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Resumo:

Esta pesquisa cuida do regime juridico do nome empresarial a partir da doutrina
empresarialista e da analise da legislacdo aplicavel. Verifica que a protecdo ao nome
empresarial iniciou a partir da “Unido para a Protegdo da Propriedade Industrial”
de 1883. Nome empresarial é um sinal distintivo para diferenciar o empresario no
exercicio de sua atividade econdmica; por isso, conceitualmente, ¢ a expressao
(firma ou denominagdo) pela qual alguém desenvolve atividade de comércio,
industria ou prestacao de servicos. O regime juridico do nome empresarial se da
por forga de varios dispositivos legais, como a Constitui¢ao Federal, art. 5°, XXIX;
o Cadigo Civil, art. 1.166; a Lei n. 8.934/1994, art. 33; o Decreto n. 1.800/1996; a
Instru¢do Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC -
n. 116/2011; e,a Lein. 9.279/1996, arts. 195, inc. V, e 209. Sdo examinadas as regras
atinentes a formagao do nome empresarial, ao titulo de estabelecimento (nome de
fantasia), a insignia; bem como os conflitos existentes entre o nome empresarial e a
marca ou o nome de dominio.

Palavras-chaves: Nome empresarial. Nome comercial. Natureza e regime
juridico. Extensdo da protegdo. Principios da veracidade e da
novidade. Formagdo do nome. Firma. Denominacdo. Titulo de
estabelecimento - nome de fantasia. Insignia.

Abstract:

This research is about the legal treatment for brand names in the context of the
business theory and the analysis of the applicable law on it. The beginning of the
brand name protection took place in 1883, with the Convention for the Protection
of Industrial Property. Brand name is a distinctive sign which distinguishes the
entrepreneur in the exercise of their economic activity as well as the expression
(fancy name) by which one develops trading, industry or services activities. The
brand name legal system is enforced by a number of statutory rules, such as the
Federal Constitution, art. 5, XXIX; Civil Code, article 1.166, Law n. 8.934/1994,
article 33; Decree. 1.800/1996, Instruction of the Department of Commerce National
Registry - DNRC - n. 116/2011, and Law n. 9.279/1996, articles 195, inc. V, and
209. One examines the rules relating to the creation of brand names, the store names
(fancy name), the emblem, and the conflicts between brand and domain names.
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Introducgdo

O presente trabalho visa analisar qual o regime juridico do nome empresarial,
bem como os problemas legais que permeiam o assunto. Para tanto, vale ter em conta que
o nome empresarial ¢ um dos elementos tidos como sinais distintivos da empresa, ao lado
de outros como o titulo de estabelecimento, a insignia, a marca e o nome de dominio.

Cabe desde ja considerar que, o nome empresarial tem a fungao de identificar
o empresario (semelhante ao nome civil de uma pessoa natural). Ele faz a ligagdo do nome
da empresa ao empresario. O nome empresarial € o que a pessoa (fisica ou juridica) utiliza
para individualizar a sua atividade. Revela o tipo societario optado pelos socios e se a
responsabilidade deles ¢ limitada ou ndo; bem como pode estampar o objeto social da
empresa, como, por exemplo, industria, comércio etc.

Para alcancar o escopo desta pesquisa, apoiar-se-a na doutrina comercialista
partindo de uma contextualizacdo histdrica do instituto, sua natureza juridica e distingdo
em relacdo ao nome civil. Posteriormente, avaliaremos as espécies de nome empresarial,
notadamente a firma e a denominagao, além de cuidarmos do titulo de estabelecimento e
insignia, por serem sinais distintivos estreitamente ligados ao nome empresarial.

Vale esclarecer que a doutrina classica, em geral, utiliza a expressao nome
comercial em detrimento de nome empresarial. No entanto, haja vista a evolugdo da
Teoria dos Atos de Comércio para a Teoria da Empresa, a terminologia mais adequada
e utilizada pelas normas mais recentes ¢ nome empresarial, como veremos. Utilizaremos
preferencialmente nome empresarial, salvo quando estivermos contextualizando o assunto
no tempo, citando o pensamento de certos autores ou estabelecendo comparagdo entre
ambas as expressoes.

Também procuraremos analisar a prote¢ao juridica do nome empresarial,
que pode ocorrer pela inscricdo do empresario individual ou pelo arquivamento de
contrato social de sociedade empresaria no registro proprio; ou, ainda, pelas alteracdes
que mudam o nome, efetuadas posteriormente. Esse regramento aplica-se sem prejuizo
das regras de concorréncia desleal (Lei n. 9.279/1996, arts. 195, inc. V, e 209).

1. Origem do nome

Thomas Leonardos destaca que a origem do nome, em sentido genérico,
serviu (e serve até hoje) para indicar e diferenciar os individuos entre si. Entre os hebreus
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certos nomes indicavam determinados significados ou qualidades, como, por exemplo,
“Isaac” significava o que sorri; “Nabal”, o demente.

O autor investigando a origem no nome comercial aponta que, apds
escavagoes na regiao de Pompeia, descobriu-se que na Roma Antiga havia pedras talhadas
que traziam gravadas na parte inferior os nomes de seus fornecedores; também foram
encontradas lampadas de barro com marcacdes de seus fabricantes. Esse fato poderia ser
tido como o primordio do nome comercial, mas sem duvida foi a partir da Idade Média,
com o maior desenvolvimento e expansdo do comércio, que o nome comercial comegou
a aparecer de forma mais definida como forma de identificacao e meio de propaganda dos
produtos, confundindo assim com a marca de fabricagdo.'

2. Nome civil ¢ nome empresarial: natureza juridica

A principio, o nome civil designa um valor moral, decorrente da
personalidade humana, e o nome empresarial um valor de ordem econdmica, um bem do
empresario, portanto. Por hora, e para fins de deste item da pesquisa, tomaremos nome
empresarial como sindnimo de nome comercial, ainda sem considerar que a Teoria da
Empresa sucedeu a Teoria dos Atos de Comércio. Adiante veremos possiveis distingdes
entre ambas as terminologias.

De acordo com Thomas Leonardos, no passado o nome comercial confundia-
se com o0 nome civil, no entanto, com o desenvolvimento do comércio ¢ a autonomia
do direito comercial ele acabou destacando-se por completo. A partir da Revolugdo
Francesa, com a queda das Corporagdes de Arte e Oficio e a afirmacdo da liberdade para
o comércio, 0 nome comercial passou a ser para o negociante algo muito sagrado, como
o titulo de nobreza ao aristocrata. Isso pois, se para este o titulo representava honrarias e
privilégios, para o comerciante o nome comercial era o brasdo conquistado na luta com os
concorrentes. Era a gloria pelo seu esfor¢o; a recompensa pelo trabalho. No entanto, uma
efetiva tutela juridica para o nome comercial iniciou-se somente a partir de 1878, pelo
Congresso Internacional de Paris.

Em 05 de setembro de 1878 foi promovido o Congresso Internacional
de Paris, o qual abordou problemas relacionados as invengdes, as marcas ¢ a0 nome
comercial. Em continuidade as tratativas, visando uma uniformizagdo sobre propriedade
industrial, em 1880 ocorreu a Conferéncia Internacional de Paris, sendo que os paises
participantes reuniram novamente em 1883 para a aprovagdo do texto final, sendo o Brasil

' LEONARDOS, Thomas. Origem, evolugdo, natureza e tutela do nome comercial. Rio de Janeiro: Leuzinger,
1934.p. 6-9 e 16-17.
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signatario. Assim, estava constituida a “Unido para a Protegdo da Propriedade Industrial”,
cuja vigéncia se iniciou em 06 de julho de 1884.2

O art. 8° da referida Convencao prevé: “O nome comercial sera protegido
em todos os paises da Unido, sem obrigac¢do de depdsito, nem registro, quer faga ou nao
parte de uma marca de fabrica ou de comércio”.

Investigando a natureza juridica do nome comercial, P. Barbieri afirma que
a escolha do nome comercial ¢ absolutamente livre, pois tal escolha ndo causa prejuizo
algum a direitos preexistentes. No entanto, deve-se evidenciar que mesmo sendo o direito
ao nome comercial exclusivo, ndo pode um comerciante querer utilizar-se de um nome
comercial de outro comerciante ja estabelecido, sob pena de causar confusdo nos clientes
deste ultimo, o que pode configurar ma-fé pela escolha semelhante.

