industrial.

3.5.3 Lein.°9.279, de 14 de Maio de 1996 — A Lei de Propriedade Industrial

A Lein.® 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI) tem por objeto regular direitos e
obrigacdes relativos a propriedade industrial. Nesse sentido, estabeleceu que a
protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial efetua-se por meio da
concessao de patentes de invencao e de modelo de utilidade; da concessao de registro de
desenho industrial; da concessdo de registro de marca; da repressdo as falsas
indicacdes geogréficas e, também, por meio da repressao a concorréncia desleal.328

A lei ndo tratou especificamente do nome comercial, nem de seu registro, nem
tampouco definiu tal direito, apenas reconheceu o signo juridicamente e reservou-lhe
protecdo em algumas normas pontuais, quando cuidou das situac¢des de irregistrabilidade
de marcas e quando tratou da repressdo a concorréncia desleal. Nesse sentido,
conforme art. 124, V, proibiu o registro como marca da reproducédo ou imitacdo de
elemento caracteristico ou diferenciador de nome de empresa de terceiros, suscetivel
de causar confusdo ou associagdo com estes sinais distintivos, trazendo regra

aplicavel aos conflitos entre marca e nome de empresa de terceiros semelhante a que

ja existia em relacdo ao conflito de marcas, reforcando o combate ao proveito

328 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2013. Tomo 1. p.9.
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econdmico parasitario de signo distintivo alheio32° e que resguarda o nome comercial
no campo da concorréncia.330

Ja o art. 191, da LPI, tipificou como crime a reproducdo ou imitacdo néo
autorizada, com fins econdémicos, de armas, brasées ou distintivos oficiais nacionais,
estrangeiros ou internacionais em marca, titulo de estabelecimento, nome comercial,
insignia ou sinal de propaganda. Ocorre que elementos figurativos dessa natureza nao
se prestam a fazer as vezes de nome de pessoa, razéo pela qual o “nome comercial’,
referido no art. 191, da LPI, certamente ndo diz respeito as firmas e denominacdes,
mas a signo de natureza obijetiva, tal qual a marca e titulo de estabelecimento.

Também houve referéncia ao nhome comercial em capitulo da lei que tratou
dos crimes contra indicacdes geograficas e demais indicacdes, mais precisamente no
art. 194 da LPI, que tipificou como crime o uso de nome comercial para indicar
procedéncia ndo verdadeira.

E, uma vez mais o nome comercial foi referido na lei de propriedade industrial,
no art. 195, V, que tipificou como crime o uso indevido de nome comercial, bem como a
venda, exposicao e oferta de produtos com tal referéncia, ndo tendo esta norma exigido,
ao menos expressamente, a existéncia de confusao para que seja caracterizado esse
tipo penal.331

Ha entendimentos na doutrina de que a protecdo ao home de empresa nao
conta atualmente com lei especifica, havendo apenas disposicfes esparsas na LPI
sendo que, neste aspecto, sdo normas atreladas a funcédo econdémico-concorrencial

ou objetiva.332

329 DANNEMANN, Siemsen Bigler; MOREIRA, Ipanema. Comentarios a lei de propriedade
industrial e correlatos. Sdo Paulo: Renovar, 2005. p.210.

330 SOUZA, Daniel Adensohn de. Protecdo do nome de empresa no Brasil. S0 Paulo: Saraiva,
2013. p.135.

331 DANNEMANN; MOREIRA, op. cit., p.399.

332 SOUZA, op. cit., p.127 e 133.
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Enfim, nota-se que a Lei n.° 9.279/96 n&o utilizou em nenhum momento a
expressao "nome empresarial®, mas apenas as expressdes "nome de empresa" e
"nome comercial”, indicando entendimento no sentido de que o signo definido como
"nome comercial’, apesar da escassez de regras tratando de tal signo, ndo se
confunde com as firmas e denominacdes, institutos que foram posteriormente objeto
de normatizacéo pelo Cadigo Civil de 2002.

Outra observacdo digna de nota é o fato da LPI ter reconhecido, de certo
modo, a funcéo identificadora de origem ao nome comercial, ao tipificar como crime o
uso de nome comercial de forma a indicar procedéncia ndo verdadeira ou, ainda,

vender ou expor a venda produto com esses sinais, conforme previsto no artigo 194.

3.5.4 O Nome Empresarial no Cédigo Civil de 2002

A Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, instituiu o Cédigo Civil Brasileiro
atualmente em vigor. O Cadigo Civil de 2002 — CCB, ao tratar do Direito de Empresa,
regulou em capitulo préprio o nome empresarial, como instituto complementar. Segundo
definicdo do art. 1.155 do Cddigo Civil, 0 nome empresarial € tanto a firma quanto a
denominacdo adotada para o exercicio de empresa. Equiparou, ainda, ao nome
empresarial, para os efeitos da protecao da lei, a denominacédo das sociedades simples,
associacoes e fundacodes.

A definicdo de nome empresarial acolhida pelo CCB permite concluir que tal
diploma optou por um conceito em sentido estrito, restringindo seu contetudo a signos
nominativos formados a partir de regras preestabelecidas na legislacédo, compreendendo e

limitando-se as firmas individuais, as firmas sociais e as denominacoes.
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Segundo o CCB, todo empresario € obrigado a registrar-se perante o 6rgéo
competente antes do inicio de sua atividade, sendo que uma das consequéncias
diretas de tal registro € a obrigacdo do empresario de escolher e indicar um signo
nominativo como sendo seu nome empresarial. Contudo, a escolha desse signo
nominativo que sera caracterizado como nome empresarial ndo é ato completamente
livre, uma vez que o CCB prescreve — assim como ja fazia a legislacao anterior —regras
de observancia obrigatoria para a formacdo e uso do nome registrado e vinculado ao
titular da empresa, seja ele um empresario individual, uma empresa individual de
responsabilidade limitada (EIRELI) ou uma sociedade empresaria. Segundo tal
regime, restou definido que, na modalidade firma, o nome empresarial tomara por
base o nome civil de uma pessoa, de todas as pessoas ou de algumas das pessoas
envolvidas formalmente com o empreendimento. E, adotando o principio da veracidade
como orientador do regime juridico aplicavel aos nomes empresariais, o CCB
estabeleceu no art. 1.165, que 0 nome de sdcio que vier a falecer, for excluido ou se
retirar, ndo pode ser conservado na firma social. Ja no caso das denominacdes,
embora tenha permitido na composicdo do nome a adocdo de termos livremente
escolhidos entre os signos linguisticos nominativos existentes, os chamados termos de
fantasia, também nesses casos a legislacdo foi intervencionista e exigiu a utilizacdo
obrigatéria de termos complementares, indicativos do tipo societario e do
enquadramento da sociedade a situacdes especiais, além de estabelecer obrigacéo
de indicar no nome o objeto da sociedade.

N&o obstante, necessario observar que a legislacédo jamais proibiu o uso de
outros signos, por parte do empresario, para fins de designar a empresa desenvolvida,
em quaisquer um dos perfis que eventualmente ela seja compreendida e indicada,

desde que tal opcao néo viole regras gerais do ordenamento juridico, especialmente
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direitos de terceiros. Nesse sentido, fiel ao principio da anterioridade, restou estabelecido
gue o nome empresarial devera apresentar suficiente distincdo de outros ja inscritos
no ambito de registro do mesmo Estado, devendo acrescentar designacdo que o
distinga se tiver nome idéntico ao de outros ja inscritos, segundo redacdo do
art. 1.163.

Quanto a natureza juridica do direito ao nome empresarial, uma vez que o
CCB fixou regra proibindo a alienacdo do nome empresarial, por conseguinte, afastou
a natureza proprietaria deste signo, ao excluir da estrutura juridica de tal direito a
liberdade de disposicdo do bem. Se ndo bastasse, atribuir direito de
propriedade ao nome empresarial seria permitir o licenciamento ou empréstimo do
nome, o que iria contra a logica do sistema que € individualizar os agentes econémicos.

Quanto ao ambito de protecédo, o CCB estabeleceu que o registro do empresario
ou averbacdo posterior que lhe indique, assegura 0 uso exclusivo do nome registrado
nos limites do respectivo Estado, podendo o uso exclusivo alcancar todo o territério
brasileiro na hipotese de ser registrado na forma da lei especial, conforme previsto no
art. 1.166. E também estabeleceu que a inscricdo do nome empresarial sera
cancelada, a requerimento de qualquer interessado, quando cessar o exercicio da
atividade para que foi adotado, ou apds o término da liquidacdo da sociedade que
0 inscreveu.333

O CCB manteve em vigor, salvo em caso de disposicado expressa em contrario,
todas as regras por ele ndo revogadas relativas aos comerciantes, as sociedades

comerciais e as atividades mercantis, que sejam aplicaveis aos empresarios e as

333 Lein.® 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Art. 1.168. Em relag&o ao regime anterior, da Lei n.° 8.934
de 1994, note-se ter havido revogacdo tacita da regra da perda de protecdo do nome por
inatividade, que era automatica, ao passo que a nova regra estabelecida neste dispositivo do CCB
exige provocacdo do interessado. Ainda ndo restou claro na norma em quanto tempo apds a
inscrigdo deve ser dado inicio a atividade.
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sociedades empresarias, conforme se depreende de seu art. 2.037. Tal regra, em
relacdo aos nomes empresariais, deve ser interpretada no sentido de ter sido
revogada a legislacéo anterior ao CCB com este conflitante, que tratava de signos de
conceito e natureza similar ao nome empresarial. De outro vértice, a regra permite
considerar que disposi¢cdes normativas anteriores, tratando de signos distintivos de
natureza diversa do nome empresarial, a exemplo dos chamados sinais objetivos,
permanecem em vigor. Com efeito, ndo tratou o CCB nem do "sinal trabalho”,

tampouco de sinais proprios do regime da propriedade industrial.

3.5.5 Instrucdo Normativa IN DREI n.° 15/2013

O Departamento de Registro Empresarial e Integracdo (DREI) surgiu em
2013, por meio do Decreto n.° 8.001, de 2013, revogado pelo Decreto n.° 8.579, de
2015, em meio a um arcabou¢o normativo que até hoje mantém-se obscuro, como
sendo um 6rgéo interno da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidéncia da
Republica e que tem, dentre as suas finalidades, o exercicio de atribuicdes proprias do
Registro Publico de Empresas Mercantis, de que trata o Decreto n.° 1.800, de 30 de
janeiro de 1996.

O DREI surgiu dentro de um contexto que visava conferir um tratamento
uniforme e harmoénico ao Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis em
todo o territério nacional e teve, por finalidade essencial, estabelecer e consolidar,
com exclusividade, as normas e diretrizes gerais do Registro Publico de Empresas
Mercantis, bem como solucionar duvidas ocorrentes na interpretacdo das leis,
regulamentos e demais normas com ele relacionadas.

No ambito de atribuicbes do DREI, foi editada a instrugdo normativa IN DREI

15/2013, dispondo sobre a formagcdo do nome empresarial e sua protecdo. Em que
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pese 0 alcance dessa norma ser discutivel334, sua relevancia ao presente estudo
ocorre na medida em que orienta a registrabilidade do nome empresarial, enquanto
sinal de identificac&o ligado ao registro do empresario.

A IN DREI 15/2013, em seu art. 1.°, conceituou "nome empresarial",
definindo-o como sendo aquele sob o qual o empresério individual, empresa individual de
responsabilidade limitada, as sociedades empresarias e as cooperativas exercem
suas atividades e obrigam-se nos atos a elas pertinentes, compreendendo a firma e a
denominacéo.

Quanto as regras de formacédo, a IN DREI 15/2013 submeteu o nome
empresarial aos principios da veracidade e da novidade, exigindo, nos casos previstos
em lei, indicacdo do tipo juridico da empresa individual de responsabilidade limitada
ou da sociedade. Tais regras indicam que a natureza juridica do nome empresarial
previsto nesse regramento € de sinal identificador de nome de pessoa e ndo um direito
industrial equivalente a um ativo do empresario, especialmente devido a subsuncéo
do sinal ao principio da veracidade, o que restringe a liberdade de escolha por parte
do empresario e remete muito mais a um sistema de identificacdo e controle. Isso é
bastante nitido no caso das firmas utilizadas pelo empresério individual e pelo titular
de empresa individual de responsabilidade limitada, ante a obrigatoriedade de adotar
0 seu proprio nome e, em caso de existéncia de nomes iguais, a possibilidade de
adotar designacao mais precisa de sua pessoa ou de sua atividade. E, ainda, cita-se o
art. 5.°, § 2.° de tal norma, estabelecendo que o nome empresarial ndo podera conter
palavras ou expressdes que denotem atividade nao prevista no objeto social,

limitando a liberdade de escolha por parte do empresario. Tudo a acarretar distancia

334 vale notar que tais instrucdes normativas s&o observadas na execucéo dos servicos do Registro
Publico de Empresas Mercantis e Atividades Afins, embora sempre devam atender aos limites da
norma legal a que estdo vinculadas.
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da logica da distintividade objetiva. No mesmo sentido, tal entendimento se confirma
guando verificado que a norma permite a existéncia de denominacdes formadas com
palavras de uso comum ou vulgares em lingua nacional ou estrangeira e, também, ao
vincular o uso de particulas iguais para empresarios de igual estrutura juridica.

Mesmo em relacdo ao principio da novidade, que proibe a coexisténcia de
dois nomes empresariais idénticos ou semelhantes, na mesma unidade federativa,
nota-se que néo se trata de regra de novidade absoluta, na medida em que o art. 6.°,
§ 1.° da IN DREI 15/2013 permite, no caso de firmas ou denominacdes idénticas
ou semelhantes, o acréscimo de designacdo que as diferencie, em vez de obrigar sua
modificacao.

E ainda, em relacdo aos critérios de analise da identidade e semelhanca dos
nomes empresariais, tal regime néo exige a utilizacdo de termos diferentes entre os
empresarios, necessariamente, mas apenas uso de nomes que possam se diferenciar
uns dos outros, como por exemplo no caso das firmas, ao considerar apenas 0s
nomes por inteiro e, ainda, ao tolerar nas denominac¢des constituidas por termos de
fantasia, expressfes comuns, de uso generalizado ou vulgar. Apenas no caso de
denominacfes que contiverem expressdes de fantasia incomuns é que a instrucao
normativa exige, conforme art. 8.°, andlise de termos isoladamente, sendo o Unico
caso em que o sinal em si apresentaria necessario distanciamento entre um e outro, o
qgue é relevante para os fins da distintividade exigida pelo direito industrial, visando
captacao de clientela.

Se ndo bastasse, o art. 8.° da IN DREI 15/2013 permite nomes formados a
partir de termos ndo exclusivos, no caso de palavras ou expressdes que denotem
denominacdes genéricas de atividades; género, espécie, natureza, lugar ou procedéncia;

termos técnicos, cientificos, literarios e artisticos do vernaculo nacional ou estrangeiro,
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assim como quaisquer outros termos de uso comum ou vulgar e nomes civis, abrindo
possibilidade para hipéteses nas quais € possivel haver nomes empresariais
diferentes no todo, contudo sem a existéncia de um sinal dotado de distintividade em
si, exclusivamente apropriavel, o que possibilita concluir que a regra visou diferenciar
sujeitos segundo o prisma da identificacdo registral, ndo sendo eficiente para fins de
distingdo mercadoldgica.

Por sua vez, as regras de alteracdo do nome nenhum vinculo possuem com
produtos, servigos, local ou empresa, existindo apenas para identificar uma pessoa e
nao confundi-la com outra, dentro da mesma unidade federativa. Quer-se dizer, é
permitido a livre alteracdo do nome a qualquer tempo, desde que respeitadas as
regras vinculantes de formacdao, independentemente de alteracdo do objeto social.

Quanto a protecdo do nome empresarial, o art. 11 da IN DREI 15/2013,
estabeleceu se dar de forma automatica, a partir do ato de inscricdo de empresario ou
de alteracdo de seu ato constitutivo indicando alteracdo do nome, e que a protecao
circunscreve-se a unidade federativa de jurisdicdo da Junta Comercial que o tiver
procedido, sendo livre a modificacdo das firmas, desde que observadas as regras de
sua composicdo. Contudo, o art. 11, § 1.°, previu a extensido de prote¢do do nome
empresarial a outras unidades da federacdo, ao estabelecer que a protecdo ao nome
empresarial na jurisdicdo de outra Junta Comercial decorre, automaticamente, da
abertura de filial nela registrada ou do arquivamento de pedido especifico, instruido
com certiddo da Junta Comercial da unidade federativa onde se localiza a sede da
empresa interessada.

E a IN DREI 15/2013, além de pormenorizar diversas hipéteses de uso
obrigatorio de particulas junto aos nomes empresariais, conforme a estrutura juridica de

negocios adotada pelo empresario, de nitido carater de identificacéo subjetiva, previu
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em seu art. 12, § 1.°, hipétese de alteracdo necessaria do nome empresarial no caso
de mudanca do nome civil de empresario ou de titular de empresa individual de
responsabilidade limitada, o que remete o nome ao regime do direito civil e
administrativo, com énfase em sinal de nominacao, distanciando-se da natureza de

ativo distintivo, proprio do direito industrial.

3.6 CONCLUSOES DO CAPITULO

Leis tratando da propriedade industrial afloraram mundialmente a partir da
segunda metade do século XIX, periodo em que diversos paises comecaram a
regulamentar o tema, por meio de legislacédo formal essencialmente orientada por
tratados internacionais, dos quais se destaca a CUP. Em relacdo aos sinais distintivos, a
legislacdo brasileira nunca foi suficientemente clara ao tratar do nome comercial335,
muito por conta da confusdo havida entre este, a marca e o nome de identificacéo do
comerciante, enquanto agente econdémico. Tal conclusdo mostrou-se visivel também
na andlise da evolucdo normativa do tema, que foi apresentada neste capitulo.

Com efeito, percebeu-se que apos introduzir a figura do nome comercial no
ordenamento juridico brasileiro, por meio do Decreto n.° 9.233 de 1884, a legislacéo
subsequente nédo seguiu a distincdo entre nome comercial objetivo e subjetivo, mas
utilizou sinal classico de identidade ja existente na lei comercial, no bojo da legislacéo
de propriedade industrial, de carater concorrencial, sem atentar para os objetivos e

principios proprios de cada regime, que séo diferentes.

335 Cf. CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e
do objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.320.
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A adeséao do Brasil a CUP deu grande impulso a propriedade industrial no
Brasil e continua influenciando o ordenamento juridico brasileiro até os dias de hoje,
inclusive no que diz respeito a abrangéncia e as regras de protecdo do nome comercial.

Com a promulgacédo da Constituicdo Federal de 1988, o regime juridico dos
direitos industriais, incluindo os signos distintivos, passou a ser orientado por novos
vetores, devendo obediéncia ao interesse social e a funcdo de servir como um
mecanismo voltado ao desenvolvimento econémico e tecnoldgico do pais.

Atualmente, vigora a Lei de Propriedade Industrial de 1996, que manteve viva
em seu texto a protecdo do nome comercial, ao prestigiar a represséo da concorréncia
desleal como meio de protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial,
reconhecendo expressamente a existéncia de tal signo distintivo em tipificacéo especial
de determinados crimes contra a propriedade industrial, especialmente o crime de
concorréncia de desleal. Tal norma, manifestamente néo tratou das regras relativas
ao uso do nome de identificacdo do exercente de atividade econdmica, de finalidade
registral ou de sinal identidade.

O Cadigo Civil de 2002 estabelece regime especial para 0 nome do comerciante,
ou seja, para o signo utilizado pelo empresario para o exercicio de empresa, que passou a
ser chamado "nome empresarial”, em linha fiel a teoria da empresa adotada pelo
referido diploma. Assim, o sinal de identificac&o registral do empresario passou a ser o

moderno "nome empresarial”, que tem por espécies as firmas e as denominacgoes.
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4 DAS DIFERENCAS ENTRE O NOME COMERCIAL E O NOME EMPRESARIAL

A andlise da funcao distintiva do nome comercial exigiu, preliminarmente,
solucionar uma importante questao, qual seja, definir se 0 nome empresarial e 0 nome
comercial sao expressdes sinbnimas ou se indicam signos distintos, autbnomos e,
portanto, sujeitos a regimes juridicos diferentes. Notou-se, no desenvolvimento da
pesquisa, que tal desafio ainda n&o foi satisfatoriamente equacionado, por parte da
doutrina nacional.

O estudo da evolucao histérica do nome comercial, no Brasil, mostrou-se
relevante para uma analise mais acurada de um conceito possivel para "nome comercial”.
E, também, permitiu o resgate dos fundamentos econémicos, sociais e juridicos que
justificaram o surgimento de cada um dos signos distintivos hoje conhecidos.

Especificamente em relacdo ao nome comercial, foi constatado que a
evolucao historica do instituto levou, gradativamente, a que se aproximasse, cada vez
mais, da nocao de sinal identificador do sujeito exercente do comércio, chegando ao
ponto de ser considerado sindnimo, na condicéo de género, das firmas e denominacgdes.
Inclusive, conforme a pesquisa apresentada no segundo capitulo, restou demonstrado
que a doutrina classica, de forma majoritaria, entendia "nome comercial" como sendo
género do qual fazem parte, como espécies, as firmas e denominacoes.

Quanto ao tema, mereceu destaque a teoria da dupla funcdo do nome do
comerciante, de Gama Cerqueira3ss, que, discordando do caminho seguido pela grande
maioria dos doutrinadores da época33’, explicou que o nome comercial ndo poderia ser

enxergado sob concepcao restrita, simplesmente como sendo o nome sob o qual o

336 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.325, 329 e 330.

337 Cf. autores referidos no capitulo 2.1.4.1. Supra.
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comerciante exercia suas atividades, defendendo que firmas e denominacdes somente
ao exercerem funcao objetiva poderiam ser consideradas espécies de nome comercial,
juntamente com outros signos que porventura cumprissem essa funcao.

A doutrina contemporanea dominante338, sem discordar das linhas gerais
tracadas pela doutrina classica, seguiu posicédo no sentido de que "nome comercial” e
"nome empresarial* sdo expressdes equivalentes, ou seja, sinbnimos que se referem ao
mesmo sinal distintivo. De um modo geral, o entendimento da doutrina contemporanea
nao diverge da nocao de que o nome empresarial identifica o empresario, que a marca
identifica os produtos e servi¢cos e que o titulo de estabelecimento indica o local em
que é desenvolvida a atividade do agente econémico, sendo que nenhum autor
diferenciou "nome comercial" e "empresarial* no que diz respeito a funcdo exercida por
tais sinais339, tampouco se referiu a existéncia de um sinal distintivo da empresa, em
si. 340 Também ja foi defendido que o uso do nucleo do nome empresarial,
isoladamente, implicaria o reconhecimento da existéncia do nome comercial objetivo,
passivel de ser objeto de licenca ou cessao de uso, desde que ndo coincidente com o
nome comercial subjetivo34l e que um sinal, inicialmente caracterizado como sendo

um direito de personalidade, poderia atingir esséncia de propriedade, ao ser utilizado

338 L EONARDOS, Gabriel. A protecdo ao nome empresarial. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos;
JABUR, Wilson Pinheiro. Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Sdo Paulo:
Saraiva, 2007. p.135; TEIXEIRA, Tarcisio. Nome empresarial. Revista da Faculdade de Direito
da Universidade de Séao Paulo, v.108, p.276, jan./dez. 2013; OQUENDO, Felipe Barros. O nome
empresarial no ordenamento juridico brasileiro: evolucao legislativa e perspectivas. Revista de
Propriedade Intelectual e Direito Contemporaneo — PIDCC, Aracaju, v.3, n.7, p.279-310, out.
2014. Disponivel em: <http://pidcc.com.br/artigos/072014/12082014.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2016;
NEGRAO, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. S&o Paulo: Saraiva, 2014. p.106.

339 Em relacdo a este ponto, a exce¢do é o posicionamento adotado por Newton Silveira e Daniel
Adensohn de Souza, que ja se posicionaram no sentido de que o nome comercial é signo dotado de
natureza diversa da natureza do nome empresarial.

340 FORGIONI, Paula. Nome de dominio e titulo de estabelecimento: nova funcdo para um antigo
instituto. In: DE LUCCA, Newton; SIMAO FILHO, Adalberto (Coord.). Direito & internet Il: aspectos
juridicos relevantes. Sdo Paulo: Quartier Latin, 2008. v.2. (Separata). p.518.

341 SILVEIRA, Newton. Nome comercial subjetivo e objetivo. RDM, v.45, p.94 e segs., 1982.
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em carater comercial ou profissional.342 Assim, conforme investigacéo bibliografica cujo
resultado foi apresentado no capitulo dois, € conclusao inicial que a doutrina majoritaria
entende que, modernamente, "nome comercial® ou "nome empresarial’ seriam
expressdes que caracterizam género alusivo ao nome do empresario, tendo como
espécies as firmas individuais, as firmas coletivas e as denominacoes.343

Ousa-se divergir, uma vez que a conclusédo decorrente do estudo investigativo
até aqui realizado levou a entendimento oposto, no sentido de que "nome comercial” e
"nome empresarial’ ndo sdo expressdes sinbnimas, mas sinais autbnomos que
remetem a realidades diferentes, embora proximas e tangentes, cujos fundamentos
serdo esquematizados e apresentados neste capitulo.

Assim, como contestacdo a doutrina apresentada nos capitulos anteriores,
passaremos a apresentar fundamentagéo, no sentido de que nome comercial e nome
empresarial sdo sinais distintos, sendo o home empresarial a terminologia moderna
indicativa das firmas e denominacgdes e, por sua vez, sendo o nome comercial um signo
de natureza objetiva, afeto ao direito industrial e utilizado para fins concorrenciais, sinal
gue atualmente permanece vivo como signo distintivo da empresa, convivendo com o
nome empresarial, tendo cada signo funcao prépria. Com efeito, no quadro tedrico e
legislativo atual do direito brasileiro, diante da inegavel existéncia da empresa como
objeto do direito, forgcoso reconhecer a necessidade de tutela de um sinal que indique
tal conteddo e que, como sera a seguir demonstrado, ndo € o nome empresarial.

Muito embora no inicio do século XX ainda nao fosse bem compreendido o

conceito de "empresa” no Brasil, alguns doutrinadores de algum modo percebiam a

342 SOARES, José Carlos Tinoco. Marcas vs nome comercial. S&o Paulo: Juridica Brasileira, 2000.
p.200.

343 Entre as vozes discordantes, além da posi¢édo mais recente de Newton Silveira e de Adenshon de
Souza, cfr. Nota 205 supra, a pesquisa localizou doutrina peruana que também diferencia o nome
comercial do nome de identificacdo do empresario. (HAYASHIDA, Javier Mihail Pazos. El Nombre
comercial y su uso por parte de la persona juridica. Derecho PUC, n.74, p.71-96, 2015. passim).
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existéncia de tal fendmeno, mas ainda ndo de forma clara e sobretudo com raciocinio
arraigado a objetos tangiveis, especialmente ao conceito de estabelecimento, quando
defendiam que a lei tinha a finalidade de proteger, por meio da protecdo do nome
comercial, a propria atividade da empresa, contudo, aquela época ainda se confundia o
conceito de "empresa” com o complexo de meios idéneos, materiais e imateriais pelos
guais o comerciante explorasse determinada espécie de comércio sendo que, entre 0s
imateriais, estariam o crédito, a reputacdo, a preferéncia e o favor do publico, o
renome do estabelecimento e a notoriedade dos produtos.344

Portanto, ao contrario do que discorre a doutrina majoritaria contemporanea, o
nome empresarial ndo é a evolucéo do classico nome comercial, mas sim das firmas e
denominacdes, instituto que ja existia no periodo inicial formativo do Direito Comercial
brasileiro e tinha, desde aquela época, funcdo registral e de identificacdo, sem
necessariamente caracterizar um nome usado no comércio, voltado ao publico como
instrumento de publicidade e para marcar posicdo na concorréncia. Em contrapartida,
no campo do exercicio de atividades econémicas ha o “sinal trabalho", utilizado para
divulgar o exercicio da empresa e fazer com que esta seja conhecida do publico, ato
facultativo e que se caracteriza como um direito daqueles particulares que optam pela
livre iniciativa, de apropriarem-se de signo que seja portador de mensagem enunciada
pela empresa exercida, especialmente no que toca aos seus aspectos reputacionais.
Este sinal corresponde ao chamado "nome comercial” objetivo conhecido na doutrina
classica, e o qual, atualmente, pode ser identificado no direito brasileiro simplesmente

como sendo o nome comercial, conectado ao sentido originario da CUP.

344 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.328.
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Hoje, muito embora reste claro que as firmas e denominacdes integrem o
instituto do nome empresarial, seguindo natureza e fungdes préprias, ainda ha fortissima
confusdo entre o conceito de nome empresarial e o conceito do signo utilizado para
fins concorrenciais, no ambito da atividade econémica organizada, que ndo é a marca,

tampouco o titulo de estabelecimento ou as indicacfes geograficas.

4.1 DOS FUNDAMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE O NOME COMERCIAL E O

NOME EMPRESARIAL TRATAM-SE DE SIGNOS DIFERENTES

Isto posto, a partir dos dados pesquisados e informacgdes obtidas, que foram
detalhadamente apresentados nos capitulos anteriores, sera a seguir justificado porque
0 nome comercial e 0 nome empresarial ndo sao sinbnimos, mas signos diferentes,
previstos para funcdes diversas, equacionando-se fundamentos de ordem histérica,
legislativa, funcional, juridica e pragmatica, para conferir maior concretude ao resultado

da pesquisa até aqui realizada.

4.1.1 Fundamentos de Ordem Histérica

A investigacao historica sobre a evolugcédo do conceito de nome empresarial,
no ordenamento juridico brasileiro, demonstrou que o nome civil do comerciante ou do
fabricante, ou mesmo expressdes nominativas de fantasia, eram utilizadas pelos
comerciantes como instrumento facilitador de distingdo, desde os tempos do Brasil
Colbnia e do Brasil Império. Com efeito, 0 nome civil sempre se apresentou como
opcdo muito desejada para servir de signo distintivo do comeércio. Por outro lado, a

regulamentacdo do direito comercial brasileiro, desde o periodo classico, sempre
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buscou impor o registro dos empresarios, fosse por meio de normas de carater premial
ou sancionatério e, nesse contexto, as firmas e denominacdes foram os institutos
pioneiros no Brasil para identificagcdo dos comerciantes e das sociedades comerciais. Os
comerciantes, naturalmente, tanto poderiam indicar seus nomes ou a denominacao
designativa de uma pessoa para atender a ordem registral, quanto, a0 mesmo tempo,
poderiam aproveitar o sinal formalizado para diferenciacédo de seus negocios. Este foi
um fator que muito contribuiu para a confusédo havida entre a figura das firmas e a do
nome comercial, levando muitos doutrinadores a confundir o signo de natureza
objetiva com o sinal subjetivo, de identidade.