Ao confrontar a natureza juridica do nome civil com o nome comercial,
P. Barbieri pondera que o nome civil ¢ a expressdo da reputagdo; um valor moral do
ser humano. O nome comercial ¢ a expressdao da credibilidade de um comerciante, da
qualidade técnica de seus produtos; que pode ser tido como um valor pecuniario.?

Newton Silveira aponta que a fungdo do nome empresarial ¢ distinguir o
proprio empresario, firma individual ou pessoa juridica, no exercicio da empresa. O nome
empresarial ou outro sinal pelo qual o empresario ¢ conhecido no exercicio empresarial
(seja pelos clientes, fornecedores, distribuidores, instituicdes de crédito e demais agentes
do comércio em geral) integra o seu aviamento subjetivo, o qual estd ligado a pessoa
(natural ou juridica), que se agrega o conceito publico que ela desfruta.*

Aviamento ¢ a aptiddo de produzir lucro conferido ao estabelecimento a
partir do resultado de variados fatores, quais sejam: pessoais, materiais e imateriais. E um
atributo do estabelecimento, sendo a clientela um dos fatores do aviamento.’ E pertinente
mencionar que o aviamento pode ser objetivo e subjetivo. O primeiro decorre de aspectos
extrinsecos a atividade do empresario, como ¢ o caso da localizagdo do estabelecimento
(local goodwill); o segundo, deriva de aspectos intrinsecos e conceituais referentes a
atuagdo do empresario, por exemplo, quanto a sua competéncia e boa fama a frente de
seu negocio (personal goodwill).®

2 LEONARDOS, Thomas. Origem, evolugdo, natureza e tutela do nome comercial. cit., p. 14, 44-49 ¢ 109.

3 BARBIERI, P. La tutela del nome commerciale e la concorrenza sleale sul n.c. Milano: Societa Editrice,
1937. p. 25-26.

4 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares,
nome empresarial. 4. ed. Sao Paulo: Manole, 2011. p. 19-20.

5 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do estabelecimento comercial. Sdo Paulo: Max Limonad, 1969. p. 179-
180.

¢ VERCOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial. Sao Paulo: Malheiros, 2004. v. 1. p.
248.
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O aviamento objetivo que ocorre normalmente em razdo da localizagdo do
estabelecimento, pode ter como exemplo uma lanchonete em um colégio ou uma floricultura
em frente a um cemitério. Nesse caso, o cliente compra porque nao tem outro lugar préximo;
ou entdo porque estd com pressa. Assim, o fator extrinseco, localizac@o, € o maior fator da
lucratividade. Por sua vez, o aviamento subjetivo ao ocorrer em razdo da competéncia
do empresario, pode ser exemplificado por um restaurante ou saldo de cabeleireiro.
Nessa hipotese, o cliente vai ao restaurante ou saldo em razdo da confianga que tem na
pessoa que esta a frente do negdcio, ou por sua fama ou qualificagdo, ndo importando
necessariamente a sua localizacao.

Conforme P. Barbieri, o nome comercial ¢ um dos clementos mais
importantes do comerciante, que esta incorporado ao seu patrimdnio, pertencendo,
portanto, ao ativo formado pelo comerciante. Sob o prisma do direito italiano, o autor
pondera que, o nome comercial pode ser cedido, a titulo gratuito ou oneroso (mais usual
na pratica), juntamente com a azienda (estabelecimento).’

A luz do art. 52 do Codigo Civil brasileiro, 0 nome empresarial é tido como
um direito de personalidade, mas Alberto Luis Camelier da Silva alerta para o fato de que
alguns autores refutam essa ideia ao considerar sua natureza como um bem patrimonial,
haja vista que o nome empresarial agrega valor a empresa, sendo algo incompativel com a
impossibilidade de cessdo prevista no art. 1.164 do mesmo diploma civil.®

André Zonaro Giacchetta discorre longamente sobre as teorias da natureza
juridica do nome empresarial enquanto direito de propriedade ou direito de personalidade,
apontando para tanto muitos autores, nacionais e estrangeiros. Apesar de o autor demonstrar
sua preferéncia pela teoria da natureza juridica de propriedade do nome empresarial, em
razdo do carater patrimonial que ele acaba assumindo, opta por continuar seu estudo a
partir da teoria juridica da personalidade do nome empresarial em razdo das disposigdes
combinadas do Codigo Civil, arts. 16, 52 ¢ 1.166.°

Gabriel Francisco Leonardos aponta uma terceira corrente acerca da
natureza juridica do nome empresarial. Para o autor o nome empresarial ¢ um direito
pessoal (obrigacional) derivado da repressdo a concorréncia desleal, isso porque a
protecdo ao nome empresarial tem um fundamento exclusivamente utilitario, uma vez
que objetiva tutelar investimentos realizados para se formar a reputag@o a partir de um

BARBIERI, P. La tutela del nome commerciale e la concorrenza sleale sul n.c. p. 26-38.

8 SILVA, Alberto Luis Camelier da. Concorréncia desleal: atos de confusdo. 2007. Dissertagdo (Mestrado) —
Faculdade de Direito, Universidade de Sao Paulo, Sdo Paulo. p. 140.

®  GIACCHETTA, André Zonaro. 4 prote¢do do nome empresarial na perspectiva do Codigo Civil de 2002:

natureza juridica e concorréncia. 2007. Dissertagao (Mestrado) — Faculdade de Direito, Universidade de Sao

Paulo, Sao Paulo. p. 43-56.
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nome, bem como proteger consumidores que habituarem-se a relacionar certa qualidade
a um determinado nome. '’

3. Conceito e finalidade

Jodo da Gama Cerqueira chama atengdo ao fato de que ndo se tem um
conceito perfeito acerca de nome comercial, podendo-se, no entanto, compreender que
nome comercial ¢ a denominagdo sob a qual alguém exerce o género de industria ou
comércio a que se dedica."

A seu tempo, Jos¢ Carlos Tinoco Soares pondera que o nome comercial
serve para designar a pessoa natural (firma individual) ou a pessoa juridica (qualquer
tipo de sociedade), bem como os estabelecimentos e as localidades.'> Essa amplitude sera
tratada adiante.

Na década de 1930, Thomas Leonardos asseverou que o nome comercial
deveria ser compreendido ndo apenas como o simples nome dos que exercem o comércio,
mas como a representagio sintética da complexa atividade do comerciante.'

Considerando a evolucao da Teoria dos Atos de Comércio para a Teoria da
Empresa, reflexa no art. 966, caput, do Codigo Civil brasileiro, pode-se compreender que
nome empresarial consiste na designag@o adotada e utilizada pelo empresario, individual e
sociedade empresaria, sob a qual exerce sua atividade empresarial de indéstria, comércio
ou prestacdo de servigos (exceto intelectuais).

O Codigo Civil, art. 1.155, prevé que se considera nome empresarial a firma
ou a denominagdo para o exercicio de empresa.

Denis Borges Barbosa chama a atengdo para o fato de que este dispositivo
legal ndo vincula o nome empresarial a uma pessoa, mas sim a uma atividade; logo, tal
mandamento legal estaria conferindo protecao tanto ao nome empresarial “oficial” quanto
ao de “fantasia”.'

A vigente Lei da Propriedade Industrial — Lei n. 9.279/1996 — nao conceitua
0 que venha a ser nome empresarial, no entanto, o revogado Decreto-lei n. 7.903/1945 —

10" LEONARDOS, Gabriel Francisco. A protegao juridica ao nome comercial, ao titulo de estabelecimento e a
insignia no Brasil. Revista da Associagdo Brasileira de Propriedade Intelectual, n. 13, nov./dez. 1994. p. 20
e ss. apud Daniel Adensohn de Souza. 4 protegdo juridica do nome de empresa no Brasil. 2009. Dissertagao
(Mestrado) — Faculdade de Direito, Universidade de Sao Paulo, Sdo Paulo. p. 53.

" CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1946. v. 2. p.
1.147-48.

12° SOARES, José Carlos Tinoco. Nome comercial. Sao Paulo: Atlas, 1968. p. 31.

LEONARDOS, Thomas. Origem, evolugdo, natureza e tutela do nome comercial. cit., p. 109.

4 BARBOSA, Denis Borges. Prefacio. In: SILVEIRA, Newton. Estudos e pareceres de propriedade
intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. xii.
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Cddigo da Propriedade Industrial dispunha no seu art. 104 que, nome comercial ¢ a firma
ou a denominag¢@o adotada pela pessoa fisica ou juridica, para o exercicio de atividades
comerciais, industriais ou agricolas."

Atualmente, no ambito normativo o conceito de nome empresarial esta
previsto na Instrugdo Normativa do DNRC (Departamento Nacional de Registro do
Comércio) n. 116, de 22 de novembro de 2011, art. 1°, ao expressar que nome empresarial
¢ aquele sob o qual o empresario, a empresa individual de responsabilidade limitada
(EIRELI) e a sociedade empresaria exercem suas atividades e se obrigam nos atos a elas
pertinentes; sendo que o nome empresarial compreende a firma e a denominagao.'®

Dessa forma, o nome empresarial tem a fungao de identificar o empresario.
E como se fosse 0 nome civil de uma pessoa fisica. Ele faz a ligagio do nome da empresa
ao empresario. Assim, o nome empresarial € o que a pessoa (fisica ou juridica) utiliza para
individualizar a sua atividade. Em decorréncia, ele revela o tipo societario optado pelos
socios e se a responsabilidade deles ¢ limitada ou ndo; além de poder demonstrar qual o
objeto social da empresa, como, por exemplo, industria, comércio etc.

Ainda no campo conceitual, Daniel Adensohn de Souza aponta que nome
comercial, nome empresarial ¢ nome de empresa muitas vezes sdo empregados como
expressdes sindnimas, mas que guardam significados diversos. Conforme o autor nome
de empresa seria o género do qual nome comercial e nome empresarial sdo espécies. O
autor pondera que o nome de empresa seria uma evolugao do nome comercial, haja vista
que com a adocao da Teoria da Empresa passou a alcancar um ntimero maior de atividades
econdmicas em relagdo a Teoria dos Atos de Comércio. Assim, se na sua acep¢ao inicial
o nome comercial servia para identificar o comerciante, o nome de empresa serve para
identificar o empresario.

Quanto as espécies em si do nome de empresa, o autor afirma que o
nome comercial estd relacionado a fungdo objetiva do nome, ou seja, ¢ uma finalidade
econdmico-concorrencial por ser um elemento que individualiza e distingue a atividade
do empresario. J& o nome empresarial reflete a fungdo subjetiva do nome, isto ¢, uma
finalidade identificadora por ter a inteng¢ao de designar o sujeito de direitos ¢ deveres.
Assim, a adogdo do nome comercial seria facultativa, no entanto, o0 nome empresarial

15 Decreto-lei n. 7.903/1945. Art. 104. Considera-se nome comercial a firma ou denominacéo adotada pela
pessoa fisica ou juridica, para o exercicio de atividades comerciais, industriais ou agricolas.

Paragrafo unico. Equipara-se ao nome comercial, para todos os efeitos da prote¢ao que lhe dispensa éste
Codigo, a denominagao das sociedades civis, ou das fundagdes. (Ortografica original da época).

16 In: n. 116/2011. Art. 1° Nome empresarial ¢ aquele sob o qual o empresario, a empresa individual de
responsabilidade limitada e a sociedade empresaria exercem suas atividades e se obrigam nos atos a elas
pertinentes.

Paragrafo tnico. O nome empresarial compreende a firma e a denominagéo.
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seria obrigatorio.'” A seguir, examinaremos com maior profundidade as fun¢des subjetiva
¢ objetiva do nome empresarial, bem como faremos a analise se nome empresarial tem
necessariamente o sentido de nome comercial.

4. Nome empresarial versus nome comercial. Fungao subjetiva e objetiva

A ser tempo, Jodo da Gama Cerqueira, tomando por nome comercial o que
hoje pode ser tido como nome empresarial, aponta que o nome comercial pode ser firma
ou razao social; a primeira que pode ser o nome civil do comerciante, a segunda que
denota a existéncia de uma sociedade.

Frise-se, que a adog¢do de firma ou denominagdo impde-se pela necessidade
de se conhecer com quem se contrata e a quem se imputa as responsabilidades assumidas.
Sob esse aspecto, 0 nome comercial liga-se estreitamente a pessoa do comerciante, assim
como o nome civil & personalidade que os usa. No ambiente comercial, a fungdo de
designar o sujeito de direito ¢ uma funcdo subjetiva. Diferentemente, a fung¢ao objetiva
do nome comercial caracteriza, individualiza e distingue a atividade do comerciante ou
industrial, pessoa fisica ou juridica, no campo da concorréncia desleal. Em sua funcdo
subjetiva as firmas e as denominagdes sdo estranhas a propriedade industrial, submetendo-
se as regras de registro e do direito comercial. Apenas em sua fungéo objetiva as firmas
e as denominagdes constituem modalidade do nome comercial e objeto da propriedade
industrial.'®

Outros elementos exercem essa fungdo objetiva, por isso, 0 nome comercial
contempla ndo somente a firma e a denominagdo, mas também outras modalidades como
o titulo de estabelecimento, a insignia, a marca, a expressdo de propaganda, o nome da
localidade em que ¢ fabricado o produto. Assim, o que a lei visa proteger por meio da
tutela do nome comercial ¢ a propria atividade da empresa, tida como complexo de bens
materiais e imateriais pelo qual o comerciante explora determinada espécie de comércio.

Ainda sob o prisma da fungdo objetiva, Jodo da Gama Cerqueira entende
que o nome comercial, como género, pode ser tido como um direito de propriedade do
comerciante, ndo sendo uma simples designacdo dele como na fungao subjetiva, tornando-
se um objeto autdbnomo, ou seja, um bem patrimonial."’

Para Newton Silveira, no aspecto subjetivo, o0 nome empresarial (firma ou
denominagdo) constitui obrigacdo do empresario, sendo que seu uso de forma incorreta

17 SOUZA, Daniel Adensohn de. 4 protegdo juridica do nome de empresa no Brasil. 2009. Dissertacao
(Mestrado) — Faculdade de Direito, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo. p. 29-35.

18 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial. v. 2. p. 1.159-1.160.

1 CERQUEIRA, Joao da Gama. Tratado da propriedade industrial. v. 2. p. 1.160-63 ¢ 1.174.
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pode ocasionar a responsabilidade solidaria dos socios, quando normalmente assim ndo
estariam obrigados. Ja no aspecto objetivo, o nome empresarial cuida-se de um direito
exclusivo de seu titular, podendo ser formado ndo somente pelo nome empresarial
subjetivo (firma ou denominag@o), mas também por outros nomes ou sinais pelo qual o
publico em geral identifique o empresario, independentemente de registro, conforme o art.
8° da Convengao de Paris.

O referido autor defende que nome empresarial refere-se ao aspecto
subjetivo, j4 0o nome comercial diz respeito ao aspecto objetivo. O primeiro ¢ tratado pelo
Cddigo Civil, em razao da natureza de direito de personalidade, com protecao restrita ao
territdrio do estado-membro brasileiro; por sua vez, o segundo, pelo carater concorrencial,
tem a protegdo estendida ao territorio de abrangéncia da concorréncia.?

Apesar do mandamento de ordem concorrencial, ou seja, Lein. 9.279/1996,
art. 195, inc. V, prever a nomenclatura “nome comercial”, compreendemos que o emprego
de tal terminologia se deu por questdo circunstancial e temporal. Isso porque, na ocasido
da aprovagdo da referida lei, ainda ndo vigorava o Cddigo Civil de 2002, especialmente
em razao do art. 966, caput, que correspondente Teoria da Empresa.”!

Assim, entendemos que a expressdo nome comercial prevista no dispositivo
sob comento deve ser tida por nome empresarial, haja vista esta terminologia ser uma
evolugdo daquela. Contudo, esse nome empresarial esta relacionado ao aspecto objetivo,
conforme discorrido anteriormente. Por isso, nos posicionamos no sentido de que nome
empresarial pode ter duplo sentido: subjetivo (identificacdo) e objetivo (concorrencial).