As firmas e razfes sociais ja existiam desde o inicio da formacéo do direito
comercial no Brasil e eram conhecidas pela legislagdo, porém, com natureza
predominante de sinal de identificacdo. Até entéo, firmas, razdes sociais e denominacdes
cumpriam a funcdo comercial de registro do comerciante e sua identificacdo enquanto
pessoa que exercia o0 comércio. Para tal mister, a lei sempre regulou e tratou de tais
signos nominativos. Nao obstante, uma vez que apenas as firmas e denominagdes
eram previstas formalmente pelo Direito naquela época, paulatinamente foi surgindo
pressao social34> pelo reconhecimento juridico de um signo indicativo de realidades
objetivas de cunho patrimonial, vinculadas ao negécio exercido e que fosse
representativo da exteriorizagao da atividade empresarial, em processo analogo ao que
aconteceu com o reconhecimento juridico da marca. Isso veio efetivamente a ocorrer
com o advento da Convencédo da Unido de Paris (CUP), que inseriu 0 nome comercial
entre o rol de direitos de propriedade industrial, como signo distintivo autbnomo, dentro de
um ambiente de internacionalizacéo de mercados e de necessidade de escoamento da

producdo através de canais estruturados, para atender a um consumo ainda

345 Como, alias, foi demonstrado na evolugéo histérica do conceito de nome comercial, especialmente no
capitulo 2.



174

incipiente. Ocorre que, a par de seu surgimento, como uma conquista do direito
industrial, de outro lado a legislacéo, a doutrina e a jurisprudéncia brasileira foram nessa
fase fortemente influenciadas pelo conceito de "nome comercial® advindo do direito
francés republicano classico, que o explicava como sendo o sinal sob o qual os
comerciantes, industriais e produtores exerciam o0s atos de comércio, industria e
producéo.34¢ Tal fator exerceu influéncia relevante para que a associacdo do nome do
comerciante — e, também, das denominacdes — com o nome comercial ndo fosse
dissipada, permanecendo a confusdo entre os institutos.

O fato € que sempre houve hipbteses nas quais firmas e denominacdes
revelavam poder distintivo e eram utilizadas como sinal de trabalho, como sinal
objetivo, avancando para uma dimenséo publica, de uso efetivo do sinal no comeércio,
no ambito da concorréncia, de uso além do campo burocratico, administrativo. Com
efeito, por se constituir de meio de identificacdo de um dos perfis da empresa, o nome
do titular de um empreendimento sempre foi referéncia potencial da atividade
desenvolvida perante o publico, concretizando tal funcdo quando efetivamente
utilizado nesse sentido.

Parte da doutrina classica34’ ja havia percebido que as firmas e denominacdes
poderiam desempenhar funcdo de caracterizar, individualizar e distinguir a atividade
do comerciante no ambito da concorréncia, mas que tal funcdo ndo se limitava a elas,
razdo pela qual se defendia maior amplitude do conceito de "nome comercial”, ndo
limitado ao nome identificador da pessoa exercente do comeércio. Ou seja, a chamada
funcdo objetiva também poderia ser exercida, igualmente, por outros elementos

relacionados com o0 comerciante e com O seu estabelecimento, tal como o

346 Atualmente, o direito franc@s aclarou tal confusdo, diferenciando "nom commercial® de
"dénomination sociale".

347 A exemplo de Gama Cerqueira, cf. capitulo 2.1.3.3 supra.
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pseuddnimo348, os apelidos recebidos do publico, partes de outros signos distintivos,
siglas, iniciais e outros elementos pelos quais 0 publico conhecesse o comerciante.349
Assim, foi constatada a necessidade de existéncia de um sinal para identificar a
pessoa do comerciante em suas relacdes negociais, mas também o uso efetivo e real de
signos nao registrados, no campo da concorréncia comercial. Entre os classicos, ja se
defendida que a aquisicdo do nome comercial em sentido subjetivo decorria do registro e
gue o nome comercial objetivo advinha da publicidade no uso de tal nome359, sendo que
a extincdo do nome em sentido subjetivo ndo implicaria necessariamente a extingao
do nome em sentido objetivo.351 Contudo, ndo houve conviccdo para perceber que
cada uma dessas funcdes seria exercida por sinais autbnomos e distintos. Até o advento
da CUP nado havia abstracdo suficiente para separar nomes de pessoas, lugares e
coisas do nome utilizado para referir o empreendimento, uma realidade abstrata e
imaterial. Como visto no capitulo dois, no desenvolvimento doutrinario da matéria,
alguns doutrinadores chegaram muito préximo de constatar a existéncia do fenbmeno da
empresa em suas analises, porém nao chegaram de forma clara a esse resultado, muito
por conta de um pensamento bastante arraigado a algo materialmente visivel,
principalmente pessoas ou coisas. Compreendia-se bem o significado do que eram as
firmas e as denominagbes dos comerciantes, 0s primeiros sinais nominativos formais
utilizados para identificar a pessoa exercente de atividade econémica, mas o conceito
do nome comercial ainda era nebuloso. Tais fatores também foram responsaveis para que

firmas, razbes comerciais e denominagcbes fossem, durante longo periodo,

348 No campo do Direito Civil, interessante a disposicdo do art. 74, do Cédigo Civil Portugués, segundo
o qual o pseudbénimo, quando tem notoriedade, goza da protecéo conferida ao préprio nome.

349 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.326-327.

350 LEITE, Augusto. Nome commercial, marcas de fabrica. S&o Paulo: [s.n.], 1903. p.92-94.

351 |pid., p.113.
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confundidas com o nome comercial, sendo incorretamente percebidas ao lado de
sinais inseridos dentro da racionalidade do direito industrial, indicativos de fonte
de fornecimento.

Assim, a realidade historica confirma que em vérias situacdes o nome civil do
comerciante, garantido sob as regras do direito de personalidade, aos poucos foi
revelando a existéncia de outro instituto criado a partir do mesmo signo ou parte dele.352
Pelas mesmas razdes pelas quais a firma ndo € nome civil, mas sim um significante
utilizado para outra finalidade, sem se perder necessariamente o uso anterior, também o
nome comercial ndo equivale juridicamente a firma.

A definicdo normativa de "nome comercial® e a interpretacdo da doutrina
classica sempre foram marcadas por muita recalcitrancia e diversidade de posicoes.
Tal cenério contribuiu para ressaltar certa ambiguidade presente no conceito do
instituto que, desde o seu surgimento formal, nunca se apresentou de forma clara e
bem definida e, com o passar do tempo, cada vez mais 0 nome comercial passou a ser
fortemente associado ou confundido com as referéncias de sinal de identidade, tais
como o nome do comerciante, firmas, razdes e denominacdes, até que o CPI de 1945
adotou formalmente regra nesse sentido. Consequentemente, a forte relacao entre a
firma e o nome da pessoa que o detinha fortaleceu a interpretacdo da expressao
"nome comercial® em seu viés de sinal de identidade. Além disso, em alguns de seus
dispositivos, o CPI de 1945 adotou a palavra "“firma" como sinbnimo do proprio
comerciante, do sujeito que exercia a atividade econdmica, revelando certa falta de
técnica relativa ao tema. Em relacdo ao nome das sociedades comerciais, passou a

identificar a responsabilidade do comerciante ou de um grupo de pessoas pelas

352 A exemplo de nomes de comerciantes, cujo nicleo foi posteriormente registrado como marca.



177

obrigacdes advindas do negdécio desenvolvido323, prestando-se também ao auxilio da
afirmacéo dos principios da autonomia patrimonial da pessoa juridica e da limitacéo
da responsabilidade pelos riscos decorrentes da atividade econdmica.

Tal analise demonstra que a legislacdo acabou por ndo separar signos de
natureza juridica diversa, seguindo a impressao inicial causada pelo fato de que tanto
o0 nome que distingue o estabelecimento fisico3%4, quanto o nome do proprio
negociante podem concorrer para tornar conhecida a atividade do comerciante e
firmar a reputacdo do aviamento, papel igualmente exercido pelos nomes dos
produtos e marcas que os distinguem, que do mesmo modo podem contribuir para
tornar conhecido o estabelecimento, considerado como sendo o complexo dos varios
elementos que o compde, refletindo-se sua notoriedade nos produtos que nele se

vendem ou fabricam.355 Contudo, apesar disso, tais signos nédo se confundem.

4.1.2 Fundamentos de Ordem Legislativa

A conclusao de que o classico “nome comercial” permanece vivo ao lado do
moderno “nome empresarial” encontra respaldo, também, na legislagdo atualmente
em vigor. H& fundamentos legais que permitem perceber o nome comercial e 0 nome
empresarial como institutos diversos.

Ao tratar da propriedade, a CF de 1988 expressamente consagrou a protecao

dos signos distintivos, reconhecendo a protecdo de sinais e nomes de empresa e

353 MENDONCA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 1963. v.5, 1.% parte, p.6, nota 1 e p.7.

354 Na época classica do direito comercial, era fortissima a influéncia exercida pelo estabelecimento,
no sentido de casa comercial ou unidade técnica de fornecimento.

355 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.327.
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nao apenas da marca, subsidiando a possibilidade de tutela dos diversos signos que
surgem da complexa atividade empresarial. O fato da CF de 1988 néo ter particularizado
todas as espécies de signos distintivos para os quais vislumbrou necessidade de
protecdo, possibilitou ao legislador infraconstitucional definir e regrar os termos e
expressdes nominativas vinculadas ao exercicio da empresa relevantes, especialmente
em relacdo aos vinculos juridicos estabelecidos pelo signo que identifica uma
empresa perante seus consumidores e concorrentes, além do regramento de signos
vinculados aos registros obrigatérios mantidos pelo empresario junto ao Estado e
seus fornecedores.

Com efeito, a defesa de que existem outros signos distintivos de natureza
objetiva, além da marca, encontra respaldo no direito de livre iniciativa e de livre
concorréncia, bem como no sistema constitucional relativo aos direitos intelectuais,
gue é baseado no principio da especificidade de protecdes, que possibilita variedade de
solugcbes para as falhas de mercado identificadas no ambiente econémico3%6, onde
cada direito de propriedade intelectual possui a legitima expectativa de receber
protecdo adequada a seu desenho conceitual proprio3s? existindo, portanto, fundamento
para reconhecer a existéncia de um signo diferenciador da empresa, enquanto
atividade, bem como a possibilidade de sua tutela juridica.

Partindo dessa premissa, é possivel compreender que o nome comercial foi
reconhecido pela CF de 1988 e caracterizado como direito e garantia fundamental nos

termos do art. 5.° inciso XXIX, da Carta Magna, quando esta assegurou protecdo

356 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2013. Tomo 1. p.123.

357 1d. Inventos Industriais: a patente de software no Brasil. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n.90,
p.9-29, 10 out. 2007.
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aos nomes de empresas3s8 e a outros signos distintivos. Vale ressaltar que a expresséo
"nome de empresa”, albergada pela Constituicdo Federal, ndo teria sentido se estivesse
fazendo referéncia ao nome empresarial, instrumento de identificacdo do empresario,
essencialmente ligado a registro estatal, circunscrito a limites territoriais de unidade da
federacéo. Além do fato do dispositivo flagrantemente tratar de direitos industriais, parece
claro ndo haver correspondéncia légica entre um sinal de identidade e o desenvolvimento
econdmico e tecnoldgico do pais, que sdo funcdes constitucionais vinculantes da
propriedade industrial, previstas nesse mesmo dispositivo. Assim, uma interpretacao
sistematica leva ao entendimento de que o termo “nome de empresa” refere-se a sinal
cuja funcéo €, em esséncia, fazer a diferenciacdo entre empresas, a fim de viabilizar a
livre iniciativa.

E o exame da legislacao infraconstitucional ndo vai em sentido diverso, mas
permite concluir pela existéncia autbnoma do nome comercial em relacdo ao nhome
empresarial, cada qual dentro de um regime particular.

O nome empresarial € sinal identificador que atende exigéncias de regularidade
registral, sendo atualmente disciplinado por leis e principios préprios, previstos no
Capitulo 1l do Cédigo Civil e, no ambito do Registro Publico de Empresas Mercantis,
pela Lei n.° 8.934/94 e pelo seu Decreto regulamentador n.° 1.800/96, o que, a
rigor, excluiria 0 nome empresarial da propriedade industrial, pois pertenceria a

regime distinto.3%9

358 ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpcdo. A pessoa juridica e os direitos da personalidade.
Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p.83. Neste particular, esclarece o autor que, para haver uma total
isonomia, a expressdo "nome de empresa" empregada pela ConstituicAo deve abracar a
identificacao legal de toda e qualquer associacéo de pessoas dedicadas a indlstria, ao comércio ou
a prestacao de servigcos, com ou sem fins lucrativos.

359 Nesse sentido, foi o entendimento do Departamento Nacional do Registro do Comércio, conforme
parecer juridico DNRC/COJUR/n.° 129/2004. Disponivel em: <http://www.facil.dnrc.gov.br/
pareceres/arquivos/Pal1919%2004.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2017.


http://www.facil.dnrc.gov.br/pareceres/arquivos/Pa1919%252004.pdf
http://www.facil.dnrc.gov.br/pareceres/arquivos/Pa1919%252004.pdf
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Segundo o CCB, que define o regime juridico estruturante aplicavel ao nome
empresarial, a adocdo deste signo por parte do empresario €, sobretudo, uma
obrigacéo decorrente da regra que impde a todo empresario registrar-se junto a 6rgao
estatal, antes do inicio de sua atividade, sendo o dever do empresario escolher e
indicar um signo nominativo uma das consequéncias diretas desse sistema oficial de
registro. As regras que encontramos hoje no Codigo Civil de 2002, tratando do nome
empresarial, seguem a légica da legislagcdo comercial do século XIX, fundada em
principios e regras de caracteristicas nitidamente cartoriais, de regulamentacao, tal
como eram tratadas, naquela época, as classicas firmas e denominacdes, que sao
institutos conhecidos no Brasil desde a época colonial.360 Regras dispondo sobre o
nome de identificacdo dos exercentes de atividade econdmica existem desde o periodo
formativo do Direito Comercial brasileiro, processo que se iniciou com a previsao de
registro dos comerciantes e que perdura até os dias de hoje, tendo na figura do
moderno nome empresarial seu nucleo de referéncia. Com efeito, o art. 1.155 do CCB
estabelece que o nome empresarial € género das firmas e denominacdes.

Ja 0 nome comercial é signo diverso, que passou a ser tutelado pela legislacéo
brasileira a partir do surgimento do art. 8.° da CUP, convencéo internalizada pelo
Decreto n.° 9.233, de 1884. Atualmente, o nome comercial encontra-se expressamente
previsto na lei de propriedade industrial, Lei n.° 9.279, de 1996, nos artigos 191, 194 e
195 do capitulo V, na parte que trata dos crimes contra a propriedade industrial.

E também é protegido por for¢ca do art. 124, inciso V da LPI, pois a opgao
terminoldgica adotada em tal dispositivo incluiu o nome comercial no ambito da

expressao "nome de empresa”, juntamente com os “sinais identidade”, conforme se

360 Como foi demonstrado nos capitulos anteriores, a partir do século XVIII surgiram no Brasil normas
fomentando o registro dos comerciantes perante as Junta de Comércio, sendo que, com a edi¢do
do Decreto n.° 916 de 1890, o ordenamento juridico brasileiro passou a contar com regras
especificas tratando do nome sob o qual comerciantes ou sociedades exercem o comércio.
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depreende de uma interpretacao sistematica. Com efeito, 0 nome comercial, também
foi abrangido na nocdo ampla de "nome de empresa”, seguindo interesse do
legislador de proibir o registro como marca de sinais distintivos protegidos pelas
normas de direito concorrencial, tal como fez com o titulo de estabelecimento. E na
medida em que o art. 124 da LPI protege, em seus incisos, sinais de terceiros de toda
a ordem, inclusive o nome civil, ndo se afigura adequada interpretacdo no sentido de
excluir o nome de identificacdo do empreséario, seja nas modalidades firma ou
denominacéao, pelo que também foram incluidas dentro do conceito de “nome de
empresa”’ nesta norma especifica, proibindo o registro de sinal como marca se este,
de qualquer modo, puder causar confusao ou associa¢cao com o home do empresario.

Além de estar previsto na lei especial36l, conforme referido acima, uma
analise minuciosa e metodica do sistema legal permite identificar o nome comercial e
separa-lo do nome empresarial e, assim, desfazer a confusdo havida entre essas
duas espécies de sinais.

Isso porque, até mesmo por for¢a do principio da legalidade, inexiste norma
proibindo o empresario de utilizar, no exercicio de sua atividade econdémica, um signo
distintivo que lhe permita posicionar-se diante da concorréncia, ainda que nao
registrado. Por natureza, para cumprimento de sua funcao, tal signo precisa ser de
uso livre e estar limitado, unicamente, a observancia de direitos anteriores de terceiros
incompativeis com sua adocao, das regras de lealdade comercial e possuir em sua
composicdo termo dotado de distintividade intrinseca. Trata-se de um direito que é
independente do signo que o empresario devera utilizar por imposi¢cao do Estado, para
fins de identificagdo no campo burocratico e obrigacional. Compelir o empresario a

adotar um sinal distintivo que néo seja de sua livre escolha violaria ndo so a livre

361 Embora de forma bastante sutil, por parte do legislador.
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iniciativa, mas especialmente o direito subjetivo de o empresario diferenciar-se de
seus concorrentes e de poder apropriar-se de clientela ligada ao sucesso ou
insucesso da atividade, situacdo normativa que em nada lhe iria favorecer e, por se
tratar de regra ineficiente, violaria também o principio constitucional de fomento ao
pleno desenvolvimento das atividades empresariais.

Por tais razbes, impde-se reconhecer a existéncia natural de um signo
distintivo inserido dentro da racionalidade do direito industrial, cujo regime juridico nao
se ajusta nem se adequa ao regime que cuida dos nhomes empresariais, no qual a
escolha do signo nominativo € ato essencialmente vinculado, sujeito a regras de
observancia obrigatoria para sua formacdo. Séo tantas as regras obrigando aditamento
das mais variadas particulas, siglas e expressées ao nucleo do nome empresarial,
gue este revela caracteristicas proprias de direito de natureza juridica regulatéria e de
policia administrativa. Assim, o sistema adotado pelo ordenamento juridico brasileiro,
relativamente a escolha e a composi¢cao do nome empresarial, € incompativel com o
direito do empresario de livre adogéo e escolha de um sinal para identificacdo de sua
empresa. No caso das firmas, é opc¢éo obrigatoria para os empresarios individuais e
sociedades de responsabilidade ilimitada, e facultativa para as sociedades limitadas, ndo
havendo liberdade de escolha do nicleo do nome, uma vez que preso ao uso de nome
civil, muito mais se apresentando tal regra como um dever do que efetivamente um
direito, o qual muitas vezes pode ser algo ndo desejado pelo comerciante ou estar em
desacordo com o interesse mercadoldgico da atividade desenvolvida. Até mesmo nomes
civis raros e extraordinarios, embora habeis para distincdo do individuo, podem n&o
possuir o apelo comercial suficiente para 0 mundo dos negécios, a exemplo de casos em

gue o empresario individual seja pessoa estrangeira residente no Brasil, com nome
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extremamente dificil de ser compreendido em paises de idioma portugués, que
enfrentaria as dificuldades decorrentes de uma imposicéo legal a um sinal distintivo.
A propoésito, em regra, para a pessoa nhatural o nome é imutavel, mas a
pessoa juridica pode alterar seu nome com mais facilidade, bastando que promova o
procedimento previsto em lei362, podendo ser alterado a qualquer tempo, a mercé do
quadro societario ou por forca do acréscimo de inUmeras particulas complementares
do nucleo do nome. No caso da firma social, sua modificacao € influenciada pela regra de
alteracdo mais flexivel363 e, também, exigido alteracdo no caso de mudancas no nome
dos sécios ou no quadro societario relativo a nome de sécio que figure em sua
composicdo, como ja citado. Se o nome comercial e o nome empresarial fossem
considerados um unico instituto, portanto, haveria evidente prejuizo aos empresarios
cujos nomes de identificacdo estivessem vinculados a seus proprios nomes de batismo,
0 que ocorre num grande numero de situagdes. E, no caso das denominac¢des, olhar
apenas para o nucleo do nome, que é elemento de livre escolha, nao significa falar do
nome empresarial propriamente dito, mas do elemento de fantasia em si. A concluséo é
facil de perceber, pois o uso isolado do sinal de destaque do nome empresarial, € nao
de sua forma completa, impediria que tal signo cumprisse corretamente sua fun¢do, uma
vez que o nome empresarial sé produz integralmente os efeitos decorrentes de seu
regime quando utilizado em sua forma completa, ao passo que o0 uso isolado de tal
elemento nominativo, se dotado de distintividade legal e funcionalmente vinculado a

uma atividade empresarial, pode ser incluido no regime do direito industrial, na

362 ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpcdo. A pessoa juridica e os direitos da personalidade.
Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p.82.

363 |pid. O referido jurista observa que o direito ao nome para a pessoa juridica reine uma
peculiaridade em relacdo a pessoa natural, uma vez que a pessoa juridica pode alterar seu nome
livremente, desde que promova o procedimento legal exigido.
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qualidade de sinal distintivo previsto na Constituicdo Federal de 1988 e tutelado pelas
normas de combate a concorréncia desleal.

As regras contidas na Lei n.° 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispde
sobre o Registro Publico de Empresas Mercantis, corroboram o ponto de vista acima
exposto, pois, conforme estabelecido no art. 1.° dessa lei, verifica-se que tal regime
encontra-se estruturado em um sistema de carater cadastral, em todo o territorio
brasileiro, com a finalidade de dar garantia, publicidade, autenticidade, seguranca e
eficacia aos atos juridicos dos empresarios, sem nenhuma relacdo direta com a
propriedade industrial. Numa interpretacéo sistematica, 0 nome empresarial deve ser
visto como elemento integrante do sistema de identificacdo e de cadastro dos
empresarios que exercem suas atividades no pais, usado também para manter
atualizadas as informacg@es vinculadas a tais agentes. E, com énfase numa otica de
natureza cadastral, também foram forjadas as regras que trataram de sua protecéo,
inexistindo protecao do signo antes do registro do empresario, nem apés a extingdo da
pessoa juridica3®4 e, ainda, estabelecendo-se a perda da protecdo do nome empresarial
em caso de uma inatividade caracterizada néo pela auséncia de atividades negociais,
mas em razdo de auséncia de comunicacéo cadastral.36> De igual modo, a regra que
proibe o registro de dois nomes iguais segundo critério da base territorial da unidade
federativa, de ambito estadual, s6 se justifica por estar o registro do nome empresarial
baseado em uma obrigacao de cunho administrativo e de natureza cartorial. Se assim
nao fosse, o registro especial necessario para conferir protecdo ao nome empresarial,
em todo o territorio da Unido, estaria afrontando a CUP, da qual o Brasil é pais

signatario, uma vez que o art. 8.° dessa Convencdo visou garantir prote¢do ao nome

364 Inclusive estabelecendo que as sociedades celebradas por tempo determinado perdem a protec&o
do seu nome empresarial, apos encerramento do prazo de sua duragéo.
365 Conforme previsto no art. 60, paragrafo primeiro, da Lei n.° 8.934 de 1994.
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comercial, independentemente de registro.366 No caso do home empresarial, 0 exame
da colidéncia é realizado pelas Juntas Comerciais de cada unidade da federacéo,
tanto na hipétese dos nomes completos, como no das expressbes de fantasia, e
ocorre segundo o aspecto formal e aparente do signo, ndo se vinculando a existéncia
de confusé@o ao género de comércio ou industria.367” Desta feita, quanto ao ambito de
protecdo do nome empresarial, o regime juridico que Ihe é aplicavel foi sistematizado
sob fundamentos essencialmente cadastrais ou, a0 menos na consideracdo do signo
enquanto nome de pessoa, ndo tendo sido considerado o exercicio fatico da empresa
nem eventual ativo criado pelo uso do signo, estando dissociado da racionalidade do
regime da propriedade industrial, em que a diferenciacdo € o mais relevante. Proibir a
existéncia de nomes semelhantes ou idénticos dentro de um sistema registral, de
cadastro, é diferente de se proteger o nome como direito industrial.

Enfim, vale comentar o art. 2.037 do Cdédigo Civil de 2002 que, de modo
expresso, manteve em vigor as disposi¢cdes anteriores a sua vigéncia, referentes aos
comerciantes, as sociedades comerciais e as atividades mercantis, estabelecendo
aplicarem-se aos empresarios e as sociedades empresarias. Ocorre que a doutrina, de
um modo geral, posicionou-se no sentido de que tal norma aplica-se, também, ao
nome comercial. Nao obstante, é necessario que tal norma seja bem compreendida e
aplicada levando-se em consideracdo a existéncia do nome comercial e do nome

empresarial como sendo dois institutos distintos. Desta feita, o alcance de tal

366 Neste particular, parte da doutrina que considera nome comercial e nome empresarial terminologias de
um Unico instituto, entende existir um conflito entre as normas nacionais que tratam do nome
empresarial e o decreto que internalizou a CUP e, que por isso, 0 home empresarial gozaria de
protecdo nacional. Nesse sentido, v. ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpcéo. A pessoa juridica e
os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p.90-91.

367 Nesse sentido, foi o entendimento do Departamento Nacional do Registro do Comércio, conforme
parecer juridico do DNRC/COJUR/n.° 084/06. Disponivel em: <http://www.facil.dnrc.gov.br/
pareceres/arquivos/Pa221006.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2016.


http://www.facil.dnrc.gov.br/pareceres/arquivos/Pa221006.pdf
http://www.facil.dnrc.gov.br/pareceres/arquivos/Pa221006.pdf
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dispositivo € no sentido de terem sido mantidas, no regime juridico do empresario, as
regras anteriores tratando dos sinais distintivos, o que inclui em tal regime a protecao
gue era aplicavel ao nome comercial, como sinal de natureza objetiva. Por sua vez, as
regras anteriores ligadas a sinais de natureza subjetiva, eventualmente referido como
sendo nome comercial, foram revogadas pelo novo cédigo, que nao tratou do sinal
objetivo, tampouco de propriedade industrial.

Logo se Vé, tratar-se 0 nome comercial de instituto derivado de um ambiente
marcado pelo liberalismo econdémico e voltado a protecdo dos direitos da propriedade
industrial, moldado pela logica e pelo racionalidade do comércio e do direito

concorrencial, que ndo corresponde ao nome empresarial, “sinal identidade”.

4.1.3 Fundamento de Ordem Funcional

Outro fundamento que permite diferenciar o nome empresarial do nome
comercial € o fato de tais signos exercerem funcdes distintas, tanto no direito quanto
na ordem econdmica.

O nome do comerciante, atualmente reconhecido pela expressdo "nome
empresarial”, trata-se de signo que realiza sua funcao quando identifica oficialmente o
titular da empresa. O empresario, enquanto sujeito de direito, ao tomar a iniciativa de
exercer uma empresa, tem a obrigacdo de adotar um nome, que é 0 nome
empresarial, nome de identificac&o. E por meio deste que o empresario vincula-se nos
negocios que celebra, determina e responsabiliza seu patriménio, comparece ativa e
passivamente aos Tribunais e realiza atos de natureza burocratica de toda ordem.

Sob a otica funcional, & exatamente 0 que se constata em relagdo as firmas
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e denominacgdes, uma vez que ambas desempenham papel de individualizacdo da
pessoa que exerce atividade econdmica e servem como sSigno que assinala
suas responsabilidades.

Ja4 o nome comercial € o0 signo que transita em outra esfera de relacdes
juridicas, que envolve o simbolismo, ja desapegado da ideia de personalidade ou
registro. O reconhecimento do nome comercial decorre da constatacao da existéncia
da empresa como objeto de direito.368 Como sinal de referéncia mercadoldgica,
tangencia a esfera de relacdes juridico-comerciais do empresario, as quais envolvem
sua identificacdo perante o Estado e perante as partes com quem contrata — e possui,
dentre suas funcdes, a de servir de instrumento para a reducdo dos custos de
transacdo, na medida em que permite a clientela acesso facil e rapido a um conjunto de
informacdes, que auxiliam a tomada de decisdo na hora de contratar com a pessoa
vinculada a empresa identificada pelo signo. Apenas em determinadas situacdes
praticas e de modo informal identifica o titular da empresa quando, por exemplo,
vulgarmente o titular da empresa é referido pelo nome comercial.

A posicao alcancada pelo empresério, perante o grande publico, depende do
resultado obtido com a producéo de coisas e servigos capazes de satisfazer necessidades
econbmicas e sociais, sendo que a apropriacdo dos beneficios inerentes a posicéo
conquistada depende de o publico ser capaz de identificar a empresa exercida, composta
por uma série de elementos organizados que, em conjunto, realizam tal atividade. O

nome comercial € instrumento apto a realizar essa funcdo, porque sua condi¢cdo de

368 SILVEIRA, Newton. Sinais distintivos da empresa. Revista da Associacdo Brasileira da
Propriedade Intelectual — ABPI, n.98, p.3, jan./fev. 2009.
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signo permite que seja portador de conteudo ligado ao crédito e a reputacdo que possui
cada fonte de fornecimento3¢9, com impacto junto a clientela.

O reconhecimento juridico de um signo ndo para identificar o empresario
enguanto sujeito, mas a empresa, alinha-se ao pleno exercicio da livre iniciativa e ao
combate a concorréncia desleal. Desse modo, 0 nome comercial € posto como mais
um instrumento cuja finalidade é tornar completa a prote¢cdo do chamado goodwill379,
gue pode ser usado com o intuito de identificar perante o grande publico a atividade de
fornecimento de bens ou servicos desempenhada. Quando isso ocorre, o signo utilizado
como nome comercial torna-se apto a virar um bem passivel de valoracdo econbmica,
caracterizando-se como um instrumento de ligacéo entre a clientela e o fundo de comércio.

Assim, temos que nome empresarial e home comercial cumprem papéis
distintos no contexto de desenvolvimento da economia, geracao de riquezas, criacao de
empregos e atendimento das demandas de consumo. Um é sinal que cumpre funcéo
estatica e regulatéria, enquanto o outro exerce funcao dindmica e caracteriza-se como
ativo complementar.

Necessario notar que nao € o registro que define o modo pelo qual o sinal sera
efetivamente utilizado, mas € o enquadramento fatico do uso do signo que ir4
conformé-lo a determinado regime juridico, sempre a luz da funcdo social definida
pelo sistema. Para o aclaramento dessa questdo, necessario distinguir o sinal em si

do sinal funcionalizado, o que exige leitura do papel social por ele desempenhado,

369 O conceito de reputacdo, normalmente ligado a uma pessoa, também pode se vincular a algo, a
coisas. Nesse sentido, nota-se que a visdo de uma empresa personificada, sob o perfil do
empresario, cada vez mais é percebida relativamente a teia contratual que a caracteriza, deixando de
ser predominantemente vista sob 0 seu aspecto estatico, para cada vez mais ser vista e
compreendida sob seu aspecto dinamico.

370 Elemento moral caracterizado pelo crédito, reputacéo, preferéncia e o favor do publico, o renome
do estabelecimento e a notoriedade dos produtos.
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até porque o direito ndo tutela como bem imaterial qualquer signo distintivo, mas
somente signos distintivos correspondentes a determinado tipo.371 Considerados em
si, 0s sinais sdo de dominio publico, pois em regra o ordenamento juridico ndo permite
a apropriacéo de signos, de palavras, de expressdes que pertencem a coletividade. E
a funcdo exercida por um determinado sinal que ir4 produzir os efeitos a serem
considerados pelo ordenamento juridico, seja quando o sinal € levado a registro para
exercer uma funcao de identificacdo perante o respectivo 6rgdo, seja quando o sinal é
efetivamente utilizado para distinguir atividades no campo econdmico. E o uso do sinal
para o exercicio de certa funcéo que o coloca dentro de uma esfera de afetacéo especial.
Ou seja, a conformacdo do signo dentro de uma realidade particular é que vai
caracteriza-lo como marca, indicacdo geografica, titulo de estabelecimento, nome
empresarial ou nome comercial. O registro, junto a 6rgdo pertencente ao sistema de
registro publico, torna o sinal apto a identificacdo do sujeito, mas ndo comprova seu
uso como sinal objetivo. O nome subjetivo poderia, em sua fun¢éo, ser substituido por
nameros, a exemplo do nimero do CNPJ, contudo tem lugar sua forma nominativa a
fim de facilitar a memorizacdo e a referéncia ao sinal que identifica o0 empresario.