5. Nome empresarial — regime juridico

A protegdo juridica do nome empresarial ocorre pela inscrigdo do empresario
individual ou pelo arquivamento de contrato social (para sociedade empresaria) no registro
proprio; ou, ainda, pelas alteragdes que mudam o nome, efetuadas posteriormente. Isso
esta de acordo com a Constituigdo Federal, art. 5°, XXIX; o Coédigo Civil, art. 1.166; ¢ a
Lein. 8.934/1994, art. 33.

Além disso, a tutela do nome empresarial estd disposta no Decreto n.
1.800, de 30 de janeiro de 1996, que regulamenta a Lei n. 8.934/1994, especialmente
seus arts. 61 e 62; bem como na Instrucdo Normativa do Departamento Nacional de
Registro do Comércio - DNRC - n. 116, de 22 de novembro de 2011; sem prejuizo da

2 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares,
nome empresarial. cit., p. 20.

21 Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem: (... )
V - usa, indevidamente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia alheios ou vende, expde ou
oferece a venda ou tem em estoque produto com essas referéncias; (...) (Grifo nosso).
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protecdo conferida pelas regras da concorréncia desleal previstas especialmente na Lei
n. 9.279/1996, arts. 195, inc. V, e 209. Examinaremos adiante as principais disposi¢des
legais sobre o nome empresarial.

5.1.  Extensdo da protecao

Pela regra geral, a protegdo ao nome empresarial ¢ valida no territorio
do Estado-membro da Junta Comercial em que foi registrado. Em casos excepcionais,
previstos em legislagdo especifica, a protecdo ao nome empresarial pode ter carater
nacional, conforme o art. 1.166 do Cddigo Civil (e internacional, a luz do art. 8° da
Convencao da Unido de Paris).

A protecdo no estado-membro esta relacionada ao carater subjetivo do nome
empresarial, ndo se sujeitando ao principio da especialidade, mas ao da territorialidade.
No entanto, o nome empresarial de carater objetivo, de natureza concorrencial, ndo tem
limite territorial, sendo tutelado pelo art. 195, inc. V da Lein. 9.279/1976 e pelo art. 8° da
Convencdo de Paris.??

Denis Borges Barbosa, ao comentar o art. 1.166 do Coédigo Civil, afirma
que ndo havendo um registro nacional de nomes empresariais, mas apenas a protegao
estadual, cabera ao interessado requerer a extensdo a outros Estados-membros. Também
o autor pondera que, contraditoriamente, a Convencdo de Paris, art. 8°, protege
internacionalmente o nome comercial independentemente de registro, o que acarreta o
fato de que, exemplificativamente, um titular francés tenha seus direitos protegidos no
Brasil mesmo sem registro. No entanto, um empresdrio carioca para ter seus direitos
reconhecidos em Sao Paulo precisara solicitar a extensdo destes direitos perante a Junta
Comercial deste Estado.”

Newton Silveira, exarando parecer acerca de nome empresarial, ja sob a
vigéncia do Cddigo Civil de 2002, externa a opinido de que em razdo desta norma a
protecdo do nome tem carater estadual, podendo ser estendida aos outros Estados-membros
via requerimento especifico perante cada Registro Publico das Empresas Mercantis.?*

Cabe destacar que, a protegdo territorial do nome empresarial ja teve
tratamento diverso na legislac@o brasileiro. O antigo Codigo da Propriedade Industrial
— Decreto-Lei n. 7.903, de 27 de agosto de 1945 — previa a possibilidade de o nome

2 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares,
nome empresarial. cit., p. 107-108 e p. 124.

% BARBOSA, Denis Borges. Prefacio. In: SILVEIRA, Newton. Estudos e pareceres de propriedade
intelectual. p. Xiv.

2 SILVEIRA, Newton. Estudos e pareceres de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p.
20.
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comercial ter protecao nacional. Seus arts. 105 e 107 previam que para que pudesse ter
assegurado em todo o territorio nacional o direito ao uso exclusivo do nome comercial,
deveria o interessado promover-lhe o registro junto ao entdo Departamento Nacional da
Propriedade Industrial, conforme nele se preceitua.

Ja o posterior, mas também revogado, Cdodigo da Propriedade Industrial, o
Decreto-Lei n. 1.005, de 21 de outubro de 1969, em seu art. 166, previa que o registro do
ato constitutivo no Registro do Comércio conferia protecdo nacional ao nome comercial >

Frise-se que, o Decreto-Lei n. 1.005/1969 foi revogado expressamente pela
Lei n. 5.772, de 21 de dezembro de 1971 (também denominado Cddigo de Propriedade
Industrial, por sua vez revogado pela Lei n. 9.279/1996), em que o nome empresarial
nao teve o mesmo tratamento. O art. 119 da Lei n. 5.772/1971 excluia o nome comercial
de seu regramento ao prever que, a protecdo ao nome comercial se dava por legislacao
especial, ndo sendo-lhe aplicaveis as regras previstas no referido Codigo.”’

Atualmente, estd em vigor a Lei de Propriedade Industrial — Lei n.
9.279/1996 — que quanto ao nome empresarial disciplina tdo-somente prote¢do no
campo da concorréncia desleal, ao considerar como crime de concorréncia desleal usar
indevidamente nome comercial alheio, conforme prevé o art. 195, inc. V.

2 Decreto-Lei n. 7.903/1945. Art. 105. Para que possa ser assegurado em todo o territorio nacional o direito ao
uso exclusivo do nome comercial, devera o interessado promover-lhe o registro, na forma aqui estabelecida.
()

Art. 107. Promulgado éste Codigo, o titular do nome comercial com direito ao seu uso exclusivo, assim
restrito, podera estendé-lo a todo o territorio nacional, se o fizer registrar no Departamento Nacional da
Propriedade Industrial, conforme nele se preceitua.

% Decreto-Lei n. 1.005/1969. Art. 166. A protegdo ao nome comercial ou de emprésa, em todo a territorio
nacional, ¢ adquirida através do arquivamento ou registro dos atos constitutivos da firma ou sociedade no
Registro do Comércio ou no Registro Civil das pessoas juridicas, conforme o caso.

§ 1° Os pedidos de registro de nomes comerciais ou de emprésas e de recompensas industriais, apresentados
ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial até a data do inicio de vigéncia déste Codigo, e ainda
nao concedidos, serdo arquivados automatica e definitivamente.

§ 2° Os registros de nomes comerciais ou de emprésas, insignias e recompensas industriais, concedidos até
a data do inicio de vigéncia déste Codigo, extinguir-se-do, definitivamente, expirados os respectivos prazos
de vigéncia.

§ 3° Os pedidos de registro de insignias, em andamento, poderdo, a requerimento dos interessados,
apresentado dentro de sessenta dias do inicio de vigéncia déste Codigo, prosseguir como pedidos de registro
de marca de servico, quando couber; na auséncia de requerimento, dentro do prazo previsto, ou quando nao
for caso de transformagdo em marca de servigo, os pedidos de insignia serdo também arquivados automatica
¢ definitivamente. (Ortografica original da época).

2 Lein. 5.772/1971. Art. 119. O nome comercial ou de emprésa e o titulo de estabelecimento continuardo a
gozar de protecdo através de legislagdo propria, ndo se lhes aplicando o disposto neste Codigo.
1° Os pedidos de registro de nome comercial ou de emprésa e de titulo de estabelecimento, ainda nao
concedidos, serdo encaminhados ao Departamento Nacional do Registro do Comércio.
2° Os registros de nome comercial ou de emprésas, insignia, titulo de estabelecimento e recompensa
industrial, ja concedidos, extinguir-se-do definitivamente, expirados os respectivos prazos de vigéncia.
(Ortografica original da época).
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Vale ter em conta que, a Lei n. 8.934/1994, em sua redacdo original, também
previa nos vetados §§ 1° e 2° do art. 33 que a prote¢ao ao nome empresarial seria nacional,
sendo que a extensdo da protecdo aos demais estados se daria mediante informacao de
oficio pela Junta Comercial originaria (em que o nome foi registrado) as demais Juntas
Comerciais do Brasil.

Nas razdes do veto, apontou-se o fato de que a protecao pode ser nacional,
desde que feita a requerimento do interessado; que por sinal seriam poucos os casos, 0
que, portanto, ndo justificaria uma prote¢do nacional generalizado de oficio.

Como se sabe, a Lei n. 8.934/1994 foi regulamentada pelo Decreto n.
1.800, de 30 de janeiro de 1996, que em seu art. 61, §§ 1° e 2° dispde que a protecdo ao
nome empresarial limita-se a unidade federativa da Junta Comercial que procedeu ao
arquivamento; sendo que protecdo ao nome empresarial poderd ser estendida a outras
unidades da federagdo, a requerimento da empresa interessada, observando-se instrugdo
normativa do DNRC - Departamento Nacional de Registro do Comércio.?®

Norma recente vigora a Instrucdo Normativa — IN n. 116, de 22 de
novembro de 2011, do DNRC, cujo art. 11 disciplina a prote¢do ao nome empresarial.?
O caput do referido dispositivo assevera que a protegdo ao nome empresarial decorre,
consequentemente, do ato de inscricdo de empresario ou do arquivamento de ato
constitutivo de empresa individual de responsabilidade limitada ou de sociedade
empresaria (ou de sua alteragdo), circunscrevendo-se ao Estado-membro de jurisdi¢ao do
Registro Publico das Empresas Mercantis que o tiver efetuado.

Por sua vez, acerca do requerimento da empresa interessada em obter
protecdo nos demais Estados da Federagdo, o § 1°do art. 11 da IN n. 116/2011 prevé que
a prote¢do ao nome empresarial no territério estadual de outra Junta Comercial decorre,

2% Decreto n. 1.800/1996. Art. 61. A prote¢do ao nome empresarial, a cargo das Juntas Comerciais, decorre,
automaticamente, do arquivamento da declara¢do de firma mercantil individual, do ato constitutivo de
sociedade mercantil ou de alteracdes desses atos que impliquem mudanga de nome.

§ 1° A protecdo ao nome empresarial circunscreve-se a unidade federativa de jurisdi¢ao da Junta Comercial
que procedeu ao arquivamento de que trata o caput deste artigo.

§ 2° A protegdo ao nome empresarial podera ser estendida a outras unidades da federacao, a requerimento da
empresa interessada, observada instrugdo normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio -
DNRC. (...)

2 INn. 116/2011. Art. 11. A prote¢do ao nome empresarial decorre, automaticamente, do ato de inscrigdo de
empresario ou do arquivamento de ato constitutivo de empresa individual de responsabilidade limitada ou
de sociedade empresaria, bem como de sua alteracdo nesse sentido, e circunscreve-se a unidade federativa
de jurisdi¢do da Junta Comercial que o tiver procedido.

§ 1° A protegdo ao nome empresarial na jurisdi¢ao 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.

§ 2° Arquivado o pedido de prote¢ao ao nome empresarial, devera ser expedida comunicagao do fato a Junta
Comercial da unidade federativa onde estiver localizada a sede da empresa.
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automaticamente, da abertura de filial nela registrada ou do arquivamento de pedido
especifico. Neste ultimo caso, o pedido deve ser instruido com a certiddo do Registro
Publico das Empresas Mercantis da unidade federativa onde se localiza a sede da empresa
interessada.

Complementa o regramento o disposto no § 2° do art. 11 da IN n. 116/2011,
ao determinar que uma vez arquivado o pedido de protecdo ao nome empresarial, devera
ser expedida comunicacdo desse fato a Junta Comercial do Estado em que estiver
localizada a matriz da empresa.

André Zonaro Giacchetta pondera que a Lei n. 8.934/1994 nio restringiu
a extensdo ao territorio do Estado-membro, sendo que o Decreto n. 1.800/1996
(acrescentamos a Instru¢@o Normativa n. 116/2011), ndo poderia restringir por ser norma
procedimental, pois no Brasil estd em vigor as disposi¢des da Convencao da Unido de
Paris (Decreto n. 75.575/1975, renovado pelos Decretos n. 635/1992 e n. 1.355/1994), o
que implica em prote¢do nacional ¢ internacional do nome empresarial. O autor chama
a atencdo para o fato de que, apesar da justificativa do veto aos pardgrafos do art. 33
da Lei n. 8.934/1994, com o desenvolvimento do comércio, principalmente o comércio
eletronico, os limites territoriais de um Estado ou de um pais pode ser acanhado para o
empresario.*

Por fim, vale ter em conta que a protecdo do nome empresarial deriva nao
apenas de sua inscrigdo, mas também das possiveis alteragdes que este possa receber.
Essa ¢ uma previsdo expressa de varias normas, como o Cédigo Civil, art. 1.166, a Lei n.
8.934/1994, art. 33, caput, a Instrucdo Normativa do DNRC n. 116/2011, art. 11, caput.
Obviamente que ndo sera admitida uma alterag@o que provoque igualdade ou semelhanga
com outro nome empresarial. Respeitada essa regra, uma vez alterado o novo nome
empresarial passa a ter a mesma prote¢do do nome empresarial que ¢ inscrito para o inicio
do exercicio de uma atividade.

5.2.  Principios da veracidade e da novidade

Desde o Decreto n. 916/1890 os principios da veracidade e da novidade ja
estavam previstos legislativamente com o fim de assegurar a finalidade de identificagdo
dos empresarios.’! Atualmente, estes principios (da veracidade e da novidade) possuem
previsdo expressa na Lei n. 8.934/1994, art. 34,*? na sua norma regulamentadora, Decreto

3 GIACCHETTA, André Zonaro. 4 prote¢io do nome empresarial na perspectiva do Cédigo Civil de 2002:
natureza juridica e concorréncia. cit., p. 115-116.

31 VASCONCELOS, Justino. Das firmas e denominagées comerciais. Rio de Janeiro: Forense, 1957. p. 35.

32 Lein. 8.934/1994. Art. 34. O nome empresarial obedecera aos principios da veracidade e da novidade.
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n. 1.800/1996, art. 62,** bem como na Instrugdo Normativa do DNRC n. 116/2011, art.
4°34 Esta ultima norma detalha algumas regras decorrentes destes principios, as quais
serdo examinadas a seguir.

Iniciaremos o estudo pelo principio da novidade, o qual consiste no fato
de que o nome empresarial deve distinguir-se de outros ja registrados na mesma Junta
Comercial. Isto quer dizer que, o nome empresarial deve individualizar o empresario,
logo, deve diferenciar-se de outros nomes empresariais de forma que nao haja confusao
pelo publico. Nao poderdo coexistir no mesmo Estado-membro dois nomes empresariais
idénticos ou semelhantes. Essa regra pode ser estendida a outros Estados onde o empresario
tenha aberto filiais ou feito requerimentos especificos para protecdo do nome perante as
Juntas Comerciais correspondentes.

Pelo principio da novidade ndo podera haver identidade ou semelhanca
entre nomes empresariais no territorio de sua protegdo, sendo que a distingao entre eles
deve ser suficiente para que alguém, com a atengdo normalmente empregada, possa
diferencia-los.*

Trata-se de um principio que protege o empresario de outras pessoas que
eventualmente queiram registrar nome empresarial idéntico ou semelhante ao seu. Em
decorréncia desse principio, aquele que tem o nome empresarial registrado, protegido,
portanto, ¢ assegurado o direito de uso exclusivo deste nome empresarial.

Assim, como ja visto, o nome empresarial tem a fungdo de distinguir um
empresario (empresario individual, empresa individual de responsabilidade limitada ou
sociedade empresaria) de outros; por isso ndo podera ser igual a outro ja inscrito, nos
termos da previsdo do Cddigo Civil, art. 1.163. Nos casos em que isso acontecer, sera
necessario realizar alguma alterag@o para se obter a distingao.

Para André Zonaro Giacchetta a novidade pode ou no se limitar a somente
um elemento diferenciador entre os nomes empresariais, no entanto, ¢ fundamental que
um nome empresarial ndo seja confundido com outros.’® Podemos ilustrar a hipotese com

3 Decreto n. 1.800/1996. Art. 62. O nome empresarial atendera aos principios da veracidade e da novidade e

identificara, quando assim o exigir a lei, o tipo juridico da sociedade.

§ 1° Havendo indicagdo de atividades econdmicas no nome empresarial, essas deverdo estar contidas no
objeto da firma mercantil individual ou sociedade mercantil.