Portanto, uma vez que 0s sinais sdo originariamente de dominio publico e
apenas séo objeto de afetacéo a partir de funcéo por eles exercida, temos que o0 nome
empresarial, enquanto signo de identificacdo do empresario, é estranho a propriedade
industrial, sendo objeto exclusivo do registro publico de empresas e da disciplina do
direito comercial, razéo pela qual é forgcoso concluir que "nome empresarial” e "nome
comercial” tratam de sinais distintos, que exercem diferentes fungoes.

Essa conclusédo € corroborada ao confrontar as regras que regem o0 nome

empresarial, que tém por base tutela administrativa advinda das Juntas Comerciais

371 ASCARELLI, Tullio. Teoria Della Concorrenza e Dei Beni Immateriali. Mildo: Giuffré, 1957. p.313.
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sob a autoridade do DREI, com as normas promocionais do direito, ligadas a
propriedade intelectual, que visam estimular os particulares a exercer atividades de
producéo de riqueza, permitindo-lhes apropriacdo de parte dos beneficios econémicos
decorrentes da empresa exercida, no ambito da concorréncia.

Logo, o nome empresarial esta vinculado a um ato de conformacao a lei por
parte do empresario, sendo dependente de um registro perante um sistema
administrativo do poder publico, e apenas para atendimento as vicissitudes registrais
€ que se justifica vincular a escolha do signo a regras estruturadas preestabelecidas de
formacdo e seu acorrentamento as figuras das firmas ou denominacdes. O nome
empresarial é escolhido dentro de regras preestabelecidas e em grande numero de
casos vinculado ao nome civil e pouco é necessario fazer para conserva-lo, pois
exerce atos condizentes com sua funcdo o titular que se limita a usar dele como
indicativo de sua individualidade, perante os 6rgaos publicos e para identificar-se nas
suas relacdes obrigacionais.

Por sua vez, o nome comercial segue o principio da liberdade criativa3’2, é de
concepcao livre e surge a partir de um signo ao qual é dada uma fisionomia particular,
que o especializa e lhe garante natureza exclusiva incompativel com homoénimos,
podendo também consistir num elemento invencional, por mais rudimentar que seja,
de escolha e apropriacdo de um signo pelo agente, para determinado género de
industria ou de comércio. Apenas se exige, para sua caracterizacdo, uso efetivo do sinal
no mercado, o que a doutrina costuma referir como "uso no comércio" ou “uso

substancial”373, que é o uso ndo episodico nem pontual, mas caracterizado com animo

372 Claro que tal principio subordina-se, como todo direito, ao respeito as normas de direito posto, a
exemplo da observancia de direitos de terceiros e do principio da boa-fé no uso do sinal.

373 BARBOSA, Denis Borges. O art. 8.° da Convencao de Paris ndo da prevaléncia a nome de
empresa estrangeiro que nédo tenha criado fundo de comércio no Brasil. Out. 2012. p.20.
Disponivel em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/art8.pdf>. Acesso
em: 10 set. 2016.
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de habitualidade e que cria clientela em torno do sinal, ou seja, um fluxo potencial e
constante de pessoas que identifiquem a relacdo intima entre o sinal e um
determinado tipo de fornecimento.

Na esteira do que foi exposto acima, vislumbra-se diferenca bastante visivel
entre 0 nome empresarial e o nome comercial no que diz respeito a possibilidade de
esse ser alterado por simples ato de vontade do empresario, respeitado o regramento
legal, sem que a alteracdo do signo que forma o nome empresarial altere sua funcéo,
ou seja, nestas situacfes ndo haverd nenhuma penalizacdo ao empresario, que
continuara atendendo a obrigac&o do registro e continuara podendo identificar-se374 e
obrigar-se por meio do novo signo utilizado. Ao contrario, no caso do nome comercial,
uma vez alterado o signo que lhe da substrato, extingue-se o nome comercial alterado
e surge novo signo que se apresenta sob tal rotulo, pois a funcéo exercida pelo nome
comercial esta intimamente ligada ao signo distintivo que o comp®e e sua publicidade,
uma vez que é o signo em si o portador de reputacdo e referéncia no comeércio e,
principalmente, o responsavel pela for¢a coletora da clientela. No caso de alteracdo
do signo, esvazia-se o conteado do nome comercial existente, surgindo um novo.
Portanto, tem-se que 0 nome empresarial € mutavel, desde que obedecidas suas
regras e formacdao, e s6 é admitido apenas um nome empresarial por empresario. Ja o
nome comercial € imutavel e dependente do signo que foi utilizado para identificacéo
da atividade explorada e que se tornou conhecido do publico. Se o signo anteriormente
utilizado deixa de cumprir sua funcao, ele deixa de existir como nome comercial.
Também nao ha obice para que um empresario tenha sua atividade identificada por

um ou mais nomes comerciais.

374 SF0 inlmeros 0s casos praticos nos quais 0 empresario altera o seu nome empresarial, gerando a
necessidade de alteracéo de registros, de contratos, de qualificacéo juridica em processos, sendo
que em todos esses casos os efeitos juridicos gerados sdo praticamente inexistentes, ndo se
vislumbrando consequéncias advindas da alterac@o do signo que caracteriza 0 nome empresarial.
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Logo, ndo existe correspondéncia necessaria entre o sinal regulado no
Cadigo Civil, a titulo de nome empresarial, e o sinal utilizado com a funcéo de indicar
uma origem empresarial, ou seja, 0 nome comercial, porque este é sinal divulgado,
gue se torna conhecido e adquire reputacdo, 0 que ndo necessariamente ocorrera
com o nome constante do registro. Para ser indicativo de origem, precisa ser
promovido, conhecido e disso decorre a reputacdo, que € adquirida com o tempo.
Reputacdo e prestigio decorrem de uma conjuncdo entre as caracteristicas da
atividade e a publicidade.375

Na era da sociedade conectada, assume cada vez mais relevancia a
organizacao produtiva, a empresa, o conjunto de relagdes juridicas responsavel em
colocar o produto ou servico no mercado, razao pela qual, na concorréncia, a
organizacao do fornecimento é hoje determinante. Nessa linha de pensamento, o sinal
distintivo da empresa cada vez mais se caracteriza como instrumento utilizado pelo
empresario na busca de distinguir os resultados da sua organizacdo, daqueles
resultados de organizacdes concorrentes, sendo, a0 mesmo tempo, sinal portador de
reputacdo e, quando aparece num produto ou indica um servico, essa é uma de suas

facetas, sua expresséo concreta manifestando-se sobre um bem.376

4.1.4 Fundamentos Ligados a Natureza Juridica do Direito ao Nome Comercial

A problemética ligada ao estudo da natureza juridica dos nomes de empresa
assume primordial importancia, que vai muito além de seu interesse académico, pois

tem relevancia para delinear a extensdo e o ambito de protecédo do signo distintivo

375 publicidade aqui em sentido lato, abrangendo tudo aquilo que faz algo se tornar publico.
376 MENDONCA, José Xavier Carvalho de. Das firmas ou razées commerciaes. S&o Paulo: Cardozo
Filho & Comp., 1909. p.217.
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juridicamente qualificado.377 Além disso, a analise da natureza juridica dos sinais
distintivos permite deixar mais nitida a diferenciacdo entre o nome empresarial e 0
nome comercial.

No capitulo 2, em que foram abordadas as teorias que explicam a natureza
juridica do nome comercial, pudemos perceber considerarem que nome empresarial e
comercial tratam-se de um Unico instituto, dividindo-se a doutrina entre os que
entendem tratar-se de um direito de personalidade e aqueles que defendem sua
natureza predominantemente patrimonial. E mesmo aqueles que advogam a natureza
hibrida do nome comercial ndo deixam de reconhecer o fato de os signos hominativos
poderem ser utilizados tanto para a identificacdo de pessoa, quanto para a
identificacdo de outros objetos. Isso permite separar 0s signos, inicialmente, em duas
categorias, conforme sua funcdo mais elementar.

No grupo dos sinais nominativos que identificam pessoas, enquadra-se o
nome do comerciante, atualmente chamado de nome empresarial, reconhecido e
regulamentado pelo Cédigo Civil de 2002. Nao parece haver dividas de que o nome
empresarial destina-se a identificar e caracterizar uma pessoa exercente de atividade
econbmica, a qual se atribuem direitos e deveres. Nesta categoria, portanto,
enquadram-se as firmas individuais, as firmas sociais e as denominagdes, que assim
individualizam o empresario e fazem referéncia ao perfil subjetivo da empresa.

Ja no grupo dos sinais nominativos que identificam coisas, surge uma

pluralidade de objetos que se subdividem em categorias proprias. Aqueles que

377 Como observa Adensohn de Souza, fosse 0 nome de empresa direito personalissimo do empresario,
sua protecdo seria absoluta, independentemente de relacdo de concorréncia, ao passo que, se
caracterizado como direito obrigacional, a relacdo de concorréncia definiria a aplicacdo ou ndo das
normas de propriedade industrial prevista na respectiva lei especial e, finalmente, também seria
diferente o regime juridico aplicavel, caso entendido tal signo como propriedade do empresario
exercida sobre coisa incorporea, com eficacia erga omnes (SOUZA, Daniel Adensohn de. Protecao
do nome de empresa no Brasil. Sdo Paulo: Saraiva, 2013. p.77).
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interessam concomitantemente ao direito empresarial e ao estudo dos sinais distintivos
sdo o ponto comercial, o estabelecimento virtual na internet378, produtos e servicos e,
também, a empresa. Relativamente a tais objetos, ja alcangaram autonomia conceitual e
reconhecimento do direito os seguintes signos: o titulo de estabelecimento, na
qualidade de elemento que identifica o ponto comercial, o0 home de dominio, na
gualidade de elemento que identifica 0 estabelecimento virtual e, também, as marcas,
gue identificam produtos e servi¢os. Tais signos distintivos, como ja destacado, nédo
fazem parte da presente investigacdo. Contudo, necessario reconhecer a possibilidade
de uso de um signo distintivo com a finalidade de identificar a empresa em si, na sua
condicao de objeto de direito, funcdo esta exercida pelo nome comercial.

Uma vez que um nome sirva de elemento de identificacdo de bens,
constituindo instrumento de canalizacdo de clientela, passa a alinhar-se aos outros
sinais diferenciadores do ambiente mercantil, exigindo capacidade de identificacdo
inequivoca, que ndo conduza a confusdo para o publico e observe o principio da
lealdade na competicédo, postulados que regem os sinais distintivos.37° Nesse sentido,
como visto nos itens anteriores, no ordenamento juridico vigente sinais distintivos de
natureza objetiva sdo regidos pelo direito de propriedade, ou obrigacional, e pelo
principio da livre iniciativa. Com efeito, o patrimbnio abrange direitos e obrigacdes
pecuniariamente apreciaveis e refere-se a relacdes aferiveis economicamente, 0 que

exclui do seu bojo os direitos de personalidade.380

378 O ponto comercial virtual, também chamado de estabelecimento virtual estruturado em um "site"
na internet.

379 DANNEMANN, Siemsen Bigler; MOREIRA, Ipanema. Comentarios a lei de propriedade
industrial e correlatos. Sdo Paulo: Renovar, 2005. p.33.

380 FACHIN, Luis Edson. Estatuto juridico do patriménio minimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.59.
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Ja o nome identidade possui nhatureza diversa, seja de policia administrativa
ou da ordem dos direitos de personalidade e, embora se reconheca ao seu titular o
direito de fazer uso dele, ndo se permite que o exercicio desse direito interfira na
harmonia da vida mercantil.381 Dentro da ordem econdémica, o uso de um sinal para
identificar o titular da atividade atende medida administrativa, enquadrada na area de
policia do Estado e promocional, no sentido de obrigar todo comerciante, ou
modernamente o empresario, a registrar-se junto a 6rgdo publico para fim de dar
seguranca, publicidade, autenticidade e eficacia aos seus atos juridicos, além da
funcéo cadastral que serve a politica do Estado. Em particular, no caso do empresario
individual, este ja possui personalidade inerente a sua condicdo de pessoa natural,
possuindo nome de identificacdo mesmo néo se registrando, que é o seu nome civil e,
guando se registra, é-lhe atribuido um nome que nédo tem por funcdo conferir-lhe
personalidade, algo que ja possui, mas identifica-lo no exercicio de atividade econémica.
No caso do empresério individual, entender que o nome empresarial apresenta natureza
de direito de personalidade levaria a admitir-se que uma Unica pessoa fosse titular de
duas personalidades ou, a0 menos, que uma pessoa pudesse ser titular de dois
nomes382 para identificar uma Unica personalidade. Ja no caso das pessoas juridicas, em
especial no que toca as sociedades, o nome que lhes é atribuido tem por funcao maior
identificar um centro de interesses no cumprimento de uma finalidade especial
prevista em lei, até porque a personalidade € um direito absoluto e ndo comportaria
limitacdes. Em relacdo a este ponto, no Brasil, o direito ao nome empresarial ndo é

absoluto, pois ndo tem protecao além do territorio de unidade federativa estadual em

381 FACHIN, Luis Edson. Estatuto juridico do patriménio minimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
p.221-222.

382 veja-se que, no caso do empresario individual, o nome civil do titular da empresa é base para a
formacdo do nome empresarial, mas ndo se tratam do mesmo instituto e nem sempre séo
exatamente iguais. Na realidade, séo diferentes um do outro na grande maioria dos casos, se
considerados em sua totalidade.
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gue estiver registrado, salvo registro especial. Também néo é vitalicio, porque pode ser
extinto por inatividade da empresa. A regra da inativacdo administrativa383, propria dos
nomes empresariais, que permite o cancelamento do nome empresarial mesmo
continuando a existir a pessoa juridica e, de igual modo o empresario individual, traz
outra dificuldade para compreendé-lo como direito de personalidade. De outro vértice,
isso faz com que a existéncia do nome empresarial independa até mesmo de seu uso
fora do ambito burocrético, bastando que exista sazonal pratica de algum tipo de ato de
registro, por parte do empresario, perante a Junta Comercial. E como justificar que ao
nome empresarial seja aditado a expressao "em liquidacao" durante tal processos3s4, se a
pessoa juridica continua existindo até a conclusdo do procedimento?

Assim, temos que o0 nome empresarial possui natureza registral38s, é cartorario,
estatico, um signo de uso obrigatério pelo empresario que nao obedece a regra geral de
liberdade de uso dos sinais distintivos. JA o nome comercial € dinamico, nao surge
como consequéncia automatica de um registro administrativo, mas decorre do fluxo
da empresa e acompanha o seu dinamismo, ndo tem regra obrigatdria de formacao e
guando reutiliza signos integrantes de nome empresarial preexistente, via de regra adota

palavra nuclear e desconsidera particulas e palavras nao distintivas.386 A criacdo e o

383 Conforme o art. 1.168 do CC, a inscricdo do nome empresarial pode ser cancelada, a requerimento
de qualquer interessado, quando o seu titular esteja em situacao de inatividade. No mesmo sentido
a IN DREI n.° 5, de 05 de dezembro de 2013.

384 Cf. arts. 1.103, p. Gnico e 1.109, CC.

385 Fabio Ulhda Coelho lembra — e isso é relevante perceber — que no caso do nome do empresario
individual, ndo ha 02 personalidades simultdneas, mas apenas uma Unica, que € a da pessoa
natural que exerce a atividade econdmica, atuando o0 nome empresarial, neste caso, apenas como
requisito para regularizacdo da exploracdo da atividade econbmica. A firma individual n&o
representa nenhum mecanismo ligado a personificagdo ou separacdo patrimonial do empresario,
ou seja, com o registro o empresario individual nao esta constituindo um novo sujeito de direito com
autonomia juridica. J& no caso das pessoas juridicas, note-se que ndo possui nome civil, mas firma
ou denominacédo, que parece muito mais se tratar de sinal de identificacdo protegido como direito
de personalidade tdo somente por for¢a da analogia, sendo na realidade um direito administrativo
de natureza de direito registral (COELHO, Fabio Ulhoa. Comentarios a nova lei de faléncias e de
recuperacdo de empresas. S&o Paulo: Saraiva, 2005. p.284).

386 Conforme observado por Grau-Kuntz, interessante perceber que o nome da pessoa juridica e da
pessoa natural ttm em comum o fato de que ambos sdo sinais que reportam a identidade de
sujeitos e ha ainda outros sinais, como o pseuddnimo, que é direito analogo ao direito ao nome,
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surgimento do nome comercial, bem como o seu ambito de protecdo, é dependente das
circunstancias particulares do exercicio da empresa. E assim como acontece no caso
do titulo de estabelecimento, o direito ao nome comercial decorre da posse, da
ocupacao, do uso no comércio de um sinal para identificar uma atividade empresarial.

Por outro lado, inegavel que um signo ligado a qualquer um dos perfis da
empresa, quando efetivamente usado, acaba por ser portador de uma carga simbdlica
fortissima, preenchida por avaliagbes sobre a atividade empresarial e sua notoriedade.
Isso ndo significa que o nome do comerciante seja considerado um direito de natureza
patrimonial porque, além de sua ligacéo indissociavel com a pessoa de seu titular e com
0 orgao de registro, nem sempre ird adquirir conteddo significante necessario para se
tornar um bem econdémico. E quando isso ocorre, ndo € na verdade o nome do
comerciante registrado, o nome empresarial, que sera o portador de tal carga simbodlica,
até porgue normalmente existem componentes agregados ao nome sem qualquer tipo de
economicidade ou possibilidade de apropriacdo.38” Em regra, € um determinado termo
distintivo do nome empresarial que, deslocado para uma funcéo especifica, vem a tornar-se
simbolico e um nome comercial. Tal qual inUmeras vezes ocorre com 0 aproveitamento
do termo de fantasia de uma denominacéo, para fins de registro de marca.

Ponto que reforca possuirem nome empresarial e nome comercial diferente
natureza juridica, reside no fato de que no sistema brasileiro firmas e denominacdes

sao insuscetiveis de cessao ou transferéncia, o que demonstra ndo serem objeto de

pois também se caracteriza como um meio de identificagdo pessoal. Isso demonstra que 0s nomes
de identificacao, por serem simbdlicos, no dinamismo da vida civil e comercial ndo ficam presos a
"camisas de for¢a" de sistemas registrais (GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas juridicas.
Séo Paulo: Malheiros, 1998. p.17 e 21).

387 Quando o nome empresarial € usado como referéncia junto ao grande publico, via de regra, ndo é o
nome completo que adquire importancia econdmica. Isto até pode ocorrer, por coincidéncia, no caso
das firmas individuais e no caso do nome de uma ou outra sociedade, mas na hip6tese da grande
maioria das sociedades e EIRELI's a apropriacdo se da apenas em relacdo ao nucleo do nome,
ficando excluidas particulas especializantes, tais como ME, EPP, EIRELI, LTDA, CIA entre outras.
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direito real.388 Com efeito, a partir do advento do Codigo Civil de 2002 ndo ha mais
fundamento legal para que o nome empresarial seja caracterizado como um direito de
propriedade, restando superada quaisquer duvidas nesse sentido. Até porque nédo é
pecuniariamente apreciavel na medida em que é nome de identificacdo do
empresario, além de néo se alinhar a legislagdo especial, conforme o art. 5.° da LPI,
guando esta define que os direitos da propriedade industrial sdo bens moveis, para os
efeitos legais, 0 que os inclui no comércio. Se ndo bastasse, fosse o nome empresarial
um bem integrante do patriménio, seu regime seria incompativel com limites espaciais
ou temporais, conflitando com as regras que fixam protecdo de referido signo no
ambito estadual.

Quanto as teorias que defendem a natureza juridica hibrida do nome
comercial, necessario destacar que, antes de tudo, consideram o nome comercial e
nome empresarial como sinbnimos. Tomando isso como pressuposto, facil perceber
que tais teorias defendem a existéncia de uma dupla fungéo do instituto, tendo como
ponto de partida o nome de identificacdo do comerciante38d, que seria inegavelmente
sinal subjetivo, sinal identidade mas que, de outro lado, também exerceria funcao
econdmica de sinal objetivo.

A critica que se faz, em relacdo a teoria da dupla funcdo do nome comercial é

que tal entendimento ndo explica a impossibilidade de abstrair a fungdo subjetiva do

388 ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpcdo. A pessoa juridica e os direitos da personalidade.
Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p.85.

389 Gama Cerqueira, n&o tratou da dupla fun¢do do nome comercial, mas da dupla funcdo do nome do
comerciante, ou seja, da dupla funcdo exercida pelas firmas e denominacgfes. Para tal jurista, o
conceito de nome comercial ndo estaria restrito a nogcao de firma ou denominagéo, pois 0
estabelecimento ou empresa seria tdo ou mais importante do que a pessoa do comerciante ou
industrial, estando o0 nome comercial ligado intimamente ao complexo do negécio comercial,
considerado em seu conjunto, como uma universalidade distinta e independente dos varios elementos
que o compde e ndo, apenas, a pessoa do seu proprietario e, portanto, desamparar a nogao ampla do
nome comercial seria favorecer a concorréncia desleal e 0 conceito que goza o estabelecimento
perante o publico (CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da
propriedade industrial e do objeto dos direitos. 3.ed. 2. tiragem. Atualizado por Newton Silveira e
Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.329).
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nome, mesmo quando ele ndo possui relevancia alguma no campo concorrencial, ndo
havendo como negar a presenca do nome empresarial registrado, do sinal identidade.
Ou, no caminho inverso, tal teoria confere importancia abstrata, extremada e de forma
automatica a ligacdo, nem sempre evidente, do nome do comerciante com o perfil
objetivo da empresa, desconsiderando que muitas vezes o simples registro de um
sinal ndo gera necessaria ocupacéo deste em determinado nicho econémico, ou seja,
ndo ha o uso do nome no comeércio.

Reforcando, a finalidade das normas ligadas ao nome empresarial é
essencialmente cuidar de aspectos vinculados a regularidade juridica dos empresarios,
de natureza predominantemente cadastral, sem preocupacdo necessaria dele se
caracterizar como um ativo econdémico, enquanto o nhome comercial refere-se a um
signo que exerce funcdo objetiva, ndo importando se tem ou ndo por base uma firma
ou uma denominacgao, mas é relevante que a funcdo exercida por tal sinal seja a de
caracterizar e distinguir a atividade do empresario, no campo da concorréncia. Repise-se,
a propriedade industrial ndo comporta direitos desfuncionalizados, ndo se admite
apropriacdo de signos em carater absoluto, mas apenas dentro de uma relagcéo
signo-funcgéo, sob pena de violagdo da regra principiolégica do dominio publico e da
liberdade de expressao e informacao.

Quando se defende, no que tange a exclusividade do emprego do nome, a
busca pela preservacéo da clientela e da higidez do crédito, interesses fundamentais do
empresario, fala-se do nome comercial, pois nem sempre o nome empresarial é
exposto ou 0 empresario tem interesse de exp6-lo para tais fins. O nome comercial é o
signo portador de informacéo referente ao valor construido pelo uso de um nome no

exercicio da atividade econdmica3?, representando o chamado "goodwill". O complexo

390 valor construido do qual falava Pontes de Miranda (Tratado de direito privado: parte especial.
2.ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. Tomo 16. p.222).
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de elementos que formam a reputacdo do comerciante, do estabelecimento e dos
produtos, assegurando a probabilidade de se conservar a clientela habitual e de atrair
novos clientes, é obra do tempo, do esforco diligente do comerciante, da honestidade de
seus métodos de comércio, da qualidade e selecdo de seus produtos, e também, do
favor publico.391 Veja-se que a pessoa em si ndo atrai consumidores, se desvinculada de
uma atividade econbmica. Os perfis da empresa somam-se e influenciam-se
mutuamente dentro de tal complexo, fazendo com que no final a reputacdo da empresa
seja influenciada pela reputacdo de cada um de seus elementos considerados
isoladamente. Por isso o nome comercial identifica a empresa e ndo elemento de
empresa ou seu perfil objetivo ou subijetivo.

Assim, o fundamento para a protecdo do nome comercial esta ligado ao poder
do signo identificar fontes de fornecimento e evitar a confuséo entre concorrentes. Nao se
justifica protecao juridica para criacdo de monopdlios ou propriedade absolutos sobre
signos a partir de simples registro, eis que a tutela esta vinculada a funcédo exercida,
para que se atinja um fim maior na sociedade. Por isso, a protecdo do nome comercial é
incompativel com a regra de protecdo de natureza cartoraria pura e existencial, a que
esta afeto o nome empresarial, baseada no principio do first come first served, sem
limitacdo concreta. A protecdo do nome subjetivo busca evitar confusdo entre
contratantes junto a burocracia estatal, restando circunscrita ao ambito estadual por ser

limite geografico politico, adotado para atender a tais premissas.392

391 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.329.

392 Embora em muitos casos possa ser mais comum a contratacdo dentro de limites regionais, a protecéo
s6 se justifica como sendo de &mbito estadual em atencao as finalidades burocraticas, uma vez que
no Brasil a organizacdo administrativa é federativa, sendo os Estados dotados de autonomia, com
competéncia para instituir e regular certos tributos. Além disso, as Juntas Comerciais seguem tradicéo
historica da limitagdo geogréfica, cujo critério atual de divisao é por unidade federativa.
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Ao considerar a diferenca de regimes entre o sinal de natureza subijetiva e o
de natureza objetiva no estudo dos sinais distintivos e, especialmente, considerar a
empresa dentro dessa analise, reconhecendo-a como objeto de direito, torna-se
possivel reconhecer nome empresarial e nome comercial como dois sinais diferentes, de
natureza diversa. Ao contrario, entender que um Unico instituto poderia ter, a0 mesmo
tempo, uma dupla natureza, é algo que ndo se enquadra no atual regime juridico

brasileiro.

4.1.5 Fundamentos de Ordem Pragmatica

Além dos fundamentos cientificos, acima destacados, existem diversos motivos
de ordem pragmatica que demonstram ser o regime do direito industrial, a que se
submete o nome comercial, incompativel com o regime a que esta afeto o nome
empresarial. Neste topico, serdo destacados trés cenarios que auxiliam a evidenciar a
incompatibilidade de regime entre tais signos.

O primeiro cenario diz respeito a possibilidade de coexisténcia de sinais
exclusivos de nucleo igual ou semelhante. O nome empresarial, por exercer papel de
identificacdo cadastral, ndo pode ser formado a partir de uma palavra Unica e, com
excecao da firma individual, a ele sempre sdo agregadas particulas complementares.
Isso ndo acontece necessariamente com o nome comercial, que pode ser livremente
escolhido pelo empresario com base em qualquer tipo de palavra ou expressao
nominativa que possibilite pronuncia verbal, desde que nao incorra em algum tipo de
proibicéo legal e tenha capacidade distintiva. E para que um nome empresarial possa ser

registrado, ndo se leva em consideracdo se ja existe outro nome empresarial
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semelhante sendo utilizado em idéntico ramo de atividade idéntico, apenas se ja existe
outro idéntico ou semelhante registrado dentro da mesma unidade da Federacéo.

No caso do nome comercial, levando-se em conta o critério da diviséo federativa,
nao se evita necessariamente a possibilidade de confusdo entre um ou mais signos
iguais ou semelhantes, pois seu alcance ndo se limita a fronteiras geograficas
politicas, mas faticas, ou seja, a mercados, que podem ser de ambito geografico maior
ou menor que de um Estado. De outro vértice, € possivel a coexisténcia de dois ou
mais nomes comerciais idénticos no aspecto linguistico, utilizados por empresarios
distintos, no mesmo ambito geogréfico, desde que nao haja entre ambos uma relacao
de concorréncia.39

Em contrapartida, no caso do nome empresarial, até porque o critério da
concorréncia € incompativel com as bases territoriais definidas pelo érgdo de registro,
leva-se em consideracdo apenas 0s requisitos da empresarialidade e da jurisdicdo
territorial politica do érgéo de registro. E isso esta associado, também, com os critérios
de registrabilidade do nome empresarial, que exigem seja caracterizado por
expressdo que o distinga dos demais ja existentes, ndo sendo a semelhanca do
ndcleo do nome com outro ja existente impeditivo do registro, na generalidade dos
casos. A regra é que a andlise seja feita do nome por inteiro, com excec¢ao dos casos em
que houver elementos de fantasia incomuns, pois estes devem ser analisados de
forma isolada, conforme previsto no art. 8.°, da IN DREI n.° 15, de 05 de dezembro de

2013. Além disso, no caso de expressdes nao exclusivas3?4, para fins de protecaos3®s,

393 Nesse sentido, SOUZA, Daniel Adensohn de. Protecdo do nome de empresa no Brasil. S&o
Paulo: Saraiva, 2013. p.75.

394 IN DREI n.° 15, de 05 de dezembro de 2013. Art. 9.°. N&o s&o exclusivas, para fins de protecéo,
denominacdes genéricas de atividades; género, espécie, natureza, lugar ou procedéncia; termos
técnicos, cientificos, literarios e artisticos do vernaculo nacional ou estrangeiro, assim como
quaisquer outros de uso comum ou vulgar e, também, os nomes civis.

395 E de se ressaltar que o art. 1.167 do CC trata de prazo decadencial para impugnacdo do
arquivamento de ato registral.
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permite-se 0 uso de nome empresarial apto a cumprir funcéo identificadora no ambito
administrativo e contratual do empresario, mas que € inapto para coibir atos de
confusé@o no comércio.

No caso do uso de nomes civis, o art. 1.163 do Cdédigo Civil traz regra segundo a
qgual o nome do empresario deve distinguir-se de qualquer outro ja inscrito no mesmo
registro e, se 0 empresario tiver nome idéntico ao de outros ja inscritos, devera
acrescentar designacao que o distinga. Tal regra tem relevante repercussao pratica no
caso da firma individual, que tem por base o proprio nome do empresario individual, no
qual o nucleo distintivo de maior interesse mercadolégico é justamente o nome do
empresario e ndo a designacao acrescida a titulo de diferenciacdo. Na pratica, se o
nome empresarial correspondesse ao nome comercial, 0 empresario individual estaria
impedido de ter um sinal de distingdo exclusivo de sua atividade, no ambito
concorrencial, que ndo fosse a marca e o titulo de estabelecimento. E certo que, em
muitos casos, permite-se a coexisténcia de nomes empresariais de igual nucleo
distintivo. J& no caso do nome comercial, o nucleo é sempre levado em consideracéo,
de forma isolada, pois o nucleo é o signo que possibilita a distintividade e que na prética
importa para a diferenciagdo de empresas diferentes.

O segundo cenario esta relacionado ao conhecimento do sinal por parte do
grande publico. O nome comercial, desde suas origens, sempre foi reconhecido como
um meio pelo qual o comerciante pode se tornar conhecido do publico e, ao mesmo
tempo, distinguir sua casa comercial3%6 em relagéo a dos concorrentes rivais. Muitos

gue consideraram as firmas e denominacdes espécies de nome comercial partiam do

396 BENTO DE FARIA, Anténio. Das marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial. Rio
de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906. p.294: a andlise das lices deste autor permite perceber
que, na época em que o nome comercial surgiu, ndo existia de forma clara na doutrina a nocéo de
empresa, que era enxergada segundo seus aspectos mais visiveis, tais como a pessoa do
comerciante e a casa comercial.
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pressuposto de que a mera inscricdo na Junta Comercial tornaria o signo publico e
conhecido, o que na pratica sabemos nédo ser verdadeiro, uma vez que muitos nomes
empresariais registrados sao totalmente desconhecidos do mercado e ndo sao
divulgados comercialmente, cumprindo apenas funcdes registrais e, além disso, o
empresario pode usar seu home empresarial apenas na esfera obrigacional sem
adquirir reputacao relevante.