§ 2°Nao podera haver colidéncia por identidade ou semelhan¢a do nome empresarial com outro ja protegido.
§ 3° O Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, através de instrugdes normativas,
disciplinara a composi¢do do nome empresarial e estabelecera critérios para verificagdo da existéncia de
identidade ou semelhanga entre nomes empresariais.

In: n. 116/2011. Art. 4° O nome empresarial atendera aos principios da veracidade ¢ da novidade e
identificara, quando assim exigir a lei, o tipo juridico da empresa individual de responsabilidade limitada ou
da sociedade.

3 VASCONCELOS, Justino. Das firmas e denominagbes comerciais. cit., p. 241.

3% GIACCHETTA, André Zonaro. 4 prote¢io do nome empresarial na perspectiva do Cédigo Civil de 2002:

34
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o seguinte exemplo: “Continental Comércio de Veiculos Ltda.” e “Cosmo Comércio de
Veiculos Ltda.”. Neste exemplo ha apenas um elemento diferenciador, mas poderia haver
outros, como, por hipétese, “Cosmo Comércio, Reparos e Manutencao de Veiculos Ltda.”.

Eventualmente, ainda que seja uma hipotese dificil, poderia ocorrer de
haver coexisténcia de empresas de ramos diversos ou ndo da atividade empresarial que
operam com nomes empresariais iguais ou semelhantes. No entanto, isso ndo tiraria o
direito daquele que efetuou o registro primeiramente de exigir que o segundo altere seu
nome empresarial. Isso, pois, a anterioridade do registro do nome empresarial (o que se
comprova pelo registro do ato constitutivo garante ao titular o seu uso em detrimento de
terceiros).

Esse fato decorre de outro principio, o Principio da Anterioridade que
consiste no fato de a protecdo se dar em favor daquele que primeiro registrou. Tal
principio ¢ abstraido do paragrafo tinico do art. 1.163 do Codigo Civil ao prever que, se
0 empresario tiver nome idéntico ao de outros ja inscritos, devera acrescentar designagao
que o diferencie.

A Instrucdo Normativa do DNRC n. 116/2011, prevé em seu art. 6° que,
atendendo ao principio da novidade, ndo poderdo coexistir, na mesma unidade federativa,
dois nomes empresariais idénticos ou semelhantes. Em razdo disso, se a firma ou
denominagao for idéntica ou semelhante a de outra empresa ja registrada, devera ser
modificada ou acrescida de expressdo distintiva. Além disso, sera admitida a utilizagdo
da expressdo de fantasia incomum (extraordindria), desde que expressamente autorizada
pelos socios da sociedade ou pelo titular de empresa individual de responsabilidade
limitada anteriormente registrada.’’

Ja o art. 8° da referida Instrugdo Normativa fixa critérios para a analise,
pelas Juntas Comerciais (¢ pelo DNRC), de identidade ou semelhanga entre nomes
empresariais. Nas firmas, a analise sera feita pelos nomes inteiros, sendo idénticos se
tiverem a mesma grafia (homodgrafos) e semelhantes se tiverem a mesma pronuncia
(homoéfonos). Em relagdo as denominagdes, consideram-se 0s nomes por inteiro, quando
compostos por expressdes comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar, sendo
idénticos se homoégrafos e semelhantes se homofonos. Mas quando as denominacdes

natureza juridica e concorréncia. cit., p. 75.

37 IN n. 116/2011. Art. 6° Observado o principio da novidade, ndo poderdo coexistir, na mesma unidade
federativa, dois nomes empresariais idénticos ou semelhantes.
§ 1° Se a firma ou denominagdo for idéntica ou semelhante a de outra empresa ja registrada, devera ser
modificada ou acrescida de designagdo que a distinga.
§ 2° Sera admitido o uso da expressdo de fantasia incomum, desde que expressamente autorizada pelos
socios da sociedade ou pelo titular de empresa individual de responsabilidade limitada anteriormente
registrada.
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contiverem expressdes de fantasia incomuns (extraordinarias), serdo eclas analisadas
isoladamente, ocorrendo identidade se homografas e semelhanga se homofonas.?®

Por sua vez, o principio da veracidade significa que o estiver designado
pelo nome empresarial deve corresponder efetivamente a verdade dos fatos, ndo podendo
conter atividade a qual ndo tenha previsao no contrato social, nome de pessoa que ndo seja
socia ou qualquer informacao falsa ou que possa induzir a erro outras pessoas.

Diferentemente do principio da novidade, que visa proteger o proprio
empresario titular do nome empresarial, o principio da veracidade tem por escopo a
protecdo de terceiros que se relacionam ou podem se relacionar com o empresario, 0s
quais ndo devem ser induzidos a erro a partir do que ¢ designado pelo nome empresarial.

Em razdo do principio da veracidade, o art. 1.165 do Codigo Civil dispde
que, o nome de socio falecido, excluido ou que tenha se retirado da sociedade ndo pode
ser conservado na firma social. Essa regra visa proteger, fundamentalmente, terceiros que
podem ser levados a equivoco imaginando que certa pessoa pertenga ao quadro societario,
quando na verdade ja pertenceu apenas no passado.

O principio da veracidade também ¢é observado quando a norma
determina que o nome empresarial de sociedade, conforme o seu tipo, deve ter as
expressdes correspondentes. Exemplificativamente, sociedade limitada deve ter a
palavra “Limitada”, ou sua abreviagdo “Ltda.”, sob pena de responsabilidade solidaria e
ilimitada dos administradores (CC, art. 1.158, § 3°). Ja a sociedade cooperativa deve ter
na sua denominacdo a palavra “Cooperativa” (CC, art. 1.159). A sociedade an6nima
deve ter em sua denominagdo a expressdo “Sociedade Andnima” ou “Companhia”,
ou a abreviagdo “S.A.”, “S/A” ou “Cia.” (CC, art. 1.160). A microempresa ou a
empresa de pequeno porte necessitam incluir no final do nome empresarial a expressao:
“Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas abreviagdes “ME” ou “EPP”
(Lei Complementar n. 123/2006, art. 72), sob pena de ndo fazer jus ao regime tributario
especial e simplificado (Simples Nacional). Entre outras previsdes do ordenamento
juridico a este respeito.

¥ In:n. 116/2011. Art. 8° Ficam estabelecidos os seguintes critérios para a analise de identidade e semelhanga
dos nomes empresariais, pelos orgaos integrantes do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis
- SINREM:
I - entre firmas, consideram-se os nomes por inteiro, havendo identidade se homografos e semelhanga se
homofonos;
1T - entre denominagdes:
a) consideram-se os nomes por inteiro, quando compostos por expressdes comuns, de fantasia, de uso
generalizado ou vulgar, ocorrendo identidade se homografos e semelhanca se homofonos;
b) quando contiverem expressdes de fantasia incomuns, serdo elas analisadas isoladamente, ocorrendo
identidade se homografas e semelhanga se homofonas.
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A Instrucdo Normativa do DNRC n. 116/2011, prevé em seu art. 5°, incs. I
e III, que o empresario individual ou o titular da empresa individual de responsabilidade
limitada s6 poderdo adotar como firma o seu proprio nome, acrescentado (se quiser ou
quando ja existir nome empresarial idéntico ou semelhante) designagdo mais precisa de
sua pessoa ou de sua atividade, devendo o titular acrescer a sigla EIRELI

Tal dispositivo ainda estabelece que a denominacdo deva ser formada
com palavras de uso comum ou vulgar na lingua nacional ou estrangeira ¢ ou com
expressoes de fantasia, com a indica¢do do objeto da sociedade ou empresa individual de
responsabilidade limitada.

Porultimo, o principio da veracidade, com as peculiaridades aqui apontadas,
também deve ser respeitado quando se promove alguma alteragdo no nome empresarial,
como, por exemplo, quanto ao nome do socio que ird constar do nome empresarial, ao tipo
societario adotado e a atividade relacionada ao objeto social do ato constitutivo.