O fato de o nome empresarial servir de instrumento do exercicio do comércio
nao faz com que, automaticamente, surja um bem incorporeo que integra o patriménio do
comerciante, pois a criacdo de tal bem exige efetivo uso publico de sinal, que
ultrapasse as fronteiras do estamento burocratico e do campo obrigacional. Ao vender
seus produtos, o empresario pode optar em oferta-los pelo respectivo nome genérico
ou utilizar uma designacao néo relacionada com seu home empresarial. O surgimento do
nome comercial decorre do uso de um signo que adquire reputacao no mercado, que
ganha conceito, boa fama e passa a ser conhecido do publico, seja este sinal criado a
partir da referéncia ao nome civil de uma pessoa, de seu nome abreviado, de parte do
nome, de apelido, de nome adaptado ou de qualquer outra expressdo nominativa. O
que sera significativo é a relacdo do sinal com o grande publico e esta relacao nao é
algo obrigatdrio no caso dos nomes empresariais, mas facultativo.

Algumas situacOes praticas demonstram a inexisténcia de relagdo necessaria
entre 0 nome empresarial e a empresa. Por exemplo, no caso de dissolucao de uma
sociedade empresaria, 0 nome empresarial subsistira até o final da liquidacéo, ou
seja, a empresa cessa a atividade constitutiva de seu objeto social, mas o nome
permanece, ndo com a finalidade de identificar a empresa, mas para a identificacéo formal
do sujeito. Neste exemplo, ndo haveria sentido alguém ser proibido de usar um signo

para identificacdo de sua atividade por conta da prévia existéncia de um nome
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empresarial, relacionado a uma atividade que ja cessou. De outro vértice, embora em
situacdes excepcionais seja permitido ao adquirente de estabelecimento usar o nome
do alienante, precedido do seu proprio, com a qualificacdo de sucessor, caso da
hipétese prevista no art. 1.164, paragrafo Unico, do Codigo Civil, que trata de
sucessao de estabelecimento empresarial por ato entre vivos, ndo se permite que os
herdeiros de um empresario individual que venha a falecer possam continuar
utilizando o nome empresarial destes39?, prejudicando os herdeiros de empresario
individual que venha a falecer, no aspecto sucessoério, pois ndo poderiam
apropriarem-se de tal bem. Por sua vez, o nome comercial permite a clientela de um
negocio saber que certa forca produtiva continua sendo exercida, mesmo que haja
alteracéo na titularidade da empresa.3%

Assim, quando uma pessoa registra-se na Junta Comercial e consequentemente
registra um nome, apenas se tem certeza de que praticou tal ato para atender a
obrigacéo do direito comercial ou porque, ao registrar tal signo, desejava identificar o
empresario. Se o simples registro de um nome junto a 6rgdo cadastral ganhasse,
apenas por isso, direito de exclusivo, haveria comprometimento indevido do dominio
publico, além de transformar o direito de uso de um sinal distintivo num verdadeiro
"campo minado", tdo grande seria 0 numero de registros desconhecidos e pouco
ou nada utilizados, que impactariam no desenvolvimento e nos custos gerados
aos empresarios.

Com efeito, caminhar em sentido contrario tornaria muito dificil solucionar os

significativos problemas burocraticos por ocasido da analise administrativa de pedidos

397 Em sentido semelhante, além da regra geral que proibe a alienacdo do nome empresarial,
proibe-se que o0 nome de sécio que vier a falecer seja conservado na firma social, cf. art. 1.165, do
Cadigo Civil.

398 Nesse sentido, ja reconhecendo tal hipotese no direito comercial classico (MENDONGCA, José Xavier
Carvalho de. Das firmas ou razes commerciaes. Sao Paulo: Cardozo Filho & Comp., 1909. p.33).
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de nomes, ndo minizaria disputas judiciais e, provavelmente, persistiram falhas
estatais, na medida em que o Estado, mesmo sendo detentor de todos os dados de
registro de nomes empresariais, deixa de utiliza-los quando da analise dos pedidos de
registro de marca.

N&o se pode deixar de lembrar da existéncia de casos nos quais € o publico
guem cria ou define o nome identificador da empresa. Caso interessante nesse
sentido € de um famoso bar localizado no centro do Rio de Janeiro, criado em 1921
sob 0 nome Café Rivera, mas que apesar de ter um nome contendo termo de fantasia
escolhido pelo titular da empresa, acabou obtendo reconhecimento do publico pelo
nome "Amarelinho", cor predominante de seu principal estabelecimento fisico39 e
palavra por meio da qual passou a ser referido e conhecido pela clientela.

Outro exemplo baseado em caso concreto é de um empresario de Curitiba, que
exercia sua atividade empresarial sob a denominacdo Engepecas Comércio de
Autopecas Ltda. Apds ter estabelecido clientela e alcancado condicdo de empresa de
grande porte, decidiu alterar sua estrutura juridica por meio de uma incorporacao.
Nesse procedimento, a sociedade 2A Equipamentos Ltda sucedeu a sociedade
Engepecas Comércio de Autopecas Ltda. O signo "engepecas" nao foi registrado
como marca, mas era o signo pelo qual eram conhecidos os pontos comerciais de sua
matriz e filiais e pelo qual o publico consumidor identificava a atividade de intermediagao
na troca exercida pelo empresario. A partir da incorporacdo, o empresario deixou de
possuir registro em 6rgdos publicos de nome empresarial contendo o elemento de

fantasia "engepecas” que, apesar disso, ndo deixou de ser utilizado.

399 | UCENA, Felipe. Histéria do Bar Amarelinho da Cinelandia. Diario do Rio.com, 07 ago. 2015.
Disponivel em: <http://diariodorio.com/historia-do-bar-amarelinho-da-cinelandia/>. Acesso em: 18
ago. 2017.


http://diariodorio.com/historia-do-bar-amarelinho-da-cinelandia/
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Podemos imaginar, ainda, exemplo hipotético no qual um empresario tivesse
por nome empresarial "Companhia Cervejaria Brahma", cuja empresa fosse conhecida
do publico pelo nome comercial "Brahma”, que depois alterasse 0 seu nome empresarial
para Inbev Cervejas S.A., mas 0 publico continuasse fazendo referéncia aquela
empresa pelo nome de Brahma. Neste exemplo, 0 nome empresarial deixaria de ser
coincidente com o nome comercial "Brahma". Assim, ndo ha como reconhecer ligacéo
necessaria entre 0 nome empresarial e 0 nome comercial.

O terceiro cenario diz respeito a liberdade de escolha do sinal e o direito de
apropriacdo de signo vinculado ao exercicio da atividade econémica, que tenha criado
relacdo com o publico. Trata-se de corolario do principio da livre iniciativa, segundo o
qual o direito de optar pelo exercicio de uma atividade econémica esta vinculado ao
direito de apropriacdo dos resultados positivos decorrentes de tal escolha e de poder o
agente distinguir-se dos demais. A analise do regime juridico a que esta vinculado o
nome empresarial mostra que a escolha deste signo ndo € ato completamente livre,
além de estar sujeito a alteracdo compulséria no decorrer do exercicio da empresa,
uma vez que 0s homes empresariais subordinam-se a normas estruturais de formacéo
vinculadas, de ordem publica, além de atendimento a dois principios fundamentais
gue regem o instituto: o principio da novidade e o principio da veracidade.4% O fato de as
firmas necessariamente usarem por base o nome civil dos socios ou do empreendedor
individual limita o direito de escolha do nome empresarial, gerando incompatibilidade
com o direito de livre escolha de signos, por parte do empresario, para identificar sua
empresa. Se 0 nome comercial correspondesse ao nome empresarial, sujeitar-se-ia
as limitacOes deste. Existem inUmeras situagdes faticas que diminuem a liberdade de

escolha de signo para formar um nome empresarial e, outras, possiveis de ocorrer no

400 A aplicacio de tal principio ndo se da de modo exatamente igual no caso das firmas em relag&o as
denominag8es, uma vez que tais espécies de nome empresarial tém regras de estruturacdo diferentes.



208

dia a dia do exercicio da empresa, as quais uma vez verificadas impdem a alteracéo de
tal signo. Por exemplo, no caso das firmas sociais ndo é permitido, na sua composi¢éo,
utilizar de nome patronimico de quem nao € sécio.401 Além desse exemplo, pode ser
exigida a alteracdo do nome empresarial nos casos de morte ou alteracdo do estado
civil do empreséario que exerce individualmente a empresa, na resolucao da sociedade
em relacdo a algum socio, nas transformacdes da estrutura juridica do titular da
empresa402 e no caso de alteracéo do objeto social.

Muito embora 0 nome empresarial possa, via de regra, ser alterado ou
modificado, ha limites rigidos para isso no caso das firmas, ante a exigéncia legal de
gue sejam formadas a partir do verdadeiro nome civil daqueles que participam do
empreendimento. Isso retiraria do empresario o direito de livre escolha de seu nome
comercial, caso a lei ndo tolerasse a existéncia deste como sendo signo distinto do
nome empresarial. Veja-se o problema colocado na escolha de firmas diante de
nomes de batismo incomuns ou de apelo publico dificil. A pessoa ndo poderia
renunciar a seu nome civil nem tomar outro qualquer para exercer 0 COmMercio via
nome empresarial, ainda que néo tivesse intencdo fraudulenta, nem pretendesse
praticar concorréncia desleal. Nomes comuns e muito populares, por sua vez, também
impediriam os empresarios de ter um nome comercial de nucleo exclusivo, se nome
empresarial e comercial fossem realmente um instituto Unico. Por sua vez, a

abreviatura de nomes préprios, como por exemplo "Zé" por "José€", "Toninho"403 por

401 ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpcdo. A pessoa juridica e os direitos da personalidade.
Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p.87.

402 Aqui estamos tratando daquelas operages que antigamente ocorriam apenas entre sociedades,
chamadas de operagBes societarias ou mutagBes societarias. Tal nomenclatura atualmente
encontra-se desatualizada, pois ndo abarca todas as modalidades de alteragdo estrutural hoje
existentes no direito brasileiro, a exemplo da transformacgéo de sociedade em empresario individual
e a transformacdo do empresario individual em sociedade empresaria, operacdes essas que
passaram a ser admitidas. Situacao semelhante ocorre nas operacées envolvendo a EIRELI.

403 Aqui temos uma abreviag&o e um diminutivo, pois que um apelido popular em centenas de milhares
de familias.
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Antonio, os nomes antonomasticos e as perifrases ndo poderiam se tornar nomes
empresariais no caso do empresario individual e nas sociedades de responsabilidade
ilimitada, pois ndo se adequariam as regras exigidas para as firmas que levam por
base unicamente nomes civis, ficando o empresario de tal categoria impedido de
possuir sinal com tais caracteristicas para identificar sua empresa, apenas poderia
utilizar titulo de estabelecimento ou marca.4%4 No caso das denominacfes, se a
funcdo legal de identificacdo pode até eventualmente coincidir com o interesse de
criacao de um sinal distintivo de comércio, também neste caso o termo de fantasia ndo
€ de uso obrigatdrio nem exclui o direito do empresario utilizar elemento de fantasia
diferente do que consta em sua denominacao. Veja-se, ainda, que nada impede que
uma pessoa adote em sua denominacao o conjunto de letras "MYKB-QRH", passando
a ter como nome empresarial "MYKB-QRH Informética S.A.", mas a nominacao
confusa, de dificil comunicacdo e memorizacao acarretaria muitas dificuldades para
que tal signo viesse a se tornar um nome comercial. Assim, é perfeitamente possivel o
uso de expressdes nominativas que atendem a légica do regime a que esta afeto o
nome empresarial, sobretudo de carater registral e identificador de um empreséario no
ambito de suas relagbes negociais, mas que ndo teriam viabilidade comercial sendo, na
pratica, inutilizadveis como nome comercial.

E se 0 nome comercial equivalesse as firmas e denominacdes, toda alteracéo

legal do nome empresarial consequentemente alteraria 0 nome comercial, com evidente

404 E pem verdade existirem entendimentos no sentido de que o nome comercial ou 0 empresarial teria
perdido sua classica funcdo de servir de sinal de distingdo da concorréncia e que sua funcdo
mercadolégica do passado seria agora exercida pela marca, cf. COELHO, Fabio Ulhda. Curso de
direito comercial: direito de empresa. 18.ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2014. v.1. p.247. No entanto, tal
entendimento enfrenta limitacao conceitual de que a marca exige relacdo direta com um produto ou
servico, além de que o uso de um sinal distintivo ndo é excludente dos demais porventura
permitidos ou nao proibidos pelo ordenamento juridico.
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perda do valor conquistado pelo nome.4% Por sua vez, ha os casos de operacdes
societarias, que a exemplo da transformacéo de sociedade acaba por criar uma nova
firma ou denominacéo e, continuando a ser exercida a atividade, ndo € racional nem
l6gico, mas antiecondmico, exigir que o sinal anteriormente utilizado seja substituido
contra a vontade do titular da empresa.

Tudo isso demonstra que, embora o nome empresarial exerca a funcao de
identificar o empresario, ndo tem por funcéo identificar a respectiva atividade. Isso fica
ainda mais claro nas hipéteses em que o empresario adota firma e altera o seu objeto
social, casos nos quais a firma continuara exatamente igual, mas o signo diferenciador do
nome empresarial nenhuma conexdo teria com a clientela do novo nicho
mercadoldgico. E bem verdade que, no caso das denominacdes, uma vez alterado o
objeto social também devera ser modificado o nome empresarial, para que se ajuste a
nova atividade exercida, porém o termo de fantasia que compde o nome empresarial
continuara o mesmo. H4, ainda, o caso das sociedades em comum, em que nao se
pode negar a possibilidade de existir um nome que identifique a atividade desenvolvida,
e tal nome ndo sera firma nem denominacgdo, se ndo atender as prescrigdes legais.
Veja-se que o ordenamento juridico ndo proibe o exercicio de atividade econdmica por
sociedades sem registro e, por consequéncia, sem nome empresarial, embora lhes
imponha regime juridico rigoroso e penalizante proprio das sociedades em comum.

Outra questao relevante esta relacionada ao fato da alienagao pura e simples
do nome empresarial ndo ser admitida, o que so se justifica porque estamos diante de

nome de identificacdo do empresario, afeto a uma ordem registral. Fora desse

405 Dentro desse contexto, Tomazette reconhece que ao se alterar o nome empresarial, dilui-se a
clientela. Tal constatacao evidencia que o nome empresarial ndo é sinal adequado para exercer
funcdo mercadolégica, na medida em que se sujeita a incontaveis regras de alteracdo compulséria
(TOMAZETTE, Marlon. O principio da especificidade e o nome empresarial. In: GUERRA, Luiz
(Coord.). Temas contemporéaneos do direito: homenagem ao bicentenario do Supremo Tribunal
Federal. Brasilia: Guerra, 2011. p.703).


https://bdjur.stj.jus.br/jspui/browse?type=author&value=Guerra%2C+Luiz+%28coord.%29
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/browse?type=author&value=Guerra%2C+Luiz+%28coord.%29

211

sistema, no campo onde por exemplo atuam as marcas, ndo existe tal vedacao,
prevalecendo principio de que o trafico mercantil precisa ser fomentado e ndo pode
ser turbado, sob pena de violacdo dos proprios fundamentos de uma economia
baseada no livre mercado.

Como € notdrio, muitas vezes paga-se pela utilizacdo do nome pelo qual um
empresario exerce sua atividade econémica?%é e, ndo raro, realiza-se acordo por meio
do qual um empresério fica obrigado a abster-se de utilizar tal nome dentro de um
mercado especifico e, na pratica, altera sua denominacdo deixando-a desocupada
para que o adquirente venha adota-la, na medida em que o empresario que modificou
seu nome nao mais o terd como expressao de identidade.4%7 Trata-se de constatacéo
realizada no campo econémico que demonstra incompatibilidade entre o regime do
nome empresarial e o dos signos distintivos sujeitos a livre iniciativa, que adquirem
forca atrativa de clientela e valor de mercado.

O regime juridico do nome empresarial € constritivo e limitador e, assim,
inadequado ao dinamismo da empresa, especialmente em casos de diversificacéo e
expansao.408 Nome comercial € o nome que ganha notoriedade perante o grande
publico, que permite identificar uma atividade de fornecimento dirigida ao mercado,
dependendo do testemunho popular. A partir de determinado momento, a clientela
nNao mais se preocupa em realizar transagdes com um empresario especifico, mas sim
com a organizacao econdmica designada por um nome, cujo titular € até mesmo na

pratica ignorado, situacdo na qual desaparece a atencao a pessoa titular da atividade,

406 COELHO, Fabio Ulhda. Curso de direito comercial: direito de empresa. 18.ed. Sdo Paulo:
Saraiva, 2014. v.1. p.249.

407 GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas juridicas. Sdo Paulo: Malheiros, 1998. p.34 e
GONCALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de empresa. Sao Paulo: RT, 2008.

408 MANCUSO, Joseph R. Que nome dar ou ndo dar a uma empresa. S&o Paulo: Nova Cultural,
1987. (Colecado Harvard de Administracéo v.25). p.81.
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subsistindo apenas 0 home por meio do qual a cadeia de fornecimento e respectivos
produtos ou servigos expostos a venda séo referidos.

Desse modo, o nome comercial desliga-se inteiramente das pessoas que
figuram na estrutura juridica do agente econdmico, sem nenhuma relacdo necessaria
com o0 home patronimico ou a denominacao de uma pessoa juridica, apresentando um
valor pecuniario cujo preco pode ser estimado economicamente, ndo havendo como
negar constituir-se objeto de um direito de propriedade.4%® O nome do comerciante
pode até exercer influéncia na recomendacdo de produtos ou servigcos oferecidos a
clientela. Contudo, com o desenvolvimento da empresa, a clientela ndo mais realiza
sua escolha em funcdo da pessoa que é titular da empresa ou com pessoa de certa
reputacdo, mas primordialmente com a organizacdo de fornecimento, que é quem vai
Ihe atrair e motivar a compra.

Légico que, para a aquisicdo, necessitard o consumidor dirigir-se a uma
manifestacdo sensivel da empresa, que materialmente falando realize a prestacéo.
Contudo, o nome passa a valer por si mesmo e, no limite, ninguém mais conhece a
pessoa concreta daquele sob cujo nome opere o giro comercial coroado de éxito419,
mais um fundamento que reforga a existéncia de um verdadeiro sinal identificador de

empresa, que nado se confunde com sinal identificador da pessoa do empresario.

4.2 DA NATUREZA UBIQUITARIA DOS SIGNOS

Esta parte da pesquisa adentrara em tema relevante para a reafirmacao da

autonomia do nome comercial, como signo distintivo do comeércio. Trata-se da analise

409 Em sentido semelhante, BENTO DE FARIA, Antdnio. Das marcas de fabrica e de commercio e
do nome comercial. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906. p.305.

410 CORDEIRO, Ant6nio Menezes de. Direito comercial. 3.ed. Coimbra: Almedina, 2012. p.358.
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do signo distintivo segundo a 6tica do bem intelectual enquanto informacéo, uma vez
gue esta em esséncia € o substrato, a matéria prima dos bens intelectuais. E é a partir
de seu valor que a informacdo passa a interessar as pessoas, ao mercado e
consequentemente ao sistema juridico da propriedade intelectual4l?, valor este que esta
relacionado com sua utilidade e com os efeitos gerados no receptor, apés a informacéao
ser comunicada, especialmente na medida em que atua na reducao da incerteza.412
Destarte, a importancia da informacédo divulgada é estabelecida conforme cause
transformacao no receptor, que ndo é necessariamente uma pessoa Unica ou determinada,
mas um segmento préprio e relacionado com o contetido a ser comunicado, determinavel
de acordo com a funcéo da informacao que esta sendo transmitida.

Uma analise cartesiana do bem intelectual permite identificar que, além de
sua imaterialidade e de sua origem em ato da inteligéncia humana, apresenta a
caracteristica Unica de poder ser reduzido a informacédo transmissivel. Embora néo
proteja diretamente a informacéo, a propriedade intelectual protege bens intelectuais
que representam informacdo, mormente enquanto conteldo da comunicacéo. 413
Logo, a existéncia de um conteudo informacional juridicamente relevante é elemento
comum aos diversos bens objeto da propriedade intelectual. Tal premissa aplica-se
aos sinais distintivos do comércio, uma vez que se constituem de signos portadores
de informacédo, de elementos de uma mensagem dotados de significacdo, o que

confirma serem caracterizados, em esséncia, por um contetdo informacional.414

411 BARBOSA, Claudio. Propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p.56.

412 ARROW, Kenneth. The Economics of information. Cambridge: Harvard University, 1984.
p.179-180. Segundo observa este autor, a caracteristica geral de toda informagéo é sua fungéo de
reduzir as incertezas no processo comunicativo.

413 BARBOSA, op. cit., p.65 e 68.

414 N3o obstante sua complexidade, advinda de sua natureza semiética.
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E do fato de um bem intelectual possuir natureza de informac&do que percebemos
uma de suas mais notaveis caracteristicas: sao constituidos de objetos ubiquos4!s, ou
seja, que podem estar em diversos lugares simultaneamente, ao mesmo tempo. Por sua
vez, a hatureza ubiquitaria apresenta-se como condicdo inerente a esséncia dos
signos, que, por serem caracterizados por contetdos informacionais, sédo igualmente
formados por elementos sensiveis, incorporeos, reprodutiveis e multiuso.

A natureza ubiquitaria dos signos torna possivel que sejam utilizados tanto por
diversas pessoas, a0 mesmo tempo, ou em momentos diferentes no tempo, como
também possibilita que sejam utilizados por uma Unica pessoa para exercer seu direito
de comunicacdo em contextos diferentes, para se identificar, para individualizar sua
empresa ou para diferenciar seus produtos ou seu estabelecimento, inclusive podendo
conquistar natureza de sinal distintivo do comércio. Tal constatacdo funda-se no fato
de existirem semioéticas particulares, aplicadas a objetos e dominios circunscritos.416

Decompondo o sinal distintivo do comércio, nota-se que sua unidade mais
simples é o elemento de comunicagdo, que no signo nominativo € o elemento grafico
elementar. O signo é formado a partir de elementos de comunica¢do, sendo que o
signo nominativo € caracterizado pelo aspecto da arbitrariedade. O signo distintivo é
uma espécie de signo cuja fungdo é servir de elemento para indicar diferencas entre
individuos ou objetos, por meio do assinalamento, uma vez que nem todo signo possui
tal funcdo. Enfim, chegamos ao signo distintivo do comércio, signo utilizado para
distinguir, assinalar diferentes objetos na ordem econdmica, que contam com o

reconhecimento da ordem juridica. Exemplos do signo distintivo do comeércio séo a

415 GRAU-KUNTZ, Karin. O que é propriedade intelectual. Revista Eletrénica do IBPI, p.2. Disponivel
em: <http://www.ibpibrasil.org/O-que-e-Propriedade-Intelectual>. Acesso em: 26 mar. 2016;
DICIONARIO INFORMAL. Ubiquitaria. Disponivel em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/
ubiquit%C3%Alria>. Acesso em: 21 ago. 2017.

416 BARTHES, Roland. Elementos de semiologia. Sdo Paulo: Cultrix, 2012. p.9.
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marca, o titulo de estabelecimento e 0 nome comercial. Para caracterizar a relacao
signo-objeto417, a relacdo diadica de Saussure € suficiente para auxiliar no entendimento
de que o signo tera sua natureza juridica definida conforme a destinacao que Ihe for
dada, conforme a funcéo que passe a exercer. Quando se observa o signo distintivo
nominativo apenas enquanto palavra, enquanto elemento de comunicacéao grafico,
nao se consegue compreender a diferenca entre suas diversas espécies. Mas a
atencao a natureza ubiquitaria auxilia na identificacdo e na diferenciacéo entre signos
visualmente ou foneticamente idénticos, bem como auxilia compreender a
necessidade de protecdo de um signo em determinado contexto, relacional, além da
impossibilidade de se proteger de forma direta a informacdo. Se a propriedade
intelectual € baseada em informacédo, que por principio € um bem livre, a natureza
ubiquitaria da informacao permite que seja delineado e apropriado somente determinado
conteudo informacional, com ligacao estrita aquelas situacdes justificadas pela ordem
econdmica e por sua func¢ao, tirando do dominio publico apenas o que for efetivamente
imprescindivel para gerar valor econdmico e social, desde que preenchidos requisitos
juridicos determinados e que possa ser caracterizado como algo escasso e valioso418, A
informacgao, apenas em certos contextos, torna-se bem intelectual e pode ser objeto
de protecao pelo Direito. E, ainda que tudo isso ocorra, somente sera protegida

guando enquadrada no contexto funcional em que a tutela juridica justifique-se.

417 BARBOSA, Denis Borges. O fator semioldgico na construcdo do signo marcario. 2006. Tese
(Doutorado em Direito) — Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2006. p.37-38. N&o nos parece necessario, para explicacdo deste ponto, recorrermos a
relagéo triadica de Pierce, para explicar a relacédo signo/objeto, que leva em consideragéo o signo, o
interpretante ou referéncia (signo criado na mente do receptor) e a coisa em si, ou designacao do
objeto ou referente.

418 ARROW, Kenneth. Information as an economic commodity. National Research University
Higher School of Economics. Moscou: HSE Publishing House 2012. p.4. Sem esquecer, contudo,
como lembra este autor, que o bem intelectual carrega caracteristicas diferentes das normalmente
verificadas nos outros tipos de bens.
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A compreensdo dessa caracteristica dos bens intelectuais, de estarem em
diversos lugares ao mesmo tempo, auxilia ha compreensao das hipoteses em que se
justifica a outorga de um direito de exclusivo sobre conteudos informacionais em
detrimento do dominio publico, pensando-se a protecdo nunca em termos de exclusivos
absolutos, mas circunstanciais segundo diferentes contextos. No direito da propriedade
intelectual, a percepcao da natureza ubiquitaria do bem objeto de tutela € especialmente
relevante, na medida em que o direito atribui artificialmente exclusividade a contetdos
gue naturalmente ndo possuem tal caracteristica. Assim, permite-se por meio de uma
analise relacional definir qual uso do bem deve ser protegido e quais sdo as demais
situacbes em que a artificialidade do exclusivo ndo se justifica, conservando-se o
conteudo informacional em seu estado de origem, do jeito que ele naturalmente existe,
multiuso e reprodutivel. E, também, a natureza ubiquitaria do bem intelectual —neste
particular dos signos, que possibilita ao direito de propriedade intelectual tutelar um
mesmo bem incorpéreo sob dois ou mais regimes distintos, desde que satisfeitos os
respectivos requisitos.41® Com efeito, é da natureza ubiquitaria dos signos distintivos que
decorre o fato de se caracterizarem como bens néo rivais e ndo excludentes.

Numa sociedade fundada na economia de mercado, quando se trata do
uso da informacdo, sempre existirda uma tensao entre o interesse dos agentes em
apropriarem-se dos conteudos informacionais que utilizam e o interesse de terceiros,
sejam comerciais ou privados, que, ao entrarem em contato com a informacéo, também
desejam utiliza-la com liberdade plena. Essa é uma das razdes que justificam a

importancia de serem definidas regras de equilibrio, a exemplo das regras de

419 L EONARDOS, Gabriel Francisco. A protecdo ao nome empresarial. In: SANTOS, Manoel J. Pereira
dos; JABUR, Wilson Pinheiro. Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Sdo Paulo:
Saraiva, 2007. p.135.
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concorréncia e de ordem publica, que assegurem um sistema fundado na coeréncia e
harmonia entre os agentes.

Os sinais distintivos do comércio também seguem essa orientacdo, devem
possuir suficiente distanciamento do uso publico ordinario do sinal, afetando-o apenas
naquilo que for necessario ao cumprimento de sua funcdo, sob pena de prejuizo
injustificado da liberdade de expressao e do direito universal de comunica¢do. Ha uma
constante vinculacdo entre o exercicio de uma funcédo especifica, distintiva, e a
existéncia e o conteudo do direito no regime da propriedade industrial, em especial,
dos signos. Assim, permite-se sempre pensar no escopo, como determinante para a
extensdo do direito. Permite-se o balanco da protecéo, tendo em vista sua funcao
definida pela ordem econdmica e pelo interesse social, e a natureza ubiquitaria
possibilita diferentes escopos de protecdo, a partir de um mesmo signo. Se as
palavras e 0s signos sao, em geral, de dominio publico, a interferéncia do homem
pode transforma-los num bem juridicamente protegido, a medida que tais elementos
sejam deslocados para um contexto especial. Conforme ocorra o deslocamento do
signo, alterando-se seu uso funcional, ele assume uma condi¢éo prépria e podera ser
utilizado, por exemplo, para identificacdo de uma pessoa natural, no caso do nome
civil; para identificar uma pessoa no exercicio de uma atividade econdmica, caso do
nome empresarial; para identificar uma unidade técnica de produgdo ou casa
comercial, no caso do titulo de estabelecimento; para identificar um produto, no caso
das marcas e, também, pode ser utilizado para identificacdo de um empreendimento
dotado de organizagao, caso do nome comercial.

A natureza ubiquitaria da informacdo possibilita que seja corretamente
posicionada em viés que busque a maior eficiéncia econdmica. Trata-se de fator

auxiliar do direito para a construcdo e para a interpretacdo de regras que sigam
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balanco entre o custo social decorrente da apropriacdo de um conteudo informacional e a
manutencdo desse conteddo em dominio publico e que, principalmente, atendem as
finalidades da ordem econémica previstas na Constituicdo Federal, apresentando-se a
propriedade intelectual como um mecanismo juridico de distribuicdo de informacdes e

conhecimento.

4.3 O FENOMENO DO DESLOCAMENTO DO SIGNO

Por meio de uma abordagem analitica, um signo pode ser compreendido como
formado por duas partes. O significante, que é a parte material do signo, a exemplo
dos tracos de grafite sobre papel branco formando uma palavra. E o significado, que é
0 conceito veiculado por essa parte exteriorizada, seu contetdo, a imagem mental
fornecida pelo significante.420 O sinal nominativo em si, segundo o que significa
enquanto palavra, pode representar ideias diferentes. Por exemplo, a palavra "nota"
pode ser interpretada como uma cédula ou, entdo, um registro escrito ou, ainda, um
sinal representativo de um som, dependendo do contexto em que for percebida. Isso
se explica porque, na medida em que a interpretacao de um contetdo informacional é
dependente da referéncia, esta tem a possibilidade de alterar as caracteristicas da
propria informacéo.421 Se em seu sentido mais elementar o sinal € uma particularidade
fisica, na semidtica — analisado sob o ponto de vista da ciéncia que analisa sistemas
de comunicacéo presentes numa sociedade, passa a ser um signo convencionado,

que pode servir como um meio de comunicacdo a distancia, ou seja, um signo

420 COELHO NETTO, J. Teixeira. Semiotica, informacédo e comunicagdo. S&o Paulo: Perspectiva,
1980. p.20.

421 DRUEY, Jean Nicolas. Information Cannot be Owned. The Berkman Center for Internet & Society.
Research Publication Series, 2004. Disponivel em: <https://cyber.harvard.edu/wg_home/
uploads/339/Druey.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2017.
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utilizado para comunicar um significado acordado, sob a forma de uma manifestacéo
definida da atividade humana.422 O préprio sentido de "signo" refere-se a algo usado
ou referido no lugar de alguma outra coisa e, para o Direito, € a norma juridica que ira
conferir qualificacdo juridica aquilo que um sinal representa. Ou seja, uma
particularidade fisica pode se tornar um sinal na forma de som ou um grafema, que
pode evoluir para signo e, entdo, tal signo podera ser caracterizado como um instituto
juridico, conforme enquadre-se num comando normativo.

No tépico acima, trouxemos a baila que o signo nominativo em si hdo é objeto
de direito, mas elemento de informacao pertencente ao dominio publico. E que apenas
um signo utilizado em situacao especial pode ser considerado como objeto de um direito
exclusivo, a fim de permitir o exercicio de determinada funcéo, entendida pelo
ordenamento juridico como socialmente relevante. E a natureza ubiqua da informacéo
— e signos distintivos sao portadores de informacéo, aliada a intervencdo do
legislador, que permite tornar o signo distintivo um bem econémico objeto de direito de
exclusivo. Ou seja, sem que o0 signo deixe de ser portador de uma informacao
determinada, mas continue sendo um elemento de comunicagdo pertencente ao
dominio publico, é possivel utilizar esse mesmo signo replicando-o em um contexto
novo e criar situacdo fatica diversa, caracterizada por uma relacdo funcionalizada do
signo com o meio, habil a preencher os requisitos juridicos previstos por uma
determinada norma.

Tudo isso decorre de um principio maior, segundo o qual a propriedade
intelectual ndo protege bens abstratos, nem elementos ja apropriados pela sociedade e
gue estdo no dominio publico. A inapropriabilidade direta das informacdes é principio

basilar do direito e atende ao principio maior da liberdade de expresséo e comunicacgéo,

422 NOVY, Forrest A. Semidtica; uma maneira de ler uma bolacha chinesa. Revista Letras, v.34, 1985.
Disponivel em: <http://revistas.ufpr.br/letras/issue/view/1073>. Acesso em: 29 ago. 2017.


http://revistas.ufpr.br/letras/issue/view/1073
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gue alcanca os signos distintivos de uso geral, a exemplo de palavras e fatos. Assim, a
informacdo em si ndo pode ser afetada, mesmo que ainda ndo seja de conhecimento
generalizado423, mas apenas determinadas formas alcancadas pela informacéao e
eleitas pelo legislador fazem surgir um bem juridico tutelado pelo ordenamento, a
exemplo de uma informacado concreta, que represente um acréscimo as informacoes
previamente existentes424 e tenha seus fins justificados pelo interesse social.425> No
caso dos signos distintivos hominativos, o que € protegido ndo € a palavra, ndo € o
signo em si, mas o signo acrescido de informacéao significante funcionalizada. Sinais,
por si s6, pertencem ao dominio publico e séo, assim, inapropriaveis. O que o direito
reconhece como digno de tutela € o sinal funcionalizado, o sinal enquanto ligado a um
determinado contetddo. Apenas nesta realidade e nas hipéteses previstas na legislagéao.
Ou seja, uma vez que o signo € portador de informacdes, apenas um signo enquanto
sinal capaz de conter uma carga informacional determinada e no exercicio de uma
funcdo eleita pelo legislador € que merece atencdo do direito e pode ser tornar um
bem apropriavel. Uma palavra registrada como marca nao é um bem apropriavel
enquanto palavra, mas enquanto marca, que se caracteriza como um direito industrial
que exerce funcao determinada. Tanto é que quando ocorre a caducidade de registro
de marca, nos casos em que o uso desta tiver sido interrompido, por mais de 5 (cinco)
anos consecutivos, conforme situacao prevista no art. 142, da LPI, o fundamento de tal
regra € justamente o fato dela ter deixado de exercer a funcao prevista em lei.

Portanto, a partir de tal constatacdo, podemos compreender esse sistema
como sendo aquele no qual esta estruturado o regime juridico dos sinais distintivos.

Um elemento de comunicacdo, dada a sua natureza ubiquitaria, pode vir a ser

423 A exemplo das descobertas.
424 BARBOSA, Claudio. Propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p.88.

425 | eia-se: a sociedade nao atribui direitos sem causa, sendo que todo direito existe, em regra, para o
cumprimento de uma finalidade.
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utilizado como um signo distintivo e, conforme a funcéo para a qual seja deslocado,
pode vir a constituir-se num dos direitos industriais previstos no ordenamento juridico,
justamente para exercer a funcdo de sinal distintivo do comércio. Parte da doutrina,
especialmente a que cuidou do direito de marcas, reconhece situacfes nas quais
ocorre o emprego de um signo para fins de distincdo de um produto ou servico no
mercado, em que se busca um elemento nominativo ou figurativo qualquer no dominio
publico, ou mesmo um direito exclusivo de terceiros 426, afetando-o a um fim
determinado em uso real e pratico ou, ainda, situacdes nas quais o objeto do direito
personalissimo converte-se em objeto do direito mercantil, caso das marcas constituidas
pelo nome préprio do comerciante, que, uma vez registrado como marca, perderia tal
qualidade, deixando de indicar a pessoa que o traz e passando a ser simples sinal
distintivo dos produtos a que se aplica4?” e, até mesmo, casos em que 0 nome passa a
designar e integrar ndo mais uma pessoa, mas a empresa.42® Tais situacoes, ja
enfrentadas por parte da doutrina ao tratar dos casos de criacdo de uma marca,
demonstram que, independentemente de haver ou n&do a criacdo abstrata de um
signo, é corriqueira a afetacdo de signos a fins determinados, ou seja, pode-se utilizar um

elemento qualquer de dominio publico e dedica-lo a um fim determinado.42°

426 A exemplo de um contetido protegido por direitos autorais.

4271 BARBOSA, Denis Borges; PORTO, Patricia. As condi¢cdes pelas quais um patronimico pode
tornar-se marca. 2008. p.6 e 8. Disponivel em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/
200/propriedade/condicoes_patronimico.pdf>. Acesso em: 20 ago.2017.

428 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.273-274; MENDONGCA, José Xavier Carvalho de. Tratado de
direito comercial brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1963. v.5, parte |, p.258; BENTO DE
FARIA, Antdnio. Das marcas de fabrica e de commercio e do home comercial. Rio de Janeiro:
J. Ribeiro dos Santos, 1906. p.141.

429 BARBOSA, Denis Borges. Protec&o de marcas: uma aventura semioldgica. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2008. p 256.


http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/condicoes_patronimico.pdf
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/condicoes_patronimico.pdf
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Entre os classicos, embora ainda ndo de forma tao clara e, apesar de muitos
constantemente confundirem o signo com a sua qualificacdo juridica430, ja havia
autores que percebiam tal fenbmeno, ao menos parcialmente, quando defendiam que
0 home do comerciante poderia ser reproduzido em coisas de industria ou de comércio
estabelecendo-se, nestes casos, o direito de exploracdo do valor patrimonial criado pelo
nome, situacdo em que o elemento subjetivo alcancaria natureza igual a do elemento
objetivo dos nomes de coisas, a exemplo do titulo de estabelecimento 431
reconhecendo-se a existéncia de elemento patrimonial a partir de sinal constante da
firma deslocado para outra funcado. E, também, quando defendiam que o nome civil,
embora sinal ligado a identidade de uma pessoa#32, poderia servir também de indicativo
de reputacdo e de reunido para clientela433, deslocando-se o sinal do campo
administrativo, entdo usado como instrumento destinado a facilitar a individualizacéo
de um individuo, para o campo concorrencial, tornando-se um direito de propriedade
incorporea e exercendo papel analogo ao das marcas. Em paralelo, em sentido
semelhante, ao diferenciar firmas do nome comercial, parte da doutrina reconhecia
existir neste uma concepcao prépria de escolha, apropriacao e adogdo para determinado
género de industria ou de comércio, por mais rudimentar que fosse tal ato intelectual,
enquanto no caso do nome do comerciante o signo n&o seria adquirido pela
ocupacao, mas achado no seu estado civil, sendo que, a partir do momento em que
seu portador Ihe atribuisse uma fisionomia particular, especializando-o, deixaria de

ser uma abstracdo comum aos seus homonimos, tornando-se um assinalamento téo

430 NOGUEIRA, José Luiz de Almeida. Marcas de fabrica e de commeércio. Revista da Faculdade de
Direito da Universidade de S&o Paulo, S&o Paulo, v.12, p.178, 1904.

431 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial. 2.ed.
Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. Tomo 16. p.229.

432 Naquela época, 0 meio mais natural usado pelo seu titular para se dirigir ao publico.

433 BENTO DE FARIA, Antonio. Das marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial. Rio
de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906. p.283.
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digno de protecdo, como qualquer outro, ndo a titulo de nome, mas de marca, de
caracterizacdo material e exclusiva.434

Tais licdes, que permanecem atuais, demonstram néo ser dificil perceber que
a firma nado € sinbnimo de nome civil, signo este que se encontra vinculado a regime
juridico proprio, mas sim que 0s sinais componentes do nome civil podem ser
utilizados como base para formacéo de um novo instituto de direito, inclusive da firma.
A primeira lei brasileira de marcas permitiu que estas fossem formadas a partir do
nome do comerciante, que nao por isso passou a ter dupla funcéo ou natureza hibrida.
E, em igual sentido, nunca se negou o fato de as firmas — ou de um sinal integrante da
firma — poderem ser deslocadas para o exercicio de funcdo propria de nome
comercial. Contudo, ndo € correto afirmar que toda firma pode ser enquadrada no
conceito de nome comercial, do mesmo modo que o nome civil ndo equivale
necessariamente ao nome empresarial, embora o sinal que comp8e o nome civil, em
parte ou no todo, possa ser utilizado na sua formagéao, bem como aposto num produto
para cumprir fungdo de marca ou numa placa externa a um imovel, para identificar o
local onde se situa o estabelecimento.435

Também tera o empreséario um nome empresarial, obrigatoriamente, sob pena
de irregularidade. O registro do nome empresarial desloca sinal integrante do dominio
publico, ou integrante do nome civil do empresario conforme o caso, para o dominio

do uso registral, vinculando tal signo a funcao identificadora de pessoa perante o

434 CELSO, Affonso. Marcas industriaes e nome commercial. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1888. p.36-37.

435 Adensohn de Souza, ao entender, em sentido semelhante, que o empresario, ao utilizar o nome
empresarial no campo da concorréncia, transmuta-o para home comercial, porém, ao ndo o utilizar
na forma completa, mas o abreviando ou utilizando apenas seu nucleo, acaba por transmuta-lo em
marca ou em titulo de estabelecimento, embora deixe claro que o0 nome empresarial remanesce.
Nota-se, no entanto, que na realidade ndo ocorre a transmutacdo do nome empresarial, mas a
replicacdo de um signo para outro contexto, para finalidade diversa. (SOUZA, Daniel Adensohn de.
Questdes atuais sobre a colidéncia entre nome de empresa e marca. In: MOTTA, Fernando Previdi
(Coord.). Artigos sobre propriedade intelectual. Curitiba: OAB-PR, 2014. p.59).
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cadastro estatal e definindo-o como nome de identificacdo no campo obrigacional.
Isso explica e fundamenta a possibilidade da parte sensivel de um signo poder ser
utilizada para o exercicio de diferentes funcdes, em diferentes contextos. Em
processo analogo, objetos também podem ser assinalados por signos a fim de que
sejam diferenciados uns dos outros. Em todos esses casos um signo, enquanto
elemento de comunicacao, precisa ser deslocado de seu estado ou funcao originaria,
ou anterior, para uma funcdo distintiva do comércio, podendo esse fendmeno
acontecer com o nome formalizado, parte dele ou qualquer outro nome apreendido do
dominio publico. E, de igual modo, o empresario podera, por meio do deslocamento
do signo, utilizar parte ou a totalidade de sua firma ou denominacdo para o fim
marcario, para figurar um titulo de estabelecimento ou um nome comercial.

Logo se V&, que um signo pode se enquadrar em uma das varias categorias
gue possuem ligacdo com a empresa. Quando uma pessoa indica um nome perante o
registro publico, faz isso primeiramente — e talvez unicamente — para atender a
obrigacdo de natureza cadastral imposta pela lei. Se ha, além disso, interesse na
utilizacdo do nome empresarial exatamente tal qual foi registrado, ou parte dele, para
outra finalidade diversa, ha um uso duplo de um signo, o que nao é algo automatico e
nem sempre ocorre. A distingdo entre o titulo de estabelecimento e a marca também
segue tal orientacdo, quando se caracterizam exatamente pelo mesmo signo,
diferenciados essencialmente por suas funcdes e percebidos conforme sejam
deslocados para realidades diversas. Ou seja, tudo € uma questédo de como o sinal &
usado. Se o titular da propriedade industrial sobre titulo de estabelecimento ou a

insignia usa-o como marca, o uso € de marca e n&o do titulo como marca.43 E o uso

436 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial. 2.ed.
Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. Tomo 16. p.147.
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do sinal deslocado para determinada funcdo que o enquadrard em determinado
instituto juridico.

E, assim como existem inUmeros casos nos quais parte do nome civil ou parte
da firma é utilizado para o registro de uma marca, fenbmeno semelhante ocorre quando
o0 nome civil, uma firma ou uma denominacao, no todo ou em parte, sdo deslocados
para exercer, em cada caso, outra fungdo e servir como nome comercial, com a
finalidade de identificacdo da empresa. O nome comercial deve ser dotado de forca
distintiva, ser capaz de identificar, e ndo pode gerar confusdo com outras empresas. O
nome empresarial pode contribuir e dar suporte a concretizacdo do nome comercial,
mas ndo é o nome comercial. Com efeito, 0 nome comercial pode ser livremente
formado por qualquer sinal que permita ao publico identificar uma fonte de fornecimento,
uma forca de vendas e, adquirindo reputacdo, constituir-se em um bem
pecuniariamente apreciavel. E por ser o nome comercial de livre escolha e formacao,
tendo como limites apenas a utilizacdo de termos inapropridveis43’ e direitos de
terceiros, pode coincidir com o nucleo de uma denominacdo, com um termo de
fantasia, com um patronimico, com uma marca.

Resta claro, portanto, que um signo € algo que representa alguma coisa para
alguém e, tal representacdo, depende do contexto e da mensagem transmitida,
entendendo-se por mensagem um grupo ordenado de elementos de percepcao
extraidos de um repertorio e reunidos numa determinada estrutura.43 Mensagens
existem para eliminar davidas, reduzir incertezas e, no limite, provocar uma alteracéo

no comportamento das pessoas.43° Tudo isso a demonstrar ja terem sido identificadas

437 Entre termos inapropriaveis, podem ser citados aqueles genéricos, termos contrarios a ordem
publica e aos bons costumes e os que constem em proibicao de lei.

438 MOLES, Abraham. Teoria da informacdo e percepcdo estética. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1968. p.22.

439 COELHO NETTO, J. Teixeira. Semiotica, informacdo e comunicagdo. S&o Paulo: Perspectiva,
1980. p.120.
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pela doutrina aquelas situacdes em que, independentemente das hipoteses de pura
criacao intelectual, a propria ocupacao de um signo disponivel para a designacao de
determinados bens ou servi¢gos constitui inovacdo semiolégica, um uso particular do
signo, dentro do qual se derrama novo conteudo, diverso daquele convencionado, até
entdo, pela cultura.440 E isso se d4, também, porque um signo, enquanto fato de
comunicacgédo, apresenta-se como um fato processado através de meios utilizados para
influenciar terceiros e ser reconhecido como tal por quem se pretende influenciar.441
Tal fenbmeno, possivel por conta da natureza ubiquitaria dos signos, ocorre
por meio do deslocamento, ato por meio do qual um signo passa a ser utilizado para
exercer determinada funcdo comunicativa em contexto diferente do que foi anteriormente
percebido. Note-se que o deslocamento do signo é diferente do deslocamento de um
objeto fisico, corpéreo. Por meio do deslocamento do sinal ndo ocorre a mudanca de
um objeto de um local para outro, tampouco a transubstanciacdo do sinal primitivo,
que continua existindo, mas se cria outro signo via ressignificagdo do elemento
sensivel que o compde, replicando-o0 em outro local, tirando-se partido de sua natureza
ubiquitaria. Isso é possivel ocorrer porque o signo € um contetdo informacional que
representa um objeto, ou seja, é algo que esta no lugar de outra coisa*#2 e, assim, pode
ser deslocado para contextos diferentes e representar objetos diferentes, incorporando
novos significados, sem que necessariamente o0 signo afaste-se de seu contexto
anterior. O deslocamento gera efeitos na semiologia e isso pode ser percebido além
dos sinais distintivos nominativos. A cor verde, por exemplo, numa bandeira pode

significar um pais ou um clube de futebol, mas num sinal de transito indica uma regra

440 CORREA, José Antonio B. L. Faria. A dimens&o plurissensorial das marcas: a protecdo da marca
sonora na lei brasileira. Revista da ABPI, n.69, p.19, mar./abr. 2004; BARBOSA, Denis Borges. Da
protecao das marcas: uma perspectiva semioldgica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. nota 462.

441 COELHO NETTO, J. Teixeira. Semidtica, informac&o e comunicacdo. Sdo Paulo: Perspectiva,
1980. p.42.

442 PIERCE, Charles S. Semié6tica. Sdo Paulo: Perspectiva, 1977. p.33.
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a ser seguida pelo condutor, enquanto em frutas é indicativo do seu estado de
maturacdo. Logo se vé, que a analise do contexto influencia a identificacdo do objeto
representado por um signo. Signos sdo sempre relacionais, mudam de significado em
diferentes contextos e na medida em que séo associados a outros elementos.

A guisa de conclus&o, ante todo o exposto, possivel compreender que o nome
comercial ndo se confunde com o nome empresarial, tratando-se de um signo
distintivo do comércio autbnomo, que encontra fundamento de existéncia no
ordenamento juridico brasileiro. Contudo, ndo € admitido ao exercente de atividade
econbmica apropriar-se de contetdos informacionais que sdo de dominio publico,
podendo — o que é diferente — deslocar um signo do dominio publico para exercer
determinada funcéo definida pelo vinculo criado entre o sinal e 0 objeto especial que
identifica, ou seja, criando-se um exclusivo sobre um sinal, limitado ao contexto de
afetacéo definido pela relacdo entre significante e significado.

E, uma vez que signos distintivos constituem-se de contetdos informacionais de
natureza ubiquitaria, podera tanto um signo assumir a condi¢cdo de signo distintivo do
comércio, por meio do deslocamento, quanto coexistirem varios signos distintivos
vinculados a uma Unica empresa.

A seguir, na parte final do trabalho, a partir da nocdo até aqui construida de
"nome comercial”, sera apresentado o seu conceito e demonstrada a funcdo exercida por
tal signo, a fim de confirmar, ou ndo, que o nome comercial exerce uma funcéo

distintiva e qual seria exatamente o conteudo de tal funcéo.
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5 DA FUNCAO DISTINTIVA DO NOME COMERCIAL

As normas juridicas ndo sao proposicdes neutras, desvinculadas das razoes,
motivos ou finalidades que lhes justificam a criacdo.443 Todas tém uma funcgao, que
define a tarefa a ser realizada pelo Direito. E fato que, modernamente, o Direito evoluiu
de suas fungdes tradicionalmente repressivas para outras de natureza organizatoria e
promocional444, entre as quais esté incluido o dever de orientar a economia e de
institucionalizar os modos de criacéo e o exercicio dos poderes publicos, especialmente
para organizar a producdo e uma justa distribuicdo de produtos e servi¢os. Importante
salientar, ainda, a funcéo atribuida ao ordenamento juridico de organizar a coexisténcia
de interesses divergentes, via delimitacdo das esferas individuais de liberdade e tornar
possivel a composicdo de interesses convergentes, definindo-se fungdes especificas
visando alcancgar o bem comum.445

Dentro desse contexto, a fungao distintiva do nome comercial decorre, antes
de tudo, do reconhecimento da existéncia deste como signo distintivo autbnomo, que
encontra espaco no direito brasileiro a partir de dois pressupostos da ordem econdémica,
ambos com embasamento constitucional, que sdo o direito de livre iniciativa,
fundamento da Republica Federativa do Brasil, previsto no art. 1.°, inc. IV da CF e
principio geral da atividade econdmico, previsto no art. 170, “caput” da CF, e o direito
de protecdo aos sinais distintivos da empresa. Com efeito, uma ordem econdémica
pautada na liberdade de iniciativa, alinhada a livre concorréncia no mercado, é principio

definido pelo legislador patrio que permite aos particulares atuacdo no dominio

443 AMARAL, Francisco. Direito civil: introduc&o. 4.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p.14.

444 |bid., p.12-13. Destaca tal autor ainda, com propriedade, que as fungées do direito giram em torno
da realizacdo da justica e do respeito aos direitos humanos.

445 BOBBIO, Norberto. Da estrutura a fungdo. Barueri: Manole, 2007. p.121.
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econdbmico, organizando os meios de producdo e promovendo a aquisicdo e a
circulacao de bens e servicos.446 De certo modo, a liberdade de iniciativa equivale ao
direito que todos os particulares tém de atuar no mercado, participando da producéo
de bens e servicos#47” e acambarcando os beneficios decorrentes. E, a partir de tais
principios fundantes da ordem econdmica, surge inafastavel dever do Estado de
propiciar um ambiente juridico adequado, que proporcione meios seguros aos que
desejarem patrticipar do processo de geracao de riguezas, legitimando o direito dos
empresarios, entre tantos outros, de identificar seus produtos ou servicos por meio de
um sinal exclusivo#48 e, de modo geral, todo e qualquer ativo ligado a atividade de
fornecimento da qual participa.

Delineado tal cenério, cumpre-se agora, a titulo de finalizacdo da pesquisa,
demonstrar que o nome comercial € um signo diferenciador de empresas, bem como

apresentar os contornos conceituais de sua funcéao distintiva.

5.1 A FUNCAO DISTINTIVA DA MARCA NO ORDENAMENTO JURIDICO

Esta parte do trabalho demonstrara o que se tem entendido por funcao distintiva,
recorrendo ao apoio da doutrina estrangeira, especialmente a desenvolvida na Italia e
em Portugal, paises nos quais o tema ja foi bastante debatido.

A funcéo distintiva dos signos ocupa lugar na ordem juridica, principalmente

dentro do regime normativo de paises em que o exercicio de empresa € orientado pela

446 AMARAL, Francisco. Direito civil: introduc&o. 4.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p.22.

447 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentarios a Constituicdo do Brasil:
promulgada em 5 de outubro de 1988: arts. 170 a 192. S&o Paulo: Saraiva, 1990. v.7. p.16.

448 para Denis Borges Barbosa, existe um direito constitucional & prote¢do das marcas, o de que compete
a lei o dever de assegurar a ela a devida protecéo, especialmente no sentido de proteger o investimento
em imagem empresarial (BARBOSA, Denis Borges. O direito constitucional dos signos distintivos.
In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro. Propriedade intelectual: sinais
distintivos e tutela judicial e administrativa. S&o Paulo: Saraiva, 2007. (Separata). p.11).



230

livre iniciativa e pelo direito concorrencial, gerando a necessidade ou, no minimo, o direito
daqueles que exercem atividade econémica de serem identificados e diferenciarem-se
no mercado, a fim de que possam se apropriar dos resultados Uteis do esfor¢o produtivo
que realizam.

Uma vez que a quase totalidade da doutrina considera o nome comercial
sinbnimo do nome empresarial e que este seria a terminologia moderna do classico
"nome comercial’, ndo surpreende que a pesquisa hao tenha encontrado nenhum
trabalho doutrinario, ligado a propriedade industrial no Brasil, tratando da funcéo
distintiva do nome comercial, enquanto instituto autbnomo.449

Ja em relacdo ao nome empresarial, entendido como género de firmas e
denominacdes, trata-se de signo abordado corriqueiramente nos manuais de direito
comercial, existindo doutrina referindo suas funcdes que, em linhas gerais, seriam as
de identificacdo do empresario, exclusdo de homonimia, evitar o desvio de clientela,
preservar a clientela, identificar a atividade, identificar a origem dos produtos finais da
atividade empresarial, ser portador de informacdes referentes a reputacdo ou crédito
junto a fornecedores, investidores e nas relacdes com o Poder Publico e, no geral,
evitar consequéncias negativas da confusdo entre signos de empresarios diferentes,

por parte do grande publico.4%0 Logo se vé que, mesmo em relacdo as funcdes

449 Cf. SOUZA, Daniel Adensohn de. Protecdo do nome de empresa no Brasil. Sio Paulo: Saraiva,
2013. p.53; SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor,
software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. Sdo Paulo: Manole, 2014. p.103 e 114.
Tais autores defendem que nome comercial e nome empresarial tém significados diferentes, com
contelido e sentido diversos, inclusive fazendo referéncia a fungdo econémico-concorrencial e a
funcéo identificadora de tais signos.

450 Cf. GONCALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de empresa. Sdo Paulo: RT, 2008. p.627;
COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de direito comercial. S&o Paulo: Saraiva, 2004. Passim; MAMEDE,
Gladstone. Manual de direito empresarial. Sdo Paulo: Atlas, 2005. p.43; TOMAZETTE, Marlon.
Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societario. 4.ed. Sao Paulo: Atlas, 2012. v.1.
p.123 e GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas juridicas. Sdo Paulo: Malheiros, 1998. p.53,
entre outros. No entanto, é bom frisar que, ao fazer referéncia a tais funcdes, a generalidade da
doutrina considera nome empresarial e nome comercial como sinbnimos, havendo debate quanto a
natureza juridica de tal direito, uns sufragando a ideia que é direito inerente a pessoa, outros
enxergando no signo um direito de cunho patrimonial, uns defendendo ter natureza hibrida e, uma
quarta orientacdo, separando os nomes empresariais subjetivos dos objetivos.
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exercidas pelo nome empresarial, a doutrina ndo é precisa, ora tratando-o como sendo
sinal de nhominacao*s1, de identificacdo do empresario, funcionando como elemento
de reconhecimento do empresario no mercado, nos 0rgaos de registro e fiscais452, ora
enxergando em tal signo funcdes de carater objetivo, que se presta a diferenciar
atividades profissionais e individualizar o fundo de comércio no mercado.453 O nome
empresarial teria, assim, além de funcdes de identificacao, também funcdes distintivas,
evocativas ou associativas e, no geral, uma funcéo de esclarecimento, justamente por
trazer em si dados supostamente relevantes da empresa. E mais do que identificar,
deveria ser capaz de distinguir, por si s, o ente nomeado de todos os demais,
principalmente por meio do uso de firmas e, consequentemente, a remissdo a nomes
dos sécios ou do empresario e as regras que impdéem a indicacdo do ramo de
atividade ou ao tipo societario, entre outras. 4> Ou seja, conforme foi possivel
constatar e foi referido logo acima, quando a doutrina brasileira trata das funcfes do
nome empresarial, mescla, na maioria dos casos, fungdes de ordem subjetiva do
signo, com funcdes de ordem objetiva, exercidas por signos que desempenham papel
distinto. Contudo, sendo o nome empresarial um signo diferente do nome comercial,
nao exerceria funcbes que cabem a este, tais como aquelas ligadas ao direito
concorrencial, mas apenas as que decorrem da imposicado legal do sistema de

registros publicos e enquanto sinal de identificacdo de pessoa.

451 BARBOSA, Denis Borges. Nomes empresariais. 2002. Disponivel em: <denisbarbosa.addr.com/
105.doc>. Acesso em: 24 jan. 2012.

452 CESARIO, Kone Prieto Furtunato. Os rumos do conflito entre o nome empresarial e a marca no
direito brasileiro. Revista UNIFESO — Humanas e Sociais, v.1, n.1, p.100-119, 2014.

453 ASSAFIM, Jodo Marcelo de Lima. La tutela del nombre comercial ante la marca en la legislacion
brasilefia. Revista dos Cursos de Direito da Universidade Estacio de S4a, v.1, n.2, p.142,
out./dez. 1999.

454 EMENDORFER NETO, Victor. Nome empresarial: funcdes e peculiaridades do instituto. Criticas e
sugestdes a seu tratamento juridico (estudo realizado de acordo com as alteracdes da In DNRC
116/2011). Revista dos Tribunais, Sao Paulo, n.921, p.220-221, jul. 2012.
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Ja no direito marcario, a funcao distintiva foi muito explorada, pelo que sera
demonstrado, a seguir, numa breve analise do tema, o que ja foi debatido em relacdo a
funcéo distintiva da marca. Tal abordagem servira de base para melhor compreensao
acerca dos limites conceituais da funcéo distintiva e, também, para concluséo final
sobre a existéncia ou ndo dessa funcdo no ambito do nome comercial.

Com efeito, o estudo do tema € bastante denso na literatura estrangeira,
existindo no direito portugués obra de referéncia, que é a tese de doutorado do jurista
portugués Couto Goncalves, que tratou especificamente da funcao distintiva da marca,
comumente compreendida como funcao indicadora de procedéncia, considerada a
funcéo classica, originaria e primordial da marca, que visa assegurar a identificacdo do
produto como proveniente de uma determinada fonte produtiva e prevenir a confusdo
com produtos congéneres de outros concorrentes.4>> Tal funcao, que seria derivada
da prépria esséncia do direito de marcas, indicaria que o produto ou servico sempre
procede de uma determinada empresa, cumprindo a marca uma funcéo informativa
perante o publico consumidor, ao atestar que todos os produtos de uma mesma classe,
assinalados por uma mesma marca, foram produzidos ou distribuidos por um mesmo
empresario.4s6 Antes, o jurista italiano Vanzetti destacou-se, com pioneirismo, como

um dos grandes defensores da fungao distintiva das marcas.45’

455 GONCALVES, Luis Miguel Couto. Func&o distintiva da marca. Coimbra: Almedina, 1999. p.26.

456 NOVOA, Carlos Fernandez. Las funciones de la marca. Actas de Derecho Industrial, n.5, p.35,
1978. Nao obstante, ha necessidade de situar a procedéncia empresarial de produtos e servicos, a
partir da compreensdo moderna de empresa, como atividade organizada, que assume papel de
destaque, de fenbmeno, ou seja, afirmar que produtos ou servicos provém de uma mesma empresa
nao significa que o fornecedor é um Unico sujeito, mas comportando relagdes contratuais ou faticas
complexas, nas quais o titular da empresa ocupa a funcdo de maestro, admitindo-se que, com a
substituicdo do maestro, a orquestra podera continuar a exercer seu desiderato.

457 VANZETTI, Adriano. Funzione e natura giuridica del marchio. Rivista del Diritto Commerciale,
v.59, n.1-2, p.33-35, 1961. Num primeiro momento, sustentava que a funcdo indicadora de origem
pressupunha uma relacéo incindivel entre a marca e a fonte de origem, sendo necessério que o titular
da empresa atuasse em empresa de tal natureza, que a transmisséo da marca estaria vinculada a
transmissdo da empresa e que a extingao desta acarretaria a extingdo da marca. Num momento
posterior, Vanzetti e Vicento Di Cataldo, reanalisaram suas premissas por conta do advento da
Diretiva 89/104/CEE, do Conselho de 21 de dezembro de 1988, que veio por alterar a lei italiana
sobre o direito marcario, passando a fundamentar que a funcao distintiva da marca deveria ser
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Na doutrina brasileira classica, ha posicionamento no sentido de que as
marcas destinam-se a individualizar produtos e servicos e a diferencia-los de outros
idénticos ou semelhantes de origem diversa e que, em seu primitivo conceito, tinham
suas func¢des restritas a indicacdo da origem ou procedéncia dos produtos oferecidos
no comércio.*>8 Nesta fase inicial, ao atribuir a um produtor um direito exclusivo de
marca, a lei teria visado assegurar a identificacdo do produto como proveniente de
uma certa fonte produtiva e coibir a possibilidade de confusdo entre produtos
provenientes de fabricantes diversos.459

Teria sido o surgimento de uma economia estruturalmente alterada, pos
revolugdes industrial e francesa, que acabou por consolidar o uso moderno das marcas
como sinal indicador de origem.460 Com efeito, uma economia caracterizada por uma
producdo relativamente homogénea e estereotipada46l, aliada ao fenbmeno de
concentracdo da capacidade produtiva em unidades maiores, com métodos de
distribuicdo mais eficientes, tornou-se indispenséavel a protecdo dos sinais distintivos,
inclusive para tornar a concorréncia possivel.462 Dentro desse contexto, a perda da

conexao pessoal entre o produtor e consumidor impulsionou o uso de marcas

compreendida como um signo distintivo idéneo a permitir que o publico diferenciasse produtos ou
servigos de um empresario das marcas utilizadas por outros empresarios, mas devendo ser levada em
consideracdo a fungdo comunicativa da marca, que transmite uma mensagem sobre as caracteristicas
do bem assinalado, ndo sendo admitido que tal mensagem seja enganosa (VANZETTI, Adriano;
CATALDO, Vicento Di. Manuale di diritto industriale. 3.ed. Mil&o: Giuffre, 2000. p.122).