5.3.  Outras regras aplicaveis

Conforme dispde o caput do art. 1.164 do Codigo Civil, o nome empresarial
nao pode ser alienado. A explicagdo para a proibi¢do prevista no art. 1.164, caput, esta
relacionada com a previsdo do art. 52, combinado com o art. 11 e seguintes, do mesmo
diploma civil, ao prever que o nome ¢ um direito de personalidade, seja do empresario
individual ou da pessoa juridica, e em razao disso nio pode ser alienado.*

Haroldo Malheiros Duclerc Vergosa pondera que, o Codigo Civil ao proibir
a alienacdo do nome empresarial, estd tratando apenas do seu aspecto subjetivo, pois do
contrario o dispositivo seria inconstitucional ao proibir a livre disposi¢ao de um direito de
propriedade que o titular do estabelecimento tem em relagdo ao aspecto objetivo do nome
empresarial.¥!

Por sua vez, o paragrafo unico do art. 1.164 prevé uma excegdo. Este
dispositivo estabelece que havendo trespasse do estabelecimento empresarial, por ato

3 In:n. 116/2011. Art. 5° Observado o principio da veracidade:

I - o empresario e o titular da empresa individual de responsabilidade limitada s6 poderdo adotar como
firma o seu proprio nome, aditando, se quiser ou quando ja existir nome empresarial idéntico ou semelhante,
designagdo mais precisa de sua pessoa ou de sua atividade, devendo o titular acrescer a sigla EIRELLI; (...)
III - a denominagédo ¢ formada com palavras de uso comum ou vulgar na lingua nacional ou estrangeira
e ou com expressoes de fantasia, com a indicagdo do objeto da sociedade ou empresa individual de
responsabilidade limitada (...)

40 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares,
nome empresarial. cit., p. 107. ¢ SILVEIRA, Newton. Sinais distintivos da empresa. Revista de Direito
Mercantil, Industrial, Econémico e Financeiro, Sao Paulo: Malheiros, n. 147, jul./set. 2007. p. 148.

4 VERCOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial. cit., v. 1. p. 260.
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entre vivos, o seu adquirente pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante,
precedido do seu proprio, com a qualificagdo de sucessor.

Comentando essa previsdo legal, Haroldo Malheiros Duclerc Vercosa
afirma tratar-se de uma excecdo expressa para a utilizagdo do aspecto subjetivo do nome
do empresario alienante.*? Essa regra diferenciada e excepcional quanto a impossibilidade
de alienacdo do nome empresarial, prevista no paragrafo unico do art. 1.164 ¢ denominada
por Daniel Adensohn de Souza como nome empresarial derivado.®

E pertinente mencionar que a inscricio do nome empresarial pode ser
anulada por meio de a¢do judicial promovida por prejudicado, a qualquer tempo, quando
violar a lei ou o contrato, conforme o art. 1.167 do Cddigo Civil. Por esta regra, o direito
de ajuizar agdo para anulagdo de nome empresarial é imprescritivel.

Newton Silveira pondera que o nome empresarial pelas disposicdes do
Codigo Civil € inalienavel, tratando de um direito imprescritivel, por for¢a do questionavel
art. 1.167, que declara que cabe o direito de ag¢ao do prejudicado “a qualquer tempo”.

Vale ter em conta que o nome empresarial podera ser extinto. O Codigo
Civil, art. 1.168, prevé que a inscricdo do nome empresarial serd cancelada, seja pelo
requerimento de qualquer interessado, seja pelo término do exercicio da atividade para a
qual foi adotada, ou ainda quando terminada a liquida¢do da sociedade que o inscreveu.

Além do exposto, de acordo com o Codigo Civil, art. 1.155, caput, nome
empresarial ¢ género do qual sdo espécies firma e denominacdo. No mesmo formato prevé
a Instrugcdo Normativa do DNRC n. 116/2011, art. 1°, pardgrafo tnico.

5.4. Firma

A expressdo firma tem o significado de nome ou assinatura de uma pessoa.
Enquanto espécie de nome empresarial, a firma relaciona-se a nome, sendo utilizada
principalmente por empresarios individuais (dai o porqué do emprego de firma individual),
pois seu nome de pessoa fisica devera constar em sua inscrigdo perante a Junta Comercial
(como, por exemplo, “Jodo da Silva ME”), nos termos do art. 1.156 do Cddigo Civil.

Também, a firma ¢ utilizada por sociedades em que haja socios de
responsabilidade “ilimitada”, devendo constar no nome empresarial o nome civil de pelo
menos um desses socios, a luz dos arts. 1.157 e 1.158, § 1°, do Cddigo Civil.

Cabe destacar que, a Instru¢do Normativa do DNRC n. 116/2011, art. 2°,
define firma como o nome utilizado pelo empresario individual, pela sociedade em que

4 VERCOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial. Sdo Paulo: Malheiros, 2004. v. 1. p.
261.
# SOUZA, Daniel Adensohn de. 4 prote¢ao juridica do nome de empresa no Brasil. cit., p. 60.
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houver sécio de responsabilidade ilimitada e, de forma facultativa, pela sociedade limitada
e pela empresa individual de responsabilidade limitada.*

5.5.  Denominacao

Denominagao significa a designagdo que deve ser formada pelo objeto
social da sociedade. Assim, a denominagdo ¢ utilizada pelas sociedades empresarias,
devendo estampar a finalidade da sociedade em seu nome empresarial, de acordo com
o Cédigo Civil, art. 1.158, § 2°. Em outras palavras, o objeto social deve fazer parte da
denominagdo, como “Maceddnia Industria de Calg¢ados Ltda.”

Ressalta-se que a denominacdo pode ser formada com o nome de um ou
mais s6cios ou pode ter um elemento ou expressao fantasia (como veremos adiante), por
exemplo, composta pela sigla composta pelas letras iniciais de todas as palavras do nome
da empresa.

O art. 3° da Instrugdo Normativa do DNRC n. 116/2011, expressa que
denominagdo ¢ o nome utilizado pela sociedade anénima e cooperativa e, opcionalmente,
pela sociedade limitada, em comandita por ac¢des e pela empresa individual de
responsabilidade limitada.*

Como ja apontado, o ordenamento juridico fixa algumas regras as
denominagdes dos varios tipos societarios. Entre os varios exemplos colhidos apenas do
Cddigo Civil, sem prejuizo de outras normas, a sociedade limitada precisa ter, em seu
nome empresarial-denominagdo, a palavra “Limitada” ou sua abreviagdo “Ltda.”, sob
pena de responsabilidade solidéria e ilimitada dos administradores (CC, art. 1.158, § 3°).
Ja a sociedade anonima deve ter em sua denominagao a expressao “Sociedade Andnima”
ou “Companhia”, ou a abreviagdo “S.A.”, “S/A” ou “Cia.” (CC, art. 1.160). A sociedade
cooperativa deve ter na sua denominacao a palavra “Cooperativa” (CC, art. 1.159).

Em relagdo as denominagdes das sociedades simples, associacdes e
fundagdes, clas possuem a mesma protegdo juridica do nome empresarial, conforme
estabelece o Codigo Civil, art. 1.155, paragrafo tnico.

4 In: n. 116/2011. Art. 2° Firma é o nome utilizado pelo empresario individual, pela sociedade em que
houver socio de responsabilidade ilimitada e, de forma facultativa, pela sociedade limitada e pela empresa
individual de responsabilidade limitada.

4 In:n. 116/2011. Art. 3° Denominag@o ¢ o nome utilizado pela sociedade andnima e cooperativa e, em carater
opcional, pela sociedade limitada, em comandita por agdes e pela empresa individual de responsabilidade
limitada.
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5.6. Formagdo do nome empresarial

E cabivel para a formacio do nome empresarial, além de nomes
personativos (como o do fundador), siglas e expressdes de fantasia, outros elementos
complementares ou indicativos, como, por hipdtese, o titulo do estabelecimento principal,
a data de sua fundagdo, a marca, a empresa sucedida, o seu ambito territorial, etc.*
Exemplificativamente: “Companhia de Terras do Norte do Parana”.

Utiliza-se até hoje, mas no passado ja foi muito mais comum, o patronimico
(sobrenome) de familia na composi¢do do nome empresarial. Especialmente quanto
aos empresarios individuais, a firma deve estampar obrigatoriamente o nome civil do
empresario, sendo que ndo raro podera haver colidéncia no Registro de Comércio haja vista
a possibilidade de homonimos entre nomes civis. Se de um lado, no campo civil ndo ha
problemas quanto a existéncia de homdnimos, pois as pessoas sao identificaveis também
por niimeros de registro, de outro lado ndo pode ser admitida a duplicidade de nomes
empresariais, sendo que neste caso o empresario precisa acrescentar uma designagao que
o diferencie, a luz do art. 1.163 do Codigo Civil.