458 CERQUEIRA, Jo#o da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do objeto
dos direitos. 3.ed. 2.7 tragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2012. v.1. p.241. Segundo o autor, sob regras vigentes na época ha Revolugéo Francesa, a
fungéo distintiva da marca ndo se estendia nem mesmo ao comércio, mas apenas a industria fabril.

459 GONCALVES, Luis Miguel Couto. Fung&o distintiva da marca. Coimbra: Almedina, 1999. p.26.

460 Cf. RICOLFI, Marco. Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale. 2015. p.5. Disponivel em:
<http://hdl.handle.net/2318/1526036>. Acesso em: 10 set. 2017 e GONCALVES, op. cit., p.25.

461 Fruto do capitalismo industrial moderno.

462 GONCALVES, op. cit., p.25-26. Segundo tal autor, a estrutura da economia revelada apés a revolugio
francesa e a revolucao industrial, os novos principios da liberdade de iniciativa e de concorréncia, a
opcao por modelos de producdo mecanizada e em série e, mais recentemente, a economia da
internet, tornaram indispensavel a tutela dos meios de distincdo entre as empresas, e, por
conseguinte, dos produtos e servicos finais fornecidos no mercado. Segundo Ricolfi, teria sido com
a expansao do capitalismo industrial moderno, do inicio do século XIX, que as marcas revelaram
efetivamente sua forca de penetracdo no mercado (RICOLFI, op. cit., p.5.
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registradas com a funcdo de permitir aos consumidores conhecer o fabricante ou o
fornecedor da mercadoria, ou seja, simbolizar ao consumidor apenas a fonte ou
origem fisica do produto ou servi¢co ligada ao uso da marca.463 E uma vez que as
marcas tradicionalmente atuavam como intermediarias entre o produtor e o
consumidor final, evidenciava-se exercerem a funcéo de indicar a origem do produto.
E, nesse prisma, foi considerada merecedora de protecdo uma funcdo diferente
daquela identificada pelos economistas, relacionada a combinacdo preco-qualidade4s4,
gue foi justamente a funcéo distintiva, cujo critério de determinacao encontrava-se na
indicacdo da origem ou proveniéncia das mercadorias, diferenciada pela marca de
determinada empresa, conhecida pelo publico como fonte legitima das mercadorias
identificadas pelo sinal46> e que permitiria, ao consumidor, comprar aquilo que
efetivamente deseja.466 Até o final do século XX, nunca pareceu haver dificuldades
para atribuir a marca uma estrutura juridica de direito de exclusivo, referente ao uso de
um signo para diferenciar uma determinada classe de produtos ou servigos e a funcéo
distintiva foi universalmente reconhecida, como a fungédo basica e a principal das

marcas, sua funcdo etimoldgica46’, que permite a comparacdo entre produtos

463 NASER, Mohammad Amin. Re-examining the functions of trademark law. Chicago-Kent Journal
of Intellectual Property, p.99-100, 2008. Disponivel em: <http://scholarship.kentlaw.iit.edu/>.
Acesso em: 23 set. 2017.

464 para os economistas, a fungédo da marca é um incentivo para empresas colocarem no mercado
produtos com a melhor relagédo preco-qualidade, mantendo essa equacdo constante ao longo do
tempo, uma vez que, na auséncia de sinais distintivos, a reacdo positiva ou negativa do consumidor a
uma compra refletiria na reputacdo dos produtos de todas as empresas do setor industrial, que
oferece semelhante tipo de bem, e ndo apenas em relagdo aos produtos provenientes da empresa
que de fato realizou a venda.

465 BENTO DE FARIA, Antonio. Das marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial. Rio
de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906. p.75. RICOLFI, Marco. Trattato dei marchi. Diritto
europeo e nazionale. 2015. p.46. Disponivel em: <http://hdl.handle.net/2318/1526036>. Acesso
em: 10 set. 2017; VANZETTI, Adriano. Funzione e natura giuridica del marchio. Rivista del Diritto
Commerciale, v.59, n.1-2, p.16, 1961.

466 OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1999. p.15.

467 SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarizago, teoria
da distancia. Sdo Paulo: Saraiva, 2013. p.50.
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oriundos de empresas diferentes e, em especial no direito brasileiro, a distintividade
seria a funcéo juridica da marca, aquela prevista em lei.468

A funcéo de indicacao de origem e procedéncia, que nao se confunde com o
uso da marca como prova de propriedade469, decorreria da propria nocdo da marca,
cuja utilidade é bastante direta, comunicando ao consumidor a ideia de que o produto
assinalado tem vinculo com um empresario, titular da marca registrada. Realizar tal
funcdo seria, assim, um requisito de todas as marcas, sob pena de o sinal ndo se
qualificar como marca.4’ E, para que esta cumprisse tal fungéo, o consumidor deveria
confiar na ideia transmitida pela marca, a de que todos os produtos assinalados provém
de uma mesma fonte ou, ao menos, que existe uma ligacao entre o fornecedor real do
produto e o titular da marca que legitima o seu uso.4’1 Desta feita, a funcdo de
indicacdo de proveniéncia passou a significar que os produtos ou servicos proviriam de
uma mesma empresa ou, a0 menos, de uma empresa com elementos consideraveis
de continuidade ou com relagdes de natureza contratual econdmica com a empresa
de origem472, até por se considerar que o produto sempre vem de uma fonte, mesmo
que nao seja facil rastreéa-la.

Assim, o direito de exclusivo de uso de uma marca, em produtos idénticos ou
similares, visaria satisfazer o consumidor, ao permitir que encontrasse bens mais

favoraveis e também atenderia as empresas, possibilitando que Ihes fossem atribuidos

468 MORO, Maité Cecilia Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notérias na Lei n.°
9.279/1996 e nos acordos internacionais. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p.35-37.

469 MANIATIS, Spyros M. The communicative aspects of trade marks: a legal, functional and
economic analysis. 1998. Tese (Doutorado) — Universidade de Londres, Londres, 1998. p.115.
Disponivel em: <https://gmro.gmul.ac.uk/xmlui/>. Acesso em: 20 set. 2017.

470 NASER, Mohammad Amin. Re-examining the functions of trademark law. Chicago-Kent Journal
of Intellectual Property, p.101, 2008. Disponivel em: <http://scholarship.kentlaw.iit.edu/>. Acesso
em: 23 set. 2017.

471 MANIATIS, op. cit.

472 GONCALVES, Luis Miguel Couto. Fun¢&o distintiva da marca. Coimbra: Almedina, 1999. p.260.
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0s meéritos de sua atividade competitiva.4’3 A marca teria a funcdo de evitar risco de
confuséo publica e, portanto, a confusdo do consumidor quanto a origem ou procedéncia
seria o principal critério de acordo com a funcao distintiva, sendo que o uso de marcas
idénticas, na mesma classe de bens ou servicos474, tratar-se-ia de situacao na qual a
confusdo entre os consumidores seria presumida, dispensando-se a prova por parte
do respectivo titular4’s, que poderia entdo se insurgir contra a utilizacdo de um sinal
idéntico ou similar, posteriormente adotado por terceiros ndo autorizados, apenas com
referéncia a ativos idénticos ou similares.

Contudo, o entendimento de que as marcas identificam a origem e a procedéncia
dos produtos nunca foi isento de criticas e contestacfes, havendo autores que ainda
aceitam tal funcéo e outros que a consideram ultrapassada.476

Tal turbuléncia foi ocasionada por um fenémeno surgido a partir do Gltimo quarto
do século XX, quando a evolucdo das economias de mercado, a integracdo econdmica,
0 acirramento crescente da concorréncia e o0 surgimento de novos meios de
comunicacdo global, comegaram a exercer significativa influéncia na arquitetura do
sistema de protec¢do dos sinais distintivos.4’” Entre os problemas decorrentes de entender
a marca como identificadora de origem, estaria a impossibilidade de impedir o0 uso da

marca em relacdo a terceiros que nao fossem concorrentes, em situacdes em

473 RICOLFI, Marco. Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale. 2015. p.45. Disponivel em:
<http://hdl.handle.net/2318/1526036>. Acesso em: 10 set. 2017.

474 Ponto em que residiriam as limitag6es impostas pelo principio da especialidade.

475 NASER, Mohammad Amin. Re-examining the functions of trademark law. Chicago-Kent Journal
of Intellectual Property, p.109, 2008. Disponivel em: <http://scholarship.kentlaw.iit.edu/>. Acesso
em: 23 set. 2017.

476 Cf., MORO, Maité Cecilia Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notérias na Lei n.°
9.279/1996 e nos acordos internacionais. S8o Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p.38;
GONCALVES, Luis Miguel Couto. Funcdao distintiva da marca. Coimbra: Almedina, 1999. p.263;
CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.242.

477 RICOLFI, op. cit., p.6.


http://hdl.handle.net/2318/1526036

237

gue ndo houvesse risco de confusdo por parte dos consumidores, prejudicando o
titular da marca que desejasse, no futuro, alargar o ambito de uso da marca para
outros produtos.478

Se, numa perspectiva inicial foi apontado que, ao proibir outras empresas
concorrentes de utilizarem marca titularizada por um empresario, seria evitado que o
publico incorresse em confusdo sobre a origem comercial dos produtos diferenciados
pela marca, numa segunda perspectiva defendeu-se que distinguir ndo significaria
necessariamente indicar a origem ou a proveniéncia dos produtos marcados pelo sinal e
gue, além disso, ndo seria relevante para o publico o fato de os bens fornecidos sob
uma marca serem ou ndo provenientes de uma determinada empresa, que poderia até
mesmo ser desconhecida para os compradores, pelo que a importancia da marca
estaria essencialmente em diferenciar produtos.47® Assim, a funcdo de indicacdo de
procedéncia da marca, de distinguir os produtos quanto a origem, teria enfraquecido e
caminhado no sentido de identificar os produtos em si, porque a origem do produto
seria cada vez mais irrelevante para o consumidor, cuja preocupac¢ao maior seria com o
produto em si ou com a marca destacada na sua apresentacao, fato impulsionado
pelos métodos publicitarios e pelo uso macico de expressdes de fantasia, que muitas
vezes passaram a funcionar como um segundo nome do produto, substituindo-se ao
seu nome vulgar, fazendo com que o produto passasse a ser conhecido ndo mais pelo

nome do fabricante ou do vendedor, relegado para contexto acidental4s0, mas pela

478 RICOLFI, Marco. Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale. 2015. p.52. Disponivel em:
<http://hdl.handle.net/2318/1526036>. Acesso em: 10 set. 2017.

479 |pbid., p.46. SCHECHTER, Frank |. The rational basis of trademark protection. Harvard Law
Review, v.40, n.6, p.813-833, 1927. Segundo tal autor, a funcdo de indicacdo de qualidade das
marcas seria a Unica de base racional, que justificaria a prote¢édo das marcas. A verdadeira funcao
da marca seria identificar um produto como satisfatério a fim de estimular compras ulteriores pelo
publico consumidor.

480 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.241-242.
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marca*sl. Portanto, na realidade, a marca identificaria e distinguiria um produto néao
pela sua origem, mas pelo préprio sinal grafico que a constitui, dando ao produto uma
individualidade propria e colocando em relevo sua funcéo identificadora.482 Segundo
tal vertente doutrinaria, a marca teria unicamente a funcéo de distinguir produtos e
servicos, uma vez que o direito apenas asseguraria e regularia o exclusivo de um sinal
distintivo, pelo que a circunstancia do consumidor conhecer o nome do titular da
marca seria irrelevante e nenhum papel desempenharia no direito das marcas.483
N&o obstante, muito embora atualmente ndo haja consenso absoluto na
doutrina sobre quais efetivamente seriam as fun¢bes da marca, sdo comumente
referidas outras funcdes, por vezes consideradas secundarias, a exemplo de indicar
qualidade, constituir um mecanismo em que se condense o eventual goodwill,
fornecer informacdes e a funcéo publicitaria.484 Com efeito, destaca-se forte corrente
moderna que defende a funcdo publicitaria da marca, que exerceria funcées além da
indicac&o de origem, levando em conta também a mensagem comunicada?8s, constituindo
uma ferramenta de comunicacgao entre consumidores e fornecedores.48 Segundo tal
viés, no plano econémico a marca seria 0 principal instrumento de comunicacéo

comercial, utilizada n&o apenas para informar o publico sobre a origem dos produtos

481 GONCALVES, Luis Miguel Couto. Func&o distintiva da marca. Coimbra: Aimedina, 1999. p.30-32.

482 CERQUEIRA, Jo&o da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.242.

483 ASCENSAO, As fun¢des da marca e os descritores (metatags) na internet. Revista da ABPI, n.61,
p.46, nov./dez. 2002.

484 NOVOA, Carlos Fernandez. Las funciones de la marca. Actas de Derecho Industrial, n.5, p.33-66,
1978, em artigo no qual aborda as fun¢des da marca de forma detalhada.

485 para melhor compreensao das fungdes da marca, no direito comunitario europeu, cf. GALLI, Cesare. I
marchio come segno e la capacita distintiva nella prospettiva del diritto comunitério.
Disponivel em: <http://aippi.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/c_galli.pdf>. Acesso em: 10
set. 2017; RICOLFI, Marco. Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale. 2015. Disponivel em:
<http://hdl.handle.net/2318/1526036>. Acesso em: 10 set. 2017 e VANZETTI, Adriano. Funzione e
natura giuridica del marchio. Rivista del Diritto Commerciale, v.59, n.1-2, p.16-88, 1961, este
tratando da funcéo juridica da marca antes da ultima reforma ocorrida na legislacdo comunitaria.

486 SCIARRONI, Monica. | marchi commerciali: relazioni con l'origine e l'indicazione geografica dei
prodotti alimentari. La Rivista di Scienza dell'Alimentazione, v.39, n.4, ott./dic. 2010.
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ou servicos mas, também, como um simbolo de todos os outros componentes da
mensagem que o publico reconecta, por meio da marca, em relacdo a produtos ou
Servicos a que recorre.487 Em outras palavras, para que um sinal seja considerado um
signo distintivo, € necessario que seja capaz de comunicar ao publico algo que fosse
além do préprio objeto e, principalmente, que desempenhe um papel distintivo.488

Segundo a doutrina da fungéo publicitaria da marca#89, com a sua criacéo, seu
titular primeiramente associaria tal signo a um produto ou servigo e, entdo, o publico
passaria a reconhecer essa associacao signo-produto-origem, sendo que uma das
maneiras de alcancar tal reconhecimento se daria por meio de publicidade extensiva,
a qual envia uma mensagem aos consumidores e cria uma demanda pelos bens e
servicos anunciados, especialmente em mercados caracterizados por excesso de
capacidade e aumento da concorréncia. Para tal corrente, a protecdo da marca deixou
de ser influenciada pela avaliacdo do publico consumidor, resultante de uma série de
experiéncias de compras anteriores, passando a ter forte ligagdo com o valor do
capital publicitario incorporado no sinal, ou seja, com a quantidade e a qualidade do
investimento publicitario e promocional a que o sinal esta sujeito, por vezes referido
como o poder de venda da marca.49

Numa perspectiva mais recente, teria diminuido o objetivo pr6-competitivo da

marca, deixando de permitir aos consumidores e ao mercado selecionar o mais

487 GALLI, Cesare. Il marchio come segno e la capacita distintiva nella prospettiva del diritto
comunitério. Disponivel em: <http://aippi.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/c_galli.pdf>.
Acesso em: 10 set. 2017.

488 |d. Funzione del marchio ed ampiezza della tutela. Milano: Giuffré, 1996. p.188-194; SANDRI,
Stefano. Percepire il marchio: dallidentita del segno alla confondibilita. Forli, p.49-123, 2001,
SENA, Giuseppe. Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario. Milano:
Giuffre, 2007. p.51 e segs.

489 NASER, Mohammad Amin. Re-examining the functions of trademark law. Chicago-Kent Journal
of Intellectual Property, p.102, 2008. Disponivel em: <http://scholarship.kentlaw.iit.edu/>. Acesso
em: 23 set. 2017.

490 RICOLFI, Marco. Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale. 2015. p.49. Disponivel em:
<http://hdl.handle.net/2318/1526036>. Acesso em: 10 set. 2017.
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meritorio da disputa competitiva, uma vez que a protecdo abrangeria produtos e
setores ndo relacionados aqueles em que a marca ganhou fama e, assim, o objetivo
passaria a ser a protecdo de acdes promocionais, publicitarias e orientadas pela
reputacdo promovidas pela empresa que tem trazido a marca para a fama, ou seja, a
protecdo concedida deixaria de visar o risco de confusdo publica*9, passando a ser
direcionada contra atos que buscassem aproveitar a exploracdo do investimento
promocional incorporado na marca anterior.492

Em relacdo a esse ponto, seria muito ineficiente, ou praticamente impossivel, um
empresario fazer publicidade de seus produtos sem que fossem identificados por
algum tipo de sinal diferenciador, ao qual tivesse direito de uso exclusivo. Até porque a
marca, em muitos casos, adquire uma reputacdo intrinseca que nao tem ligacao
necessaria com as caracteristicas do produto ao qual ela é fixada, ou seja, a0 menos
até certo ponto, ela deixa de atuar como meio de comunicacao para o produto ao qual
¢é afixada e passa a evocar expectativas, que sédo independentes de qualquer conjunto
especifico de produtos.493

Assim, corrente moderna da teoria da funcéo indicativa de origem defende
gue uma marca registrada nao precisa identificar um fabricante especifico, como sendo
fonte dos produtos aos quais é fixada, mas indica que eles sédo provenientes de uma
fonte uniforme, mesmo que seja desconhecida para os consumidores4%4 tendo, assim,

uma ideia mais fluida de origem. A capacidade da marca de desempenhar um papel

491 Até porque ndo sdo raros 0s casos nos quais a compra de bens ndo originais ocorre de modo
consciente.

492 RICOLFI, Marco. Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale. 2015.p.50 e 55. Disponivel em:
<http://hdl.handle.net/2318/1526036>. Acesso em: 10 set. 2017.

493 STRASSER, Mathias. The rational basis of trademark protection revisited: putting the dilution
doctrineinto context. Fordham Media and Entertainment Law Journal, v.10, n.2, p.386,
2011. Disponivel em: <http://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol10/iss2/2>. Acesso em: 10 set. 2107.
Segundo Barthes, a marca seria algo além de um mero sinal visualmente perceptivel, um portador de
um significado que ndo se confunde com a coisa em si, pois que é uma representacdo psiquica da
coisa. (BARTHES, Roland. Elementos de semiologia. Sdo Paulo: Cultrix, 2012. p.51 e 55).

494 STRASSER, op. cit., p.385.
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distintivo, para tal corrente, deve ser compreendida ndo como indicacdo de origem no
sentido de uma mercadoria ser originada de uma empresa particular ou de seu nucleo
corporativo, mas porque bens do mesmo tipo, que ostentam certa marca, podem ser
diferenciados pelo fato de o titular da marca ser o Unico responsavel pela sua
colocacao no mercado e, portanto, das estratégias de fornecimento.49

Quanto ao licenciamento da marca#96, também nao seria Obice a indicacao de
proveniéncia, pois atuaria no campo da reputacdo do fornecedor, de acordo com o
grau de autenticidade no fornecimento. Um produto feito a mé&o, artesanalmente,
muitas vezes é avaliado de forma diferente pelo consumidor, em relagdo a um produto
fabricado sob regime de licenciamento. E natural o mercado supor, por exemplo, que
a cerveja Heineken consumida no Rio de Janeiro muito provavelmente néo foi
produzida na Holanda, mas sob licenca da matriz holandesa, o que néo elimina seu
vinculo de origem — apenas acrescenta ingrediente a sua reputacao, que passa a ser
conhecida como empresa que atua sob esse sistema de colaboracao e sabe-se, por
isso, que o produto adquirido é proveniente de uma fonte com tal estrutura
de fornecimento.

Quanto a critica relativa a transmissédo autbnoma da marca, para garantir a
origem, muitas legislagdes buscaram vincular a transmissdo da marca a transferéncia do
estabelecimento. Mas isso era pensado em termos de estabelecimento fisico,
relativamente a meios materiais de producdo. Hoje em dia, 0 consumo ndo tem mais
vinculacdo necesséria a tais elementos, até porque o estabelecimento fisico esta
sempre sujeito a alteracdes, seja por conta de substituicbes de pessoas, de maquinas,

de matéria prima, de tecnologia e até mesmo de localizacdo geografica. Indicaria a

495 RICOLFI, Marco. Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale. 2015. p.47. Disponivel em:
<http://hdl.handle.net/2318/1526036>. Acesso em: 10 set. 2017.

496 OLAVO, Carlos. Contrato de licenca de exploracdo de marca. Coimbra: Almedina, 2005. p.102.
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marca, assim, uma origem no sentido de conformidade, a medida que o produto ou
servico fornecido, cuja consisténcia poderia amplamente variar, estaria sempre
identificado por uma marca, que teria origem numa estrutura produtiva comum497,
numa "entidade caracterizante", que colocaria 0 bem no mercado segundo decisdes
tomadas no ambito de uma estrutura de negocios propria. E isso em nada afeta, mas
reafirma, a funcdo da marca de garantir uma origem empresarial, pois sempre havera
como identificar uma pessoa, sociedade ou grupo titular da marca e, principalmente,
todo o complexo de relacBes trazido pela marca.4% Se o consumidor, em alguns
casos, nao identifica no sinal a origem do produto, também € possivel afirmar que
esse mesmo consumidor ndo é quem define isoladamente a funcéo e o contetdo do
direito de marca, mas o empresario tem o direito de querer associar a marca a uma
origem, diferenciando ndo apenas um produto do outro, mas por vezes tendo grande
interesse em propagar que aquele determinado produto provém de sua organizacao,
contando também com o beneficio social de atenuar os problemas de risco moral e
selecao adversa.

Sem falar que, caso alterada a origem, por 6bvio que o vinculo entre esta e 0
signo também se altera e, no caso de transmissdo da marca, esta passaria a identificar
outra origem e que tal signo ndo é utilizado de modo perene no tempo. Ou seja, a
funcdo de indicacdo de proveniéncia pode se atenuar ou ficar temporariamente
suspensa, para realizar-se novamente logo que o significado e a imagem da marca
reflitam essa nova situa¢ao.49° Portanto, a permanéncia do vinculo garante inalteracdo

temporaria da origem, que nao pode mais ser vista como a base fisica de producéo,

497 VANZETTI, Adriano. Funzione e natura giuridica del marchio. Rivista del Diritto Commerciale,
v.59, n.1-2, p.152, 1961.

498 Nesse sentido Novoa, para quem "desconhecido" ndo quer dizer "indiferente" (NOVOA, Carlos
Fernandez. Las funciones de la marca. Actas de Derecho Industrial, n.5, p.37, 1978).

499 GONCALVES, Luis Miguel Couto. Fun¢&o distintiva da marca. Coimbra: Almedina, 1999. p.142.
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mas leva em conta uma série de fatores, valores, responsabilidade social e demais
caracteristicas que forjam a reputacédo de uma empresa.>00

No direito brasileiro, a lei de propriedade industrial parece ter levando em conta
a funcéo distintiva da marca, ao definir como marca de produto ou servico, no art. 123,
aquela usada para distinguir produto ou servico de outro idéntico, semelhante ou afim,
de origem diversa.

O fato € que a funcéo de identificacdo de origem, tida por muitos como a
principal funcédo das marcas, vem se desenvolvendo desde suas origens, demonstrando
contornos flexiveis que se amoldam as necessidades da evolu¢cdo comercial. 1sso
estabeleceria uma base racional para a protecdo da marca registrada, porque
consideraria o critério de confusdo do consumidor como a principal questdo, uma vez
gue os consumidores estariam protegidos da confuséo sobre a origem dos produtos o
gue, consequentemente, também beneficiaria os proprietarios das marcas®%l, sem
prejuizo da marca poder exercer outras funcdes secundarias.

E bem verdade que um signo distintivo pode simplesmente servir de
assinalamento para distinguir uma coisa de outra, sem que se dé relevo a origem ou a
fonte que utilizou tal sinal, sendo esta uma fungéo distintiva restrita. Por outro lado, ha
sim possibilidade fatica e juridica de se determinar a empresa diferenciada pela marca
e, inclusive, atribuir responsabilidade a quem a utilizou, servindo o sinal, no exercicio
de uma funcao distintiva mais ampla, para diferenciar o produto em si e, também, para
indicar origem empresarial, consequéncia da individualizacdo do bem por meio de

um signo.

500 GONCALVES, Luis Miguel Couto. Func&o distintiva da marca. Coimbra: Almedina, 1999. p.142.

501 Cf. NASER, Mohammad Amin. Re-examining the functions of trademark law. Chicago-Kent Journal of
Intellectual Property, p.103, 2008. Disponivel em: <http://scholarship.kentlaw.iit.edu/>. Acesso
em: 23 set. 2017.
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Os direitos de propriedade industrial, dentre os quais se inclui a marca, ndo tém
por finalidade simplesmente conceder a um titular o gozo e o desfrute de uma coisa, mas,
sobretudo, um direito que esta vinculado a exploracdo do bem imaterial no mercado, com
todas as consequéncias advindas desse ato, 0 que denota apresentarem contornos e
funcbes préprias, decorrentes de sua vinculagao.

Os sacrificios que direitos exclusivos impdem a liberdade dos operadores
econdmicos estdo relacionados com a respectiva funcdo que desempenham no mercado
de forma concreta. O fim imediato, tanto das marcas, quanto da protecdo que lhes
asseguram, é resguardar direitos e interesses econdmicos do seu titular, na medida
em que a lei surgiu para a garantia deste, dentro do campo concorrencial, sendo o
interesse publico resguardado por normas de combate as fraudes e falsificacfes.502
Contudo, ndo ha como negar relacdo intima entre empresa e consumidores. E isso
leva a outra ponderacédo: se a marca nao tem fungéo de indicar a origem, entao seria
dificil de explicar porque a confusdo de marcas acarreta prejuizo ao consumidor.

Cabe verificar, a seqguir, se tais fundamentos aplicam-se ou néo a légica do
nome comercial, ou seja, se 0 nome comercial cumpre uma fungéo distintiva tal como

considerado em relacéo as marcas.

5.2 DA NOCAO DE NOME COMERCIAL E SUA RELACAO COM A EMPRESA

A rigor, o debate sobre as fungbes dos sinais distintivos precisa ser analisado

dentro do contexto moderno da empresa®®3 e levar em consideragcdo as diferentes

502 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.243.

503 sem olvidar a existéncia de outras pessoas de direito publico e privado, alheias ao regime do direito
empresarial, que também poderao valer-se do uso de signos distintivos. Alias, o exercicio de atividade
econdmica ndo é requisito para a obtencéo de registro de marca, uma vez que a legislagcdo brasileira
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mensagens ligadas ao uso do sinal distintivo, que fazem referéncia a ela. Claro que
nem todas as atividades econémicas sao caracterizadas pela empresarialidade, mas € a
empresa que assume papel preponderante na ordem econdémicas%4, destacando-se
como o mais expressivo fendmeno dentro do cenario de geracao de riquezas.

O direito comercial, que surgiu como uma resposta normativa as vicissitudes
das atividades geradoras de riquezas, no seu atual estagio de desenvolvimento,
atravessa uma fase na qual o nucleo central do regime é a empresa. A consolidacao
do fendmeno empresarial e do protagonismo exercido pela empresa é algo recente,
sendo que as primeiras tentativas de sua sistematizacdo surgem entre o final do
século XIX e meados do século XX, especialmente na Alemanha e Italia.>%5 Destarte,
antes disso ja era notado o papel preponderante exercido por aqueles que praticavam
atividades econémicas, sobretudo o dos comerciantes. O fundamento para que o
direito comercial adentrasse nessa nova etapa de seu processo evolutivo foi a
constatacdo da existéncia de atividades econdmicas exercidas de forma mais
padronizada, uniforme, voltadas a contratacdo em massa, decorrente de estruturas
fortemente organizadas, reforcando a necessidade de uso de sinais distintivos, até
mesmo para tornar a concorréncia possivel.506

Assim, o foco de atencdo do sistema juridico passou a ser a empresa,

identificada como sendo uma atividade de fornecimento de bens ou servigos ao

permite, conforme art. 128, "caput" e art. 128, paragrafo Gnico da Lei n.° 9.279/96, a aquisicdo desse
direito pelas pessoas juridicas de direito publico, e por outras pessoas de direito privado que exercam
licitamente atividade relacionada a marca requerida, o que inclui até mesmo as fundagdes, associagoes,
partidos politicos e organizag@es religiosas. Ao lado da empresa, as atividades econémicas podem
ser desenvolvidas por estruturas econémicas ndo empresariais, que ndo se enquadram na nogao
de empresa, ou por estruturas juridicas que tém natureza definida arbitrariamente pela lei, como
sendo atividade ndo empresarial — caso das cooperativas, além das atividades desenvolvidas pelos
profissionais liberais, que ndo se consideram atividades empresarias.

504 COELHO, Fabio Ulhda. Curso de direito comercial: direito de empresa. 18.ed. Sdo Paulo:
Saraiva, 2014. v.1. p.187.

505 GONCALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de empresa. S&o Paulo: RT, 2008. p.49 e 52.

506 GONCALVES, Luis Miguel Couto. Funcéo distintiva da marca. Coimbra: Almedina, 1999. p.25.
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mercado, especialmente qualificada pelos tracos da economicidade, profissionalidade
e proeminente organizacdo. A Teoria da Empresa, originariamente sistematizada na
Italia, evidencia a tendéncia das fontes de producao de riqueza serem realizadas no
ambito de atividades fortemente organizadas. Tal concepcdo somente veio a ser
consagrada pelo ordenamento juridico brasileiro em 2002, com o advento do atual
Caodigo Civil, ap6s a aprovacdo do projeto de Miguel Reale, que tramitou no
Congresso brasileiro desde 1975.507

Atualmente, a importancia e a razdo da empresa no sistema juridico brasileiro
emergem de um pressuposto da ordem econémica que, conforme o perfil tracado pela
Constituicdo Federal de 1988, esta fundada na livre iniciativa. Partindo-se dessa
premissa, duas conclusées devem ser destacadas: a constitucionalidade das normas
gue visam incentivar os particulares ao exercicio de atividades econémicas e a
constitucionalidade de um direito, outorgado a todos os brasileiros, de explorarem
atividades econdmicas.>08

A empresa é um fendbmeno baseado na organizacdo, uma forma de exercicio
organizado de uma atividade econémicas%® e decorre de conceito econdmico poliédrico
que assume, sob o aspecto juridico, em relacdo aos elementos nele concorrentes,
diversos perfis®10: o subjetivo, que se apresenta sob a figura do titular da empresa; o
objetivo, que se revela no complexo de bens materiais e imateriais vinculado a

atividade exercida; o perfil corporativo que pode ser entendido como o conjunto de

507 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. 18.ed. S&o Paulo:
Saraiva, 2014. v.1. p.40.

508 |pid., p.186-189.

509 Cf. ABREU, José Manuel Coutinho de. Da empresarialidade: as empresas no direito. Coimbra:
Almedina, 1996. p.16-17. Ja no campo da economia, 0 conceito amplo de empresa abrange todas
as formas de coordenacdo dos fatores produtivos tendo em vista a producdo de bens, cf.
MARTINEZ, Soares. Economia politica. Coimbra: Almedina, 1991. p.465-466.

510 BULGARELLI, Waldirio. Questdes de direito mercantil. S&o Paulo: Saraiva, 1977. p.7. Conforme a
classica tese idealizada por Alberto Asquini.
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relacdes juridicas internas entre o empresario e seus prepostos; e o perfil funcional da
empresa, que destaca a atividade desenvolvida de forma organizada.

Modernamente, a nocdo de empresa passou a ser vista como uma decorréncia
de atos ordenados a um escopo Unico, unificados sob o plano funcional da unidade
fim, submetida a normas que a regulam como comportamento e pressuposto de
efeitos juridicos. E desponta hoje com tamanha forca, que em certas situacdes ha
guem defenda possuir vida propria, que funcionaria por si, sendo irrelevante seu titular ou
grupo de controle, antes devendo ser considerada como detentora de personalidade
comercial autbnomas!l, um fendbmeno que possibilita seu tratamento com abstracdo
até mesmo da figura do empresario.>12 Vale lembrar que empresario ndo € quem
materialmente falando executa a producdo®13, até porque no ambito dos sistemas de
producdo integrada a identidade pessoal do individuo, que realiza a execucdo material
dos produtos, cede espaco para quem organiza a producdo, aquele que da as instrucbes
sobre a forma de produzir ou que exerce o controle sobre o0 modo de fornecimento.>14

Nao obstante, é defendido na atual doutrina o entendimento de que o nome
empresarial identifica o empresario, o perfil subjetivo da empresa. E tal signo, como
qualquer outro ligado a algum dos perfis da empresa, pode ser utilizado para identifica-la,

engquanto atividades15, que resulta da pratica de atos negociais reiterados, de modo

511 CORDEIRO, Ant6nio Menezes. Manual de direito comercial. Coimbra: Almedina, 2001. v.1.
p.209.

512 COELHO, Fabio Ulhda. Curso de direito comercial: direito de empresa. Sdo Paulo: Saraiva,
2007. p.19.

513 |pid.

514 GALGANO, Francesco. Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di societa,
licenze, merchandising, contratto e impresa. Padova: Cedam, 1987. p.174.

515 Atualmente a quase totalidade da doutrina brasileira considera a empresa como sendo atividade.
Nesse sentido BULGARELLI, Waldirio. Direito comercial. 10.ed. Sdo Paulo: Atlas, 1993. p.66;
MARCONDES, Sylvio. Problemas de direito mercantil. Sdo Paulo: Max Limonad, 1970. p.12;
REQUIAO, Rubens. Curso de direito comercial. S&o Paulo: Saraiva, 1979. v.1. p.142; NEGRAO,
Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. Sdo Paulo: Saraiva, 2014. p.35; GONCALVES,
Luis Miguel Couto. Funcéo distintiva da marca. Coimbra: Almedina, 1999. GONCALVES NETO,
Alfredo de Assis. Direito de empresa. Sdo Paulo: RT, 2008. p.49 e 68; SILVEIRA, Newton.
Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome
empresarial, abuso de patentes. Sdo Paulo: Manole, 2014. p.103; COELHO, Fabio Ulhoa. Curso
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organizado e estavel, que busca uma finalidade unitaria e permanente e cria, em torno
desta, uma série de relacdes interdependentes.>16 Vista sob tal prisma, a empresa
revela-se um instituto mais abrangente do que a consideracao isolada de seu perfil
subjetivo ou do seu perfil meramente objetivo>l7, destacando-se como uma série de
atos ordenados buscando a geracao de riquezas.

Desde os tempos classicos, existe uma tendéncia de se pensar 0s sinais
distintivos como signos destinados a identificar elementos visiveis da empresa, tais
como o local em que a atividade econémica € desenvolvida e, especialmente, produtos e
servicos.518 Contudo, perceber a empresa como algo abstrato, caracterizado como
uma forca produtiva, que abrange a pratica continua de uma série de atos voltados a
producdo ou comeércio de bens ou servigos, em vez de enxerga-la de forma restrita a
apenas um de seus perfis, permite melhor compreender a importancia e a fungéo
exercida por um sinal que a identifique, em sua plenitude.

Importante salientar que, historicamente, a tutela do nome da pessoa, do
nome civil, sempre ocorreu independentemente de a pessoa exercer ou ndo 0 COMErcio,
poiS 0 nome sempre contou com prote¢cdo como um instituto autbnomo. Todavia, o
aproveitamento do signo integrante do nome civil, da firma, da razao social ou de
qualquer outro instituto, no campo da concorréncia, desloca o uso do signo para

desempenhar outra fungéo e, assim, atrai sobre ele regime diverso. Como demonstrado

de direito comercial: direito de empresa. 18.ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2014. v.1. p.251; e
BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso avancado de direito comercial.
5.ed. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p.138.

516 MARCONDES, Sylvio. Problemas de direito mercantil. Sd0 Paulo: Max Limonad, 1970.
p.136-137; BULGARELLI, Waldirio. Quest8es de direito mercantil. Sdo Paulo: Saraiva, 1977. p.7.

517 O que provoca a tentagdo de confundi-la com a propria pessoa do empresario, ou de situa-la
geograficamente atribuindo-lhe endereco Unico e, por vezes, resumindo-a ao seu estabelecimento
empresarial.

518 FRANCO, Vera Helena de Mello. Manual de direito comercial. Sio Paulo: Revista dos Tribunais,
2004. v.1. p.152.
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por Gama Cerqueira®19, ha diferencas entre 0 nome subijetivo, obrigatério, e que no
mundo dos negocios exerce essencialmente a funcao de identificar o sujeito de direito, e
0 nome objetivo, que caracteriza, individualiza e distingue a atividade empresarial em
determinado nicho econdémico.

Em algumas situacdes, é bem verdade que fica dificil identificar a exata linha
conceitual que separa o uso das firmas, como tais, do uso desses signos no exercicio
da funcéo correlata ao nome comercial. Fora do ambito de suas relacdes contratuais e
da obrigacdo perante o fisco de emitir notas fiscais, ndo € comum sociedades
exporem seu nome empresarial de maneira ostensiva.520 Por exemplo, quando o
comerciante emite uma nota fiscal com a indicacdo de seu nome, pode, em tais
situacdes, acabar ocorrendo o uso do signo como nome comercial. Porém, nem
sempre isso acontece. Um exemplo que pode ser citado é a hipotese do nome
empresarial "Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda.", que identifica um
franqueado da rede que gira sob a marca "McDonald's". Ao menos no inicio da
emissao das notas fiscais por tal empresario, ninguém nunca teve a firma social como
referéncia a empresa. Sem falar nas situacdes, verificadas em muitos casos, nas
quais ha empresarios que ndo emitem notas fiscais, caso da subsidiaria integral, das
holdings, etc. Com certeza, tais signos nao exercem a funcao de diferenciar empresas aos
olhos do mercado, ao menos em um grande nimero de casos.

O fato € que tanto o nome que identifica a pessoa do comerciante quanto o

nome comercial que identifica a empresa concorrem para a reputacao e crédito desta

519 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do
objeto dos direitos. 3.ed. 2.% tiragem. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.1. p.325-326. Para Grau-Kuntz, a protecéo de carater concorrencial
referente ao exercicio da empresa sobrepde-se ao direito a prote¢do de identidade do empresario,
apesar de tais funcdes nao se confundirem (GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas juridicas.
Sao Paulo: Malheiros, 1998. p.53).

520 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; GARROTE, Camila Garcindo Dayrell. Por uma leitura do art. 8.°
da Convencéo Universal de Paris. Revista da EMARF, Especial de Propriedade Intelectual, Rio
de Janeiro, p.143, mar. 2011.
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e de todos os seus elementos e perfis, cada qual na sua respectiva esfera de atuacao.
Em regra, todos os signos ligados a uma determinada atividade empresarial agem em
conjunto e influenciam-se mutuamente para se tornarem conhecidos e firmar a
reputacdo, o conceito e a fama da empresa, agindo em face da confianca e da
preferéncia do mercado, construindo relacbes com o publico estratégico do
negocio®21, assegurando a probabilidade de conservar a clientela presente e de atrair
novos cliente futuros. Isso ndo impede, todavia, que todos esses perfis sejam
identificados por signos, cada qual atuando junto a um determinado grupo de interesse,
em maior e menor grau, o gue somente pode ser efetivamente precisado por meio de
analise do caso concreto.

E para o consumidor, em muitos casos, a diferenca entre os sinais com 0s
quais se depara é imperceptivel522, sendo até considerado por alguns ser irrelevante
gue a marca tenha a funcdo de assinalar mercadorias ou produtos, que o titulo
de estabelecimento distinga o préprio estabelecimento comercial e que o nome
empresarial identifigue o comerciante, na medida em que a utilizacdo de elemento
caracterizador comum acarreta inevitdvel confusdo.523 Por tais razdes, importante
atentar para o uso efetivo do sinal para sua correta caracterizagdo, pois somente a
partir do momento em que o0 uso do signo passa a transmitir determinada mensagem,
guando passa a ser percebido como sinal diferenciador aos olhos do mercado, é que

ganha reconhecimento e inicia o cruzamento de linha conceitual propria dos sinais

521 Cf. Anexo 2. No esquema apresentado no anexo |l sdo indicados grupos de interesse que gravitam
ao redor do fenbmeno empresarial. Embora nédo seja possivel, na pratica e no mercado, separar
totalmente cada signo ligado a atividade empresarial e relacionar cada qual, exata e unicamente, a
apenas um Unico grupo de interesse, em andlise tedrica e segundo uma visao juridica, as funcdes e
respectivo regime normativo do “sinal identidade” e do “sinal trabalho” sdo diferentes. No esquema
apresentado, a “empresa” pode ser também visualizada segundo a visao poliédrica de Asquini.

522 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; GARROTE, Camila Garcindo Dayrell. Por uma leitura do art. 8.°
da Convencéo Universal de Paris. Revista da EMARF, Especial de Propriedade Intelectual, Rio
de Janeiro, p.143, mar. 2011.

523 | EONARDOS, Luiz. Apreciacéo do conflito entre marcas e nomes comerciais. Revista da ABPI,
Séo Paulo, v.41, p.35-40, jul./ago. 1999.



251

objetivos. Veja-se que o signo pode encontrar-se afeto a uma fungéo anterior e passar
a exercer outra, havendo casos em que a funcdo anterior permanece existindo,
concomitantemente.

Ou seja, é a partir da compreensdo dos contornos conceituais da empresa,
bem como de suas emanac¢des no mundo juridico, que se podera identificar o papel
efetivamente desempenhado pelo signo que diferencia a empresa, ou algum de seus
perfis. Assim, pode ser compreendido se um signo identifica o exercente da atividade
no campo de suas obrigacdes ou, 0 que é caso diverso, tem por finalidade diferenciar
concorrentes, transmitindo mensagem ligada a vida negocial e dentro da esfera

mercadoldgica do empresario.

5.3 DA FUNCAO DISTINTIVA DO NOME COMERCIAL

Nesta parte do trabalho, a titulo de finalizacéo, serd demonstrada a funcéo
distintiva do nome comercial.

Numa perspectiva contemporanea do Direito, em que o0s institutos ndo mais
sao fielmente ligados a esteredtipos, nomes e classificacdes vinculados apenas a sua
estrutura, a funcao exercida por eles ganha maior relevo524, entendimento este que se
aplica também aos sinais distintivos.

Importante salientar que, sob a otica juridica, ndo se trata de questdo que
busca descrever quais funcdes séo efetivamente realizadas pelo nome comercial no
mercado, mas se busca determinar quais funcdes sdo selecionadas como uma

protecdo do sistema legal para permitir que o signo cumpra o propoésito que lhe é

524 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Um ensaio sobre a natureza juridica do nome de empresa.
Revista da Associacéao Brasileira da Propriedade Intelectual — ABPI, n.128, p.5, jan./fev. 2014.
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atribuido por lei ou, como se diz, determinar quais sdo — ou 0 que sao — as funcdes
legalmente protegidas do nome comercial.>2>

A abordagem que sera feita a seguir refere-se ao equacionamento da funcao
distintiva do nome comercial no campo juridico, a fim de demonstrar que este
desempenha o papel de distinguir empresas diversas no mercado e, por esta razédo, €
digno de tutela juridica. Esta parte do trabalho tera por pressuposto concluséo
preliminar da presente pesquisa>2¢, no sentido de que o nome comercial € um signo
distintivo diferente do nome empresarial, cada um deles ocupando um lugar proprio
dentro do ordenamento juridico brasileiro. Repise-se, 0 nome comercial € um signo
distintivo do comércio dotado de autonomia em relacdo aos demais existentes, tanto
em termos conceituais, quanto na esfera legislativa. E assim como a marca de
produtos e servicos e o titulo de estabelecimento, o nome comercial também esta
inserido dentro da categoria de direitos cuja finalidade é salvaguardar os interesses do
empresario em se diferenciar no mercado, perante o grande publico.

A demonstracéo da funcéo distintiva do nome comercial tem como ponto de
partida, as regras do direito positivo que tutelam os signos distintivos. Nesse ambito,
temos que a Constituicdo Federal expressamente confere protecdo aos signos

distintivos, quando trata em dispositivo proprio dos direitos industriais, no seu artigo 5.°,

525 RICOLFI, Marco. Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale. 2015. p.45. Disponivel em:
<http://hdl.handle.net/2318/1526036>. Acesso em: 10 set. 2017. Lembrando que, conforme
observado por Oquendo, por mais que se esforce a doutrina, a conciliacdo e a definicdo dos limites
de cada fungdo ndo chega a ser tdo bem definida quanto a seguranca juridica exigiria (OQUENDO,
Felipe Barros. O nome empresarial no ordenamento juridico brasileiro: evolugcdo legislativa e
perspectivas. Revista de Propriedade Intelectual e Direito Contemporéaneo — PIDCC, Aracaju,
v.3, n.7, p.280, out. 2014. Disponivel em: <http://pidcc.com.br/artigos/072014/12082014.pdf>.
Acesso em: 15 nov. 2016).

526 Como foi demonstrado no resgate histérico, desenvolvido no capitulo I, além do classico registro de
firmas e razbes comerciais, existente desde o tempo da origem das Juntas Comerciais, 0 primeiro
signo distintivo reconhecido como instituto préprio e autdnomo foi a marca, elemento visivel que se
destacava com mais facilidade, posto que em evidéncia nas mercadorias assinaladas. Também
merece destaque a importancia e a necessidade de tutela dos titulos de estabelecimento, além da
necessidade de tutela do nome da pessoa que estava a frente da atividade. Neste caso, o nome da
pessoa poderia ser considerado protegido tal qual o nome civil ou, por meio de deslocamento do
signo, ser utilizado elemento do nome de pessoa como signo distintivo, de natureza objetiva.


http://hdl.handle.net/2318/1526036
http://pidcc.com.br/artigos/072014/12082014.pdf%20acesso%20em%2015-11-2016
http://pidcc.com.br/artigos/072014/12082014.pdf%20acesso%20em%2015-11-2016
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inciso XXIX, estabelecendo que a lei assegurara protecdo as criacdes industriais, a
propriedade das marcas, aos homes de empresas e a outros signos distintivos, tendo
em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econémico do Pais.
Existe, pois, um direito constitucional a protecdo ndo apenas das marcas, que hascem
da sua criacao e vinculacéo a uma atividade>27, mas também dos nomes de empresas e
de outros signos distintivos.

A Constituicdo Federal estabeleceu a protecdo dos direitos industriais em
capitulo especifico que tratou dos Direitos e Garantias Fundamentais, utilizando a
expressao "nomes de empresas" em norma juridica que tratou do direito de seguranca,
de igualdade, de liberdade e do direito de propriedade, uma vez que 0s signos distintivos
decorrem de uma ordem econbémica pautada na livre iniciativa>2® e sdo essenciais
para tornar a concorréncia possivel.>2° Ja o principio da livre concorréncia, corolario
do principio da livre iniciativa, tem por pressuposto que a competicéo e a liberdade de
escolha dos consumidores aumentam a eficiéncia e induzem melhores resultados
econdmicos, gerando bens com qualidade crescente e precos decrescentes.530 Alias,

entre as diversas funcdes do Direito, h& entendimentos que destacam a importancia

527 BARBOSA, Denis Borges. O direito constitucional dos signos distintivos. In: SANTOS, Manoel J.
Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro. Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e
administrativa. Sdo Paulo: Saraiva, 2007. (Separata). p.11.

528 Cf, BASTOS, Celso Ribeiro. Direito econdmico brasileiro. So Paulo: IBDC, 2000. p.115. Para o
referido autor, a livre iniciativa € um dos fins da estrutura politica brasileira e um dos fundamentos
do Estado Democratico de Direito. E, para Barroso, o principio da livre iniciativa pressupfe a
propriedade privada, a liberdade de empresa, a livre concorréncia e a liberdade de contratar
(BARROSO, Luis Roberto. A ordem econdmica constitucional e os limites & atuacdo estatal no
controle de precos. REDAE - Revista Eletronica de Direito Administrativo e Econémico,
Salvador, n.14, maio/jun./jul. 2008. Disponivel em: <http://www.direitodoestado.com/revista/redae-
14-maio-2008-luis%20roberto%20barroso.pdf>. Acesso em: 15 set. 2016).

529 GONCALVES, Luis Miguel Couto. Funcéo distintiva da marca. Coimbra: Almedina, 1999. p.25.
Observe-se, também, conforme evolucgéo histérica desenvolvida na primeira parte do trabalho, que
0s signos distintivos surgiram em ambiente fruto das revoluc¢des industrial e francesa, com a
ascensao do capitalismo e da consagracédo da livre iniciativa.

530 COELHO. Fabio Ulhda. Curso de direito comercial. Sdo Paulo: Saraiva, 2013. v.1. p.34.
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da criacdo de mecanismos de segurancga aos agentes do mercado, com a intervencao
do Estado na economia a fim de criar um cenario confortavel ao investimento.531

Tais fundamentos demonstram que a racionalidade do referido dispositivo
constitucional foi no sentido de garantir protecdo ao sinal trabalho>32, por meio de
signo utilizado para distinguir uma empresa atuante no mercado de outras, tutelando a
diferenciacéo entre concorrentes, nao de sujeitos, mas de estruturas de fornecimento
de bens ou servicos ao mercado.

Por sua vez, como enfatizado no topico anterior, desde 2002 a empresa
passou a ser especialmente considerada no ordenamento juridico brasileiro, na condicéo
de objeto de direito e ndo como sujeito de direito, reforcando entendimento de que o
art. 5.°, inc. XXIX, da CF-88 albergou em dispositivo préprio o nome comercial e ndo o
nome empresarial, cada qual subordinado a um regime especifico. Adotou, portanto, a
expressao “nomes de empresa” em acepgao restrita, para referir-se a signo de
natureza objetiva.

Enfim, a Lei n.° 9.279/96, que regula os direitos e obrigacdes relativos a
propriedade industrial, define que a protecdo dos direitos ligados a propriedade
industrial efetua-se também mediante a repressao da concorréncia desleal, deixando
claro ter sido positivado no direito brasileiro o principio da livre concorréncia. E na
parte desta lei, que trata dos crimes contra a propriedade industrial, ha referéncia
expressa ao nome comercial em trés dispositivos, que prescrevem condutas tipificadas
como sendo crime de propriedade industrial. Isso significa que tais regras nao tém por

objetivo a regulacdo de ilicitos ligados ao nome enquanto sinal subjetivo, com

531 CESARIO, Kone Prieto Furtunato. As novas marcas visuais a luz dos principios do direito
comercial. 2016. 190 f. Tese (Doutorado em Direito) - Programa de Estudos Pés-Graduados em
Direito, Pontificia Universidade Catélica de Sao Paulo, Sao Paulo, 2016. p.140.

532 GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas juridicas. S&o Paulo: Malheiros, 1998. p.44-45.
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natureza de direito de personalidade.>33 Destarte, claramente a protecéao foi dirigida para
ativo intangivel de natureza objetiva, uma vez que o signo foi considerado em norma
que tratou do desvio de clientela e da protecdo do consumidor, caso do art. 191, que
inclusive destacou ao final de seu “caput” que o uso do sinal é protegido enquanto
utilizado "com fins econdmicos”>34; em norma que tratou do uso indevido de signo
para indicar falsa procedéncia, caso do art. 194, da LPI de 1996, e de hipétese relativa
a concorréncia desleal®35, caso do art. 195 e respectivos incisos, da LPI de 1996. Tudo
a demonstrar que a funcdo desempenhada pelo nome comercial € incompativel e ndo
se confunde com a do nome empresarial.

Em relacdo a funcéo distintiva do nome comercial, uma vez que a doutrina
majoritaria ndo o considera como signo distintivo autbnomo, mas sim um sinénimo do
nome empresarial, torna-se axiomatico que a presente pesquisa nao tenha localizado
trabalho cientifico tratando de tal tema. Ja em relacédo a funcao distintiva da marca,
conforme doutrina ja apresentada, foi possivel constatar a existéncia, em sintese, de
duas grandes correntes: a moderada, que defende a existéncia do papel da fungéo
distintiva da marca como funcao central do seu regime de protecdo e continua a
valorizd-la, sem prejuizo de uma atualizacdo de seu significado e de uma maior
abertura a uma perspectiva pluridimensional e, também, a corrente inovadora, que
supera o quadro classico e revela a tendéncia de valorizagéo da funcéo publicitaria,

em detrimento da fungé&o distintiva.536

533 Ou enquanto signo analogo ao nome civil, seja qual for sua natureza juridica que n&o seja de direito
patrimonial.

534 O que excluiria signos com natureza de personalidade, que est&o fora do comércio por esséncia.

535 Lembre-se que a relagéo de concorréncia, em regra, pressupde que ocorra entre empresas e ndo
entre pessoas que ndo sejam providas de natureza empresaria.

536 GONCALVES, Luis Miguel Couto. Fungao distintiva da marca. Coimbra: Almedina, 1999. p.20.
Percebendo, tal autor, certo crescimento da tendéncia de tentar diluir a funcéo distintiva da marca
na chamada fun¢&o comunicativa.
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Resta demonstrar se, tal como ocorre no debate relacionado a marca, 0 nome
comercial exerce uma funcado distintiva, entendida essencialmente como aquela por
meio da qual o signo desempenha o papel de distinguir a diferente origem dos
produtos e servicos fornecidos no mercado, ja que a indicacdo de proveniéncia é
considerada relevante para fins concorrenciais e garantia de lealdade entre os
agentes que atuam no mercado.537

A racionalidade que justifica a protecdo das marcas, de certa forma, também é
aplicada ao nome comercial, na medida em que a protecdo conferida aos sinais
distintivos concede ao seu titular, direta ou indiretamente, o direito de apropriar-se de
um signo portador de reputacéo ligada a fama, ao prestigio da atividade desenvolvida,
servindo de instrumento legitimo para diferenciacdo entre agentes e de combate a
imitacdo parasitaria, na qual um concorrente tenta de forma ilegitima colher os
resultados do investimento e da reputacéo alheia e que permite, ainda, proteger os
consumidores ao tentar evitar a confuséo no mercado.

Alis, a finalidade imediata do direito da propriedade intelectual ndo é viabilizar a
autodeterminacdo patrimonial do titular do direito, mas fomentar a concorréncia38,
sendo certo que existe valor concorrencial tanto nas marcas quanto nos nomes
comerciais, nos titulos de estabelecimento e nas indicacdes geogréficas.53° Com
efeito, na medida em que o desejo de todo empresario € conquistar o publico e criar
clientela, atualmente tem sido defendido que o denominador comum dos diversos

direitos da propriedade intelectual €, justamente, sua funcdo diferenciadora.>40 E,

537 Cf. GONCALVES, Luis Miguel Couto. Func&o distintiva da marca. Coimbra: Almedina, 1999. p.30.

538 GRAU-KUNTZ, Karin. O que é propriedade intelectual. Revista Eletronica do IBPI, p.2. Disponivel
em: <http://www.ibpibrasil.org/O-que-e-Propriedade-Intelectual>. Acesso em: 26 mar. 2016

539 BARBOSA, Denis Borges. Uma introducdo a propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2010. p.696. Disponivel em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/
umaintro2.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2016.

540 CARVALHO, Nuno Pires de. A propriedade intelectual como fator de diferenciacdo e o papel
fundamental que desempenha para assegurar a livre-concorréncia. Revista dos Tribunais, v.105,
n.968, p.255, jun. 2016.


http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf
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ainda, que a justificativa de normas tutelando a distintividade € evitar a confuséo do
consumidor e estimular a competicdo.>4! Assim, por ser a propriedade intelectual
essencialmente diferenciadora, em muito se aproximam a funcao distintiva da marca e
a funcéo distintiva do nome comercial.

Veja-se que antes dos signos distintivos alcancarem consolidacédo cientifica,
no final do século XIX, havia muita confusdo entre suas espécies, razao pela qual o
préprio nome comercial também exercia funcao distintiva, de modo analogo a marca,
tanto € que logo que surgiram as primeiras leis de marcas, muitos nomes comerciais
foram levados a registro.542 E apenas a partir do século XX € que passou a existir e ser
notada a importancia social e juridica da empresa.

Com efeito, apor um sinal em produtos e servi¢os é apenas uma das formas
possiveis de uso dos signos distintivos da empresa. Todavia, inegavel que existe
também a possibilidade fatica de uso de um signo para identificar e distinguir a
empresa em si, que também é objeto de direito. No caso do sinal que distingue a
empresa, o caminho comunicativo formado entre signo e o grande publico é diferente
do verificado em relacdo as marcas, em que se considera elemento ligado a empresa
ou a parte pelo todo. No caso do nome comercial considera-se o todo pelo conteudo.

Dentro dessa ldgica, signos distintivos da empresa sao aqueles que visam
identificar realidades ligadas a uma atividade organizada de fornecimento, a empresa,
para diferencia-la aos olhos do publico consumidor. Um signo distintivo sera considerado

marca, nome comercial, titulo de estabelecimento ou qualquer outra espécie existente,

541 CESARIO, Kone Prieto Furtunato. As novas marcas visuais a luz dos principios do direito
comercial. 2016. 190 f. Tese (Doutorado em Direito) - Programa de Estudos Pés-Graduados em
Direito, Pontificia Universidade Catélica de Sao Paulo, Sao Paulo, 2016. p.148.

542 Conforme se depreende da exposic¢éo realizada no item 2.1.2, do capitulo 2.
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conforme se enquadre dentro dos contornos conceituais da respectiva figura juridica.>43
A partida, é fundamental lembrar que signos distintivos s&o portadores de informac&o
que, em regra, pertence ao dominio publico. Por outro lado, também é fato que a
informacdo possui natureza ubiquitaria, o que significa dizer que, por meio do
deslocamento, tal conteddo informacional, via signo, pode exercer funcdo que o
qualifique de modo particular, surgindo signo distintivo merecedor de consideracéo por
parte do ordenamento juridico e merecedor de tutela juridica especial. Por exemplo,
fato juridico desse tipo pode ocorrer quando o signo identificador de pessoa é
deslocado para exercer papel identificador de produtos ou servigcos, de estabelecimento
fisico ou, ainda, para identificar a empresa, no campo concorrencial.

Indo além, ao analisar o conceito de distintividade, ha doutrina que diferencia
o sentido de distinguir do sentido de identificar. Segundo tal posicionamento, ainda
gue naidentificacdo possa haver distincdo, o ato de identificar seria caracterizado pela
mera aposi¢cdo de um signo sobre certo objeto, enquanto o ato de distinguir ocorreria
guando o signo fosse capaz de particularizar um objeto diante de todos os demais>44,
ou seja, embora em ambos o0s casos haja ato de designacao, haveria distingao

apenas se 0 objeto nomeado fosse tomado como unico.

543 N&o ha como ndo notar a proximidade do nome comercial com as marcas gerais cujo uso, na pratica
econdmica, passou a ser comum, para distinguir a generalidade da produgéo das empresas, juntamente
com marcas especiais, ligadas a tipos especificos de produtos. A marca genérica era prevista no
artigo 61, do antigo CPI de 71, como aquela que identifica a origem de uma série de produtos ou
artigos que, por sua vez, sao individualmente caracterizados por marcas especificas e pode servir
para identificar, também, a origem comercial ou industrial de uma série de produtos ou servigos
produzidos por uma empresa de atividades multiplas ou por um grupo de empresas. Atualmente,
além de nao ser prevista na ordem juridica brasileira, a marca de base nao tem uma funcgéo juridica
totalmente igual ao nome comercial, além do fato de n&o distinguir exclusivamente produtos e servigos.

544 EMENDORFER NETO, Victor. Nome empresarial: fungdes e peculiaridades do instituto. Criticas e
sugestdes a seu tratamento juridico (estudo realizado de acordo com as alteracfes da In DNRC
116/2011). Revista dos Tribunais, S&o Paulo, n.921, p.220, jul. 2012. Contudo, ressalta-se que
em tal analise o referido autor parece ter tratado do nome comercial como sinbnimo de nome
empresarial, como signo identificador de sujeitos, mesmo porque afirma que o nome do homem
teria a funcdo de identificar, mas ndo de distinguir.
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Epistemologicamente, o sentido de "distinguir* é separar, discriminar, especificar,
mostrar preferéncia®45, mas, além de "distintivo" referir-se a algo que estabelece a
diferenca 46, também pode ser compreendido como um sinal que demonstra
pertencimento a um grupo, a uma instituicdo, organizacdo.>*’” Tomada neste ultimo
sentido, a funcéo distintiva iria além de meramente identificar, pois diferenciaria
objetos e indicaria pertencimento a uma origem ou a propria origem. Assim, a
distintividade ndo se esgotaria na individualizacdo, mas abarcaria tanto a faculdade de
distinguir, quanto a de indicar a origem.>48

Tal constatacdo estd em sintonia com o fato de a propriedade intelectual ser
uma elaboracéo da lei®49, ligada as vicissitudes de uma economia de mercado propria
de sociedades que permitem a produtores e comerciantes concorrerem entre si, para
atrair ou manter clientes, com a finalidade justamente de cuidar da diferenciacdo, por
meio de um conjunto coerente de principios e de regras que visam garantir o direito
das empresas apresentarem-se ao publico como diferentes e, por consequéncia,
também poderem diferenciar os bens e servicos que produzem.550 Assim, por ter a
missao de proteger todos os elementos intangiveis que contribuem para diferenciar os
produtores e 0os comerciantes, bem como os respectivos produtos e servicos, a funcao
de diferenciar estaria presente em todos os direitos intelectuais, sendo a capacidade

diferenciadora um elemento comum, a justificativa para protecao de um sinal distintivo

545 FERREIRA, Aurélio Buarque de Hollanda. Pequeno dicionario brasileiro da lingua portuguesa.
Rio de Janeiro: Civilizac&o Brasileira, 1960. p.419.

546 LEXICO - DICIONARIO DE PORTUGUES ON LINE. Distintivo. Disponivel em:
<https://www.lexico.pt/distintivo/>. Acesso em: 10 out. 2017.

547 INFOPEDIA - DICIONARIOS PORTO EDITORA. Lingua Portuguesa com Acordo Ortogréfico.
Distintivo. Disponivel em: <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/distintivo>.
Acesso em: 10 out. 2017.