Também se pode utilizar de sigla quanto aos nomes empresariais. Sigla
trata-se da abreviagdo de uma palavra ou a formagao decorrente de vérias iniciais. A
formacao de uma sigla pode ocorrer pelo uso das iniciais de uma denominag@o ou pelas
primeiras silabas, como no caso “Varig”, cuja sigla corresponde a “Viagdo Aérea Rio
Grandense S.A.”

A sigla tem por finalidade resumir a denominacao da sociedade, podendo
servir inclusive como titulo de estabelecimento. Ela pode contemplar o tipo societario ou
ndo, como seria “Varigsa”, correspondendo o “sa” a sociedade an6nima.

Vale ter em conta que, a sigla pode ser parte da denominacgao a ser registrada
no Registro de Comércio, bem como pode ser registra como marca junto ao INPI —Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, de acordo com a Lei n. 9.279/1996.

5.7.  Titulo de estabelecimento - nome de fantasia

Titulo de estabelecimento € 0 nome ou a expressao utilizada pelo empresario
para identificar o local onde ele esta instalado.*” Dessa forma, ¢ o titulo de estabelecimento
que identifica o ponto em que o empresario estd estabelecido.

Aqui ha uma disting@o a ser ponderada: o titulo de estabelecimento nao ¢
necessariamente o nome empresarial. Ele pode ser uma parte do nome empresarial ou

4 VASCONCELOS, Justino. Das firmas e denominagédes comerciais. cit., p. 149-150.
4 VERCOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial. cit., v. 1. p. 245.
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uma expressao totalmente inexistente no nome empresarial. Muitas vezes ¢ um nome
de fantasia, designacdo que se atribui a um estabelecimento, que por sua vez ndo ¢
correspondente ao nome empresarial efetivamente. Por exemplo, uma sociedade pode
ter o nome empresarial de “Santos Comércio de Roupas Ltda.” e usar o nome de fantasia
de “Maravilha Magazine”. Outro exemplo de titulo de estabelecimento com a utilizagdo
de nome de fantasia ¢ o do Pao de Acucar, pois o nome empresarial dessa rede de
supermercados ¢ Companhia Brasileira de Distribuicdo de Alimentos.

Justino Vasconcelos diferencia denominagdo (ou firma) do titulo de
estabelecimento. Este singulariza o proprio negocio, a casa comercial; aquela, a pessoa
responsavel pelas operagdes mercantis. Assim, exara-se a denominagdo (ou firma) nos
atos relativos ao comércio, em todos os documentos que representem obrigacdes. Ja o
titulo de estabelecimento ¢ lancado nos papéis de correspondéncia e nos lugares em que
se faz propaganda do negocio.*®

Por si s6 o titulo de estabelecimento ndo tem um regime juridico proprio,
diferentemente do que ocorre tanto com o nome empresarial, que € protegido pelo registro
na Junta Comercial, quanto com a marca, que tem uma protecdo juridica especifica na
Lein. 9.279/1996 — Lei da Propriedade Industrial. Historicamente, o revogado Codigo da
Propriedade Industrial - Decreto-Lei n. 7.903/1945, art. 114 e ss., previa que o titulo de
estabelecimento em si era registravel.

Newton Silveira ao escrever sobre o assunto aponta que, o titulo de
estabelecimento ¢ um aspecto do nome comercial em sentido objetivo que ndo goza
de protecdo especifica em nossa legislagdo vigente, sendo que na Convencao de Paris
encontra tdo-somente amparo em regras gerais de repressdo a concorréncia desleal

Porém, ndo se admite a usurpacao (apossar-se ilegitimamente ou por fraude)
do titulo de estabelecimento. Nesse caso, a protecdo para o titulo de estabelecimento pode
ocorrer pelo principio do ato ilicito (CC, art. 186), bem como pela concorréncia desleal
(Lei n. 9.279/1996, arts. 195, inc. V, e 209), que, inclusive, ¢ tipificada como crime.

E comum se expressar no ato constitutivo o nome de fantasia que sera
utilizado no desenvolvimento da atividade empresarial. [sso ndo tem o conddo de assegurar
a protecao juridica conferida ao nome empresarial, mas sim de possibilitar que este nome
de fantasia conste no cartdo do CNPJ, documento o qual tem as principais informagdes da
empresa. Porém, eventualmente, podera servir de prova num confronto com outrem que
invoque o uso primario do mesmo nome de fantasia.

4 VASCONCELOS, Justino. Das firmas e denominagdes comerciais. cit., p. 23.
4 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares,
nome empresarial. cit., p. 15.
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Vale destacar que existem casos de titulos de estabelecimento que acabam
se tornando também a marca empresarial (como ocorre com o proprio Pdo de Agulcar).
Assim, um titulo de estabelecimento podera ser registrado como marca se for um sinal
distintivo visualmente perceptivel e ndo estiver entre as proibi¢des da Lei n. 9.279/1996,
art. 124, gozando assim da tutela conferida a marca.

5.8. Insignia

Insignia ¢ um simbolo ou um emblema que tem como fung¢ao a identificacao
do estabelecimento. A insignia é um sinal distintivo; um detalhe para diferenciar um
estabelecimento de outro. Esse sinal pode também corresponder a uma expressao grafica,
uma letra ou uma palavra.

A insignia contempla trés modalidades: nominativa, emblematica e mista.
Assim, a insignia pode ser um nome ou denominac¢do (insignia nominativa); desenho,
figura, emblema ou simbolo (insignia emblematica); ou a combinacido de elementos
nominativos e emblematicos (insignia mista).>

Uma empresa pode ter em conjunto titulo de estabelecimento e insignia.
Um bom exemplo ¢ o titulo de estabelecimento “McDonald’s”, sendo a sua insignia a letra
“M?”, maiuscula ¢ amarela, estilizada de forma grande e arredondada.

Da mesma forma como ocorre com o titulo de estabelecimento, também
nao ha um regime juridico proprio para a insignia, o que ndo acontece com o nome
empresarial ¢ a marca, pois cada um possui sua protecdo legal.

Newton Silveira pondera que as normas referentes a concorréncia desleal
tutelam o titulo de estabelecimento ¢ a insignia, os quais carecem, atualmente, de registro
proprio.”!

A proposito, durante a vigéncia do Codigo da Propriedade Industrial -
Decreto-Lei n. 7.903/1945, tanto o titulo de estabelecimento como a insignia podiam ser
registrados, conforme previam os art. 114 e ss.

Também ndo se admite a usurpacdo da insignia, sendo que, nessa hipdtese,
a tutela juridica da insignia ocorrera pela concorréncia desleal e pelos principios gerais do
ato ilicito, da mesma forma que a protegao do titulo de estabelecimento.

Cabe esclarecer que, a insignia podera ser registrada como marca, desde
que preencha os requisitos legais ¢ ndo esteja entre as proibigdes da Lei n. 9.279/1996,
notadamente dos art. 122 cc. art. 124, inc. II, devendo ser considerada um sinal distintivo

% CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial. cit., v. 2. p. 1.189.
st SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares,
nome empresarial. cit., p. 102-103.

R. Fac. Dir. Univ. Sao Paulo v. 108 p.271-299 jan./dez. 2013



Nome empresarial 293

visualmente perceptivel, ou seja, um caractere que a torna reconhecivel pelas pessoas com
o intuito de distinguir um produto ou servigo.

E pertinente apontar que letra, algarismo e data, isoladamente, nio podem
ser registrados como marca, conforme disposto no art. 124, inc. II, da Lei n. 9.279/1996.
Mas poderdo ser objeto de marca quando estiverem revestidos de suficiente forma
distintiva. Nesse caso, a insignia gozara da protecdo legal de marca.

6. Conflito entre nome empresarial e marca

O conflito entre nome empresarial ¢ marca ¢ um tema muito relevante, mas
antes de enfrenta-lo € preciso definir o que venha a ser marca. Pode-se conceituar a marca
como o sinal distintivo e visualmente perceptivel, ndo compreendido entre as proibigdes
legais, utilizado em um produto (ou servigo) para que este seja