548 FRANCESHELLI, Remo. Sui marchi di imprensa. Milano: Giuffré Editore, 1988. p.247.

549 BARBOSA, Denis Borges. Bases constitucionais da propriedade intelectual. p.3. Disponivel
em: <http://www.nbb.com.br/pub/propriedadel3.pdf>. Acesso em: 10 set. 2016.

550 CARVALHO, Nuno Pires de. A propriedade intelectual como fator de diferenciacdo e o papel
fundamental que desempenha para assegurar a livre-concorréncia. Revista dos Tribunais, v.105,
n.968, p.270, jun. 2016.


https://www.lexico.pt/distintivo/
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/distintivo
http://www.nbb.com.br/pub/propriedade13.pdf
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e condicdo sine qua non para a protecdo juridica dos varios ativos intangiveis objeto
dos direitos intelectuais.>51

Dentro desse contexto, distintividade seria sinbnimo de diferenciagcéao, sendo
consectario da funcéo diferenciadora da propriedade intelectual, também, a repressao de
praticas que constituem ou causam confusdo, imitacdo, engano ou prejuizo a
reputacdo dos concorrentes.>52 Assim, a propriedade intelectual afirma e protege a
individualidade num mercado de livre concorréncia, permitindo aos consumidores
fazerem escolhas e as empresas atrair e manter clientela, pois na auséncia dos
elementos intangiveis que distinguissem uma empresa da outra, os clientes nao
teriam como optar de modo transparente por aquilo que desejam.>53

Considerando tal entendimento como pressuposto e, também, que 0 nome
comercial € um signo distintivo autbnomo, resta inegavel sua natureza de ativo
intangivel com funcéo e capacidade diferenciadora, cuja existéncia permite a tutela da
individualidade de uma fonte de fornecimento, indispensavel num ambiente de livre
mercado e livre concorréncia. Nesse sentido, ser distintivo significa que o sinal deve
ser percebido como indicador da existéncia de um exclusivo sobre um signo para
utilizacdo em determinado setor econdmico, ou seja, que existe num determinado
setor da economia um titular de signo que tera o poder de usa-lo ou autorizar outros a
isso, assumindo a responsabilidade pelas caracteristicas dos produtos ou servigos

gue foram marcados pelo sinal escolhido.554

551 CARVALHO, Nuno Pires de. A propriedade intelectual como fator de diferenciacdo e o papel
fundamental que desempenha para assegurar a livre-concorréncia. Revista dos Tribunais, v.105,
n.968, p.269 e 261, jun. 2016.

552 |hid., p.264.

553 |pid., p.259.

554 GALLI, Ceasare. Il marchio come segno e la capacita distintiva nella prospettiva del diritto
comunitario. Disponivel em: <http://aippi.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/c_galli.pdf>.
Acesso em: 10 set. 2017.
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Na préatica econdmica, um sinal pode vir a tornar-se portador de reputacéo e
de notoriedade, devendo ser verificado se o fundamento juridico dessa protecao
decorre do reconhecimento do nome enquanto sinal identificador de uma pessoass>
ou, se além de uma funcao registral, identificadora, podemos concluir pela existéncia
de uma funcéo distintiva e que seria, por conta desta funcéo, possivel objetivar certo
elemento do nome empresarial, tornando-o inclusive objeto de transa¢cdes comerciais.
Sinais que ndo possuem natureza objetiva, a exemplo do nome empresarial, ndo
podem ser alienados. Mas, no caso do nome comercial, por ndo se tratar de situacao
em que o sinal é portador de reputacao propria da pessoa, mas sim da empresa, do
empreendimento organizado via teia de contratos>%6, tal signo adquire reputacdo
proporcional ao investimento, organizacdo e sucesso da atividade que identifica, o
gue acaba por justificar e permitir sua alienabilidade.

Embora haja entendimento no sentido de que a diferenca entre 0 nome usado
na vida comercial e 0 nome usado na vida civil ndo seria diferenca de fungdo, mas
apenas de importancia econémica®5’, no direito brasileiro o nome comercial tem
funcéo claramente diversa daquela do nome civil, pois na qualidade de sinal distintivo,
antes de tudo, deve atencao as funcdes estabelecidas na CF-88.558 Nesse sentido, 0
nome empresarial, como sinal de identificacdo, tem natureza mais proxima e exerce

funcdo semelhante a exercida pelo nome civil, embora ndo seja idéntica, pois dentro

555 No famoso caso Carolina Ferraz, no qual uma empresa registrou como nome de dominio o nome de
artista famosa, a 28.% Vara Civel do Rio de Janeiro, processo 2008.001.314865-0, determinou a
retirada do site do ar, sob fundamento de violagéo a direito de imagem e de dignidade da pessoa
humana.

556 Nesse sentido, Williamson refere uma visdo das empresas ligada ndo mais as fungées de producéo, e
sim como estruturas de governanca (WILLIAMSON, Oliver E. The economic institutions of capitalism
firms, markets, relational contracting. Londres: Collier Macmillan Publishers, 1985. p.16).

557 VIVANTE, Cesare. Tratado de Derecho Mercantil. Madrid: Reus, 1932. v.1. p.197.

558 gegundo o art. 5.°, XXIX da CF-88, nomes de empresa sdo protegidos tendo em vista o interesse
social e o desenvolvimento tecnol6gico e econdmico do pais. J& 0 nome civil responde a regime
juridico diverso, orientado pelo fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana e por
direito individual e fundamental do cidaddo, conforme art. 5.°, X da CF-88, que consagrou serem
inviolaveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.
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de outro contexto. E isso ocorre porque sinais sdo formas que representam um
conteudo, cabendo ao ordenamento juridico apurar a qual conteddo, ou a quais
conteudos, o sinal se refere, pois € o conteldo o objeto da protecao juridica.>>°
Embora um signo possa ser portador de conteddo que o caracterize como nome
empresarial, com a funcédo de identificar o empresario individual ou a sociedade
empresaria>®, sendo reconhecido, previsto em lei e protegido para tal fim, isso ndo
impede o uso no comércio do signo que foi caracterizado como nome empresarial para
fins concorrenciais, sendo possivel que o signo assuma, por meio do deslocamento,
funcdo de ativo de natureza objetiva como, por exemplo, servindo para identificar a
atividade empresarial e ndo mais, ou ndo somente, sendo utilizado com a finalidade
de identificar um sujeito de direitos e obriga¢cGes, enquanto pessoa.

Funcionalmente, os signos séo a representacéo de algo em face de uma pessoa
determinadas¢! e atuam de modo simbdlico, podendo comunicar uma mensagem no
sentido de que aquele produto ou servico tem uma procedéncia, cuja empresa ou
grupo de empresas que fornecem o bem gozam de certa reputacdo, que decorre de
sua estrutura produtiva e de suas caracteristicas ao longo do tempo. Ou seja, trata-se de

uma origem de natureza reputacional.562 O signo, assim, indicaria simbolicamente que

559 GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas juridicas. S4o Paulo: Malheiros, 1998. p.10 e 11.

560 OQUENDO, Felipe Barros. O nome empresarial no ordenamento juridico brasileiro: evolugéo
legislativa e perspectivas. Revista de Propriedade Intelectual e Direito Contemporéneo —
PIDCC, Aracaju, v.3, n.7, p.281, out. 2014. Disponivel em: <http://pidcc.com.br/artigos/072014/
12082014.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2016.

561 BARBOSA, Denis Borges. Da prote¢&o das marcas: uma perspectiva semioldgica. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2008. p.36.

562 A exemplo da JBS, titular da marca Friboi. Apds sucessivos escandalos, de ordem politica e
relativos a praticas mercantis, houve num primeiro momento uma rejei¢do inicial dos produtos
comercializados sob tais marcas, situacdo que tentou ser logo em seguida solucionada, por meio
de publicidade utilizando personalidades famosas a fim de recuperar a reputacdo de tais marcas.
Havia, no entanto, situacdes particulares. A JBS foi criada a partir da aquisicdo de diversos outros
frigorificos que formaram uma empresa Unica, em curto espaco de tempo. O consumidor agiu de
modo generalizado em relacdo a marca, sem conhecimento especial da origem fisica e concreta de
cada produto em particular. Além disso, 0 modo de atuacéo social de pessoas envolvidas com a
empresa e a divulgacdo de métodos operacionais utilizados em estabelecimentos especificos
influenciou a reputacdo da empresa como um todo, percebida pelos consumidores de modo
sumarizado pela marca. Com a utilizagcdo de publicidade para melhorar a imagem da marca, houve


http://pidcc.com.br/artigos/072014/12082014.pdf%20acesso%20em%2015-11-2016
http://pidcc.com.br/artigos/072014/12082014.pdf%20acesso%20em%2015-11-2016
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ha por tras dele uma estrutura de governanca responsavel pela insercéo do produto ou
servico no mercado, ou seja, uma origem, independentemente de a atividade de
fornecimento ser organizada por arranjos verticalizados ou via horizontaliza¢cao563, o
que também acaba sendo percebido pelo publico consumidor e atuando sobre
sua reputacéo.

A funcéo distintiva, aqui, tem o sentido de diferenciar origem empresarial por
meio de um signo e ndo analisa o signo em si, partindo do pressuposto que um signo
necessariamente deve ter aptiddo para diferenciar e precisa ser diferente de outro ja
existente utilizado em igual funcéo, em nicho econdmico semelhante. E da esséncia
do nome comercial ser formado a partir de um signo, comumente um termo
nominativo, que seja diferente dos demais.>¢4 Ha, por certo, indicacdes terminoldgicas
sem carater distintivos65, contudo, 0 nome comercial caracteriza-se por ser um nome
original, distinto de todos os demais existentes, podendo inclusive resultar em signo
linguistico novo, alheio ao vernaculo. Trata-se, portanto, da distintividade intrinseca do

nome comercial, que diz respeito a sua condicdo enquanto signo. Se for genérico,

recuperacdo da demanda sem que na verdade tivesse havido alteracdo de experiéncia real e
concreta em relagdo aos produtos, por parte dos consumidores. Assim, tal exemplo demostra ser
impossivel uma separacao absoluta entre a marca e a empresa identificada pela marca, havendo
uma andlise meramente representada da origem empresarial, influenciada por uma complexa
relacdo de fatores que afetam a reputacdo do binbmio marca-empresa, junto ao grande publico.

563 Estratégias empresariais recorrentes, uma vez que, por meio da verticalizacdo, a empresa busca
produzir internamente tudo o que puder, estratégia em que a "empresa faz tudo"; ja no caso da
horizontalizacéo, a estratégia consiste em buscar a colaboragdo de terceiros para fabricagdo do
produto final. Sao outras questées que demonstram que uma "origem pura" jamais existira de fato
no mundo empresarial, quicd apenas em métodos de producgédo totalmente artesanais.

564 veja-se que, no caso das marcas, apesar de o carater distintivo ser considerado uma de suas
condicdes de validade e para sua prépria conceituacao, o carater distintivo ndo se confunde com a
funcdo do signo. Cf. MORO, Maité Cecilia Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas
notorias na Lei n.° 9.279/1996 e nos acordos internacionais. S&o Paulo: Revista dos Tribunais,
2003. p.37.

565 Cerqueira, ao comentar o art. 137 do CPI, faz referéncia a elementos componentes da marca "sem
carater distintivo", ou seja, termos que por esséncia seriam inapropriaveis, uma vez sendo
genéricos ou de uso comum (CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado de propriedade industrial:
das marcas de fabrica e de comércio, do nome comercial, das insignias, das frases de propaganda
e das recompensas industriais, da concorréncia desleal. Atualizado por Newton Silveira e Denis
Borges de Barbosa. 3.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.2. Tomo 2. p.121).
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descritivo ou usual, em regra, o sinal ndo teria capacidade distintiva.>¢¢ Aqui se
aplicam regras similares as que sdo aplicadas a irregistrabilidade das marcas nao
distintivas.

Por outro lado, os sinais de identificacdo ou distintivos séo tidos como meios
de expressdo, como regra grafica ou fonética®6’, que servem para identificar certas
realidades ao estabelecer um elo ideal entre o sinal usado e a entidade a que se
refere.>68 Entdo, o que realmente faz com que o nome comercial desempenhe
juridicamente uma funcao distintiva € a distintividade extrinseca do signo, a mensagem
qgue ele transmite. Em regra geral, mensagem é informacdo que, como ja foi bem
frisado, pertence ao dominio publico. Contudo, passa a ser protegida pela propriedade
industrial a partir do momento em que distingue, que protege valor caracterizado pela
reputacdo da empresa, considerado seu ativo intangivel mais importante e que,
frequentemente, esta associada com o nome comercial.>69

Veja-se que a diferenciacdo nem sempre diz respeito diretamente ao produto
ou servico e, mesmo quando isso acontece, ha sempre uma empresa por tras e a
diferenciacdo pode, certamente, ser realizada considerando-se empresas distintas.
Quando consumidores buscam commodities, também pode haver diferenciacdo que,
obviamente, muito pouco se referird as caracteristicas do produto, mas, podera haver
diferencas ligadas ao modelo de organizacéo empresarial responsavel pelo fornecimento

e, inclusive, podem ser diferenciadas por meio do uso de nhomes comerciais.5’0

566 GONCALVES, Luis Miguel Couto. Func¢o distintiva da marca. Coimbra: Almedina, 1999. p.74.

567 Sem olvidar que, no caso do nome comercial, 0 signo é sempre nominativo.

568 RICOLFI, Marco. Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale. 2015. Disponivel em:
<http://hdl.handle.net/2318/1526036>. Acesso em: 10 set. 2017.

569 CARVALHO, Nuno Pires de. A propriedade intelectual como fator de diferenciacio e o papel
fundamental que desempenha para assegurar a livre-concorréncia. Revista dos Tribunais, v.105,
n.968, p.259, jun. 2016.

570 Nesse sentido, Nuno Pires de Carvalho (Ibid., p.264).


http://hdl.handle.net/2318/1526036
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Logo, o nome comercial tem por funcdo mediata proteger a diferenciacao e,
por funcédo imediata, indicar uma origem reputacional, ou seja, 0 signo caracterizado
como nome comercial, ao exercer a funcdo de diferenciar e indicar uma atividade
exercida no mercado>71, comunica ao grande publico mensagem relativa a reputacdo da
empresa, seu renome, sua fama, distinguindo esta daquelas exercidas por
concorrentes. Isso ocorre porque a reputacdo € o grande fator diferenciador das
empresas e resulta das impressdes causadas por esse complexo fendémeno,
envolvendo sua eficiéncia, regras de conduta, inovacédo, publicidade, estrutura de
governanca, caracteristicas de oferta de produtos e servicos, entre outros fatores que
possam interferir em sua fama.

Assim, 0 nome comercial, além de identificar, diferencia uma origem empresatrial,
uma procedéncia. Ndo de um estabelecimento, tampouco de um sujeito, mas de uma
origem de natureza reputacional, forjada a partir de uma atividade com renome e
caracteristicas préprias, sendo que, por meio de um sinal que a simboliza572, protege-se
a individualidade de cada concorrente no mercado, repise-se, considerando-se a
atividade empresarial desenvolvida, em sua plenitude, ndo por meio de atencéo restrita
ao seu perfil subjetivo. A funcao distintiva do nome comercial diz respeito a uma
origem reputacional relativa a empresa, a organizacdo que resulta na série de atos
ordenados que colocardo o bem ou o produto no mercado.

Veja-se que, por meio do exercicio da funcao distintiva, pode-se fundamentar o

direito de apropriacao, por parte do empresario, do sobrevalor gerado pelo uso de um

571 CARVALHO, Nuno Pires de. A propriedade intelectual como fator de diferenciacdo e o papel
fundamental que desempenha para assegurar a livre-concorréncia. Revista dos Tribunais, v.105,
n.968, p.262, jun. 2016.

572 Sempre foi muito comum analisar um produto natural, fora da uma embalagem, pelo seu aspecto
visual. Atualmente sdo tantas as técnicas de producdo que os aspectos visiveis ja ndo dizem tanto
em relacao as qualidades intrinsecas do produto e ha toda uma preocupacdo com fatores de outra
ordem, tais como praticas sustentaveis da empresa, ligacdo com atividades criminosas (a exemplo
de uso de trabalho escravo e trabalho infantil), forma de producao livre ou ndo de substancias
toxicas, etc., condutas que influenciam na mensagem transmitida pelo signo distintivo.
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signo distintivo, sendo que a natureza do sinal adotado para o exercicio de empresa
estd alinhada a possibilidade de agregar valor econbmico, cuja protecdo é
concorrencial. Portanto, ndo basta a ado¢cdo do nome, mas se faz necessario o efetivo
uso para que se justifique esta protecéo, pois, além da dinamica ser da esséncia de
toda atividade voltada a geracdo de riquezas, o objetivo da protecdo é garantir a
diferenciacéo, evitando o aproveitamento ilicito dos frutos de atividade alheia e do
prestigio adquirido por terceiros, bem como evitar que o publico seja induzido a erro.
Nesse sentido, a protecdo do nome comercial pressupde a conquista de reputacéo
por uma atividade de fornecimento e comprovacdo de sua difusdo social de modo
relevante>73, momento em que o signo consolida-se para o exercicio de funcéo para

distinguir diferentes atividades desenvolvidas, no ambito concorrencial.

573 L ORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio eletrdnico. S&o Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
p.2008.



267

6 CONCLUSAO

Nas economias de mercado, para fomentar a geragéo de riquezas, a liberdade
de competicdo permite aos empresarios criar e manter um adequado processo de
comunicacao, com vistas a melhor divulgar os bens e servi¢cos que oferecem, de forma a
tornarem-se conhecidas do publico consumidor e, fundamentalmente, distinguirem-se na
concorréncia. Para tanto, é essencial a aquisicdo e manutencao de uma clientela e a
apropriagcdo de fluxos que tornem estaveis ou crescentes o consumo de produtos ou
servigcos expostos a venda. Assim, num mercado competitivo, com liberdade de
atuacdo de varios agentes, tais objetivos do empresario exigem que a atividade de
fornecimento sob sua organizacao seja diferenciavel da de outras concorrentes, o que
maci¢camente é feito por meio do uso de sinais distintivos.

Compreender a fungdo exercida pelos chamados "sinais distintivos da empresa”
constitui ferramenta valiosa para solucionar problemas relacionados ao direito de
apropriacdo e conflitos que comumente surgem entre eles. Para tal mister, foi
necessario confirmar se o modo pelo qual os sinais distintivos se encontram atualmente
regulados pelo ordenamento juridico atende as exigéncias modernas do mundo
empresarial, principalmente, a fim de minimizar a perplexidade, tanto em termos
tedricos quanto em termos praticos, de presenciar casos e estudos nos quais um
simples registro de nome empresarial, de natureza cartorial, em qualquer Estado do
Brasil, acaba afetando e até trazendo nulidade a uma marca ja registrada e consolidada
em seu nicho de mercado. Este é hoje um dos mais arduos problemas da propriedade
industrial em nosso pais e que ainda carece de solugao satisfatoria.

A fim de contribuir para o aprimoramento desse sistema, foi eleito o nome

comercial como objeto de analise. Numa etapa preliminar, foi realizada uma narrativa da
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evolucdo historica do instituto, identificando-se seus fundamentos juridicos e
demonstrando-se as hipéteses nas quais se caracteriza como signo distintivo dotado de
valor econdémico objetivo. A concluséo foi que existe atualmente fundamento juridico
suficiente a embasar a existéncia do nome comercial, que ocupa lugar préprio no
ordenamento juridico brasileiro, na economia e que néo coincide com a figura do nome
empresarial. Nome empresarial e nhome comercial tratam-se de signos distintivos
diferentes e autbnomos, que se submetem a regimes juridicos diversos. O nome
empresarial ndo pode ser caracterizado, no direito brasileiro, como direito patrimonial,
enguanto o nome comercial sim, pois tem natureza objetiva. Signos que tem a funcao
de nome civil, de identificagdo, contam com a tutela exclusiva do regime especial a
que pertencem.

Partindo-se do pressuposto de que a empresa € hoje um instituto juridico
reconhecido pela legislacdo brasileira e que a Constituicdo Federal garante protecéo
aos nomes de empresa e outros signos distintivos, restou plenamente plausivel a
possibilidade de existéncia juridica e de tutela de signo que tem por funcao distinguir
empresas, vistas como atividades organizadas de fornecimento de bens ou servigos
ao mercado. E concluiu-se que esse signo distintivo de empresas trata-se do classico
nome comercial, surgido com o advento da Convencéo de Paris de 1883, reconhecido e
previsto na legislacao brasileira desde o Decreto n.° 3.346, de 1887, que internalizou na
ordem juridica interna as disposices de referida Convencao. Atualmente, o nome
comercial encontra-se expressamente previsto na lei de propriedade industrial, Lei n.°
9.279, de 1996, nos artigos 191, 194 e 195 do capitulo V, na parte que trata dos crimes
contra a propriedade industrial. Também esta previsto no art. 124, inciso V da LPI,
sendo abrangido pelo conceito de "nome de empresa”, do qual sdo espécies 0 home

empresarial e o nome comercial. A expressdo nomes de empresa, referida no art. 124,
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V, da LPI, foi utilizada em sentido amplo, abrangendo todos o0s signos nominativos
utilizados para identificacéo ou distincdo de empresas, sendo que apenas gera Obice ao
registro de marca a reproducdo ou imitacdo de elemento diferenciador ou
caracteristico desta, suscetivel de causar confusdo ou associagdo com 0 novo signo
que é levado a registro. J& a expressdo nomes de empresa, referida no art. 5.°, inc. XIX,
da CF abrange apenas os nomes de empresa de natureza objetiva, que inclui 0 nome
comercial objetivo.

Outra conclusdo a que se chegou, por meio desta pesquisa, foi que para o
direito industrial o ato de distinguir ndo se esgota na identificacdo, mas demonstra
pertencimento a um grupo, a uma organizacgao e, nesse sentido, indica origem. O ato
de distinguir esta ligado as vicissitudes de uma economia de mercado, propria de
sociedades que permitem a produtores e comerciantes concorrerem entre si, para
atrair ou manter clientes, buscando garantir o direito das empresas exercidas serem
apresentadas ao publico como diferentes e, por consequéncia, também ser possivel
diferenciar os bens e servigos que produzem.

E por meio do exercicio da funcdo distintiva, e ndo apenas da funcéo de
identificacdo, que se pode fundamentar o direito de um empresario de apropriar-se do
sobrevalor resultante do uso de um signo, para fins concorrenciais. Ou seja, ndo basta
a adocao de um nome, sendo necessario o efetivo uso no comércio, suficiente a
criacao de distintividade, para que se justifique protecdo, que esta intimamente ligada
a garantia constitucional de diferenciacdo entre empresas. Desta feita, a protecdo do
nome comercial pressupde a conquista de reputacdo por uma atividade de
fornecimento e comprovacéo de sua difusédo social de modo relevante, momento em
gque o signo consolida-se para o exercicio de funcdo distintiva entre atividades

desenvolvidas em regime de concorréncia.
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Exercicio do comércio sob um signo nominativo ndo significa necessariamente
que tal signo tera distintividade extrinseca, ou seja, que 0 signo exercera funcao
distintiva, no sentido de indicacao de origem. No caso do signo adotado para o exercicio
de empresa, ou seja, 0 nome empresarial de que trata o art. 1.155 do Cddigo Civil
Brasileiro, a funcéo por ele exercida é nitidamente de identificacdo, voltada a atender
norma de cunho burocratico, para fins de controle estatal e obrigacional. A funcao
de identificacdo é estatica, permanecem seus efeitos cadastrais e obrigacionais
independentemente do modo de uso do sinal.

O exercicio de funcdo distintiva, ou seja, a distintividade extrinseca, esta
relacionada com distintividade econémica, que leva em conta a criacdo de um ativo com
funcao diferenciadora que, no caso do nome comercial, é indicativo de uma fonte de
fornecimento para fins de referéncia ao publico consumidor. E a distintividade a
funcdo diferenciadora que importa para o direito industrial, porque este existe no
contexto da livre iniciativa, possibilitando a apropriacdo de beneficios econdmicos,
dos lucros gerados pela empresa e dos proporcionados pelas inovagdes. A fungao
diferenciadora é dinamica, depende do deslocamento do sinal para uso no comércio,
para fins econémicos.

O registro de um sinal para fins de identificagéo auxilia na apropriagéo do sinal
para fins econdmicos, mas ndo € decorréncia automatica, pois a distintividade
depende de outros fatores, tais como nao ter sido registrado de ma-fé ou para fins de
bloqueio da concorréncia, pois isso no maximo geraria efeitos de identificacdo, mas
nao na concorréncia e, principalmente, apos o registro, depende de uso efetivo no
comercio.

A dimenséo da protecéao juridica do nome comercial € dependente da dimenséo

da respectiva empresa. O nome comercial nasce e vive em funcdo de uma fonte de
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fornecimento de produtos ou servicos a qual esta conectado, estando sua protecéo
condicionada a sua funcionalidade econémica, garantindo o investimento realizado na
conquista de notoriedade do sinal que identifica a empresa, mas dentro do micro
ambiente econdémico onde a atividade € exercida. O principio da especialidade
transforma a regra da novidade em novidade relativa, ou seja, vale para o0 mercado
especifico onde ocorre efetivamente a competicao.

A protecdo do nome comercial da-se por meio da avaliacdo de circunstancias de
fato, considerando o ramo de atividade e a area geografica da clientela, pois a garantia
do exclusivo depende de uma relacéo efetiva de concorréncia ou associacao indevida
entre sinais de titulares diversos, que atentem contra a distintividade. A protecéo
da-se pelas regras de combate a concorréncia desleal em que o padrdo de analise é,
sobretudo, fatico, analisando-se similitude de mercado, ambito geografico e temporal.
Vale para um mercado pertinente, que se constitui dentro de um contexto temporal e
geogréfico.

A extensdo do direito de exclusividade relativo ao nome comercial ndo € estatica
e prefixada, mas varia no tempo em funcdo do conhecimento publico. O direito ao
nome comercial ndo nasce, necessariamente, do uso do nome por longo periodo de
tempo, mas da existéncia de um sinal que exerca funcao distintiva de empresa e que
tenha, por conta do exercicio dessa funcédo, adquirido suficiente reputacdo. A protecao
de nome registrado, sem qualquer uso funcional distintivo, criaria as condicdes ideais
para o surgimento de um gigantesco "cemitério de marcas", sem nenhum beneficio a
ordem econdmica, tdo e somente garantindo um direito vazio e sem causa,
unicamente por se tratar de nome que ja foi registrado.

Na condicao de signo distintivo da empresa, 0 nome comercial torna-se um

valor fundado na reputacdo conquistada, no poder de atrair clientela, na notoriedade,
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gerando beneficios e conferindo ao seu titular exclusividade de uso, o que permite
insurgir-se contra atos de terceiros, que venham porventura a atentar contra sua
reputacdo ou tentar desfrutar das vantagens do sinal, especialmente ao valer-se da
associacao ou confusdo. O nome comercial € um sinal que, identificando uma empresa,
conseguentemente recomenda seus negocios, seu produtos e servigos, atrai clientela.

O nome comercial é caracterizado por sinal nominativo, que denota o nome
sob o qual o negécio de uma empresa € conhecido publicamente, sendo tutelado nas
situacdes em que ha possibilidade de confusdo ou associacao entre empresas.

O signo nominativo em si ndo € objeto de direito, mas sinal portador de
informacé&o pertencente ao dominio publico e apenas utilizado em situacdo especifica,
por meio do deslocamento, deixa de veicular contetdo informacional livre e pode ser
considerado como objeto de um direito exclusivo, a fim de permitir o exercicio de
determinada funcdo. E a natureza ubiqua da informacéo, aliada & intervencdo do
legislador, que permite tornar o signo distintivo um bem econémico objeto de direito de
exclusivo, dependente de uma relacao funcionalizada do signo com o meio, habil a
preencher os requisitos juridicos previstos por uma determinada norma. No caso dos
signos distintivos nominativos, o que € protegido ndo é a palavra portadora de
informacédo de uso geral, mas um signo acrescido de informacao significante
funcionalizada. O que o direito reconhece como digno de tutela € o sinal funcionalizado, o
sinal enquanto ligado a um determinado conteudo e, apenas nesta realidade. Ou seja,
uma vez que o signo € portador de informacdes, apenas um signo enquanto sinal
capaz de conter uma carga informacional determinada e no exercicio de uma funcéao
eleita pelo legislador é que merece atencédo do direito e pode ser tornar um bem
apropriavel. Um elemento de comunicacéo, dada a sua natureza ubiquitaria, pode vir

a ser utilizado como um signo distintivo e, conforme a funcdo para a qual seja
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deslocado, pode vir a constituir-se num dos direitos industriais previstos no
ordenamento juridico, justamente para exercer a funcéao de sinal distintivo da empresa.

A definicdo do instituto juridico depende do enquadramento fatico a seus
contornos conceituais, sendo relevante o modo como é utilizado o sinal. Um signo
pode ser nome comercial e, também, utilizado como marca de produto ou servico. E o
uso do sinal deslocado para determinada funcdo que o enquadrara em determinado
instituto juridico, fendbmeno possivel por conta da natureza ubiquitaria dos signos. O
deslocamento do signo é diferente do deslocamento de um objeto fisico, corporeo,
porque ndo ocorre a mudanca de um objeto de um local para outro, tampouco a
transubstanciacdo do sinal primitivo, que continua existindo, mas se cria outro signo
via ressignificacdo do elemento sensivel que o compde, replicando-o em outro local,
tirando-se partido de sua natureza ubiquitaria.

E, uma vez que signos distintivos constituem-se de conteudos informacionais de
natureza ubiquitaria, podera qualquer signo assumir a condicdo de signo distintivo da
empresa, por meio do deslocamento e, também, coexistirem varios signos distintivos
vinculados a uma Unica empresa.

Antigamente, mormente no ambito as corporagdes, um profissional so ia para o
mercado apos adequado periodo de formacédo. Atualmente, com a liberdade de oficio, ha
um incentivo para o aumento de oferta de profissionais, por outro lado, muitos se
apresentam sem o preparo suficiente. Um instrumento imprescindivel dentro desse
sistema séo os sinais, que permite ao consumidor identificar o profissional que presta um
bom servico e permite ao profissional com qualificagdo distinguir-se dos demais,
apresentando-se como alguém de boa formacdo em oposicdo ao profissional de

formacao menor.
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Situacdes de conflito entre os sinais distintivos implicam ndo apenas impacto
no desenvolvimento e nos custos gerados aos empresarios, mas, também, significativos
problemas burocraticos e desnecessario desgaste dos Orgaos registrais, tanto por
ocasido da analise de pedidos, oposicOes e recursos administrativos, quanto pelos
custos de comparecimento junto ao Poder Judiciario.

Importante perceber que os sinais distintivos precisam estar devidamente
inseridos e atualizados a nova "economia do conhecimento”, atividade econémica que se
baseia ndo em recursos naturais fisicos, mas em recursos intelectuais, vistos como um
importante ativo por parte dos empresarios. A economia do conhecimento influi tanto nas
atividades dos empresarios quanto nas funcbes do Estado, pelo que compreendé-la é
necessario para 0 aperfeicoamento, eficiéncia, disseminacdo e gestdo do sistema

brasileiro de concesséo e garantia dos direitos de propriedade intelectual.
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ANEXO 1

SIGNOS DISTINTIVOS DE MEURON & CIA (FABRICA DE RAPE AREA PRETA)

- ko
UREETER

Fonte: Arquivo Nacional (imagem digitalizada de computador)
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ANEXO 2

EMPRESA E RELACOES ESTRATEGICAS

COMUNIDADE

OUTROS N 2 DEFESA DO
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ESPECIFICOS ¥ N

EMPREGADOS MIDIAS

Fonte: www.portal-administracao.com
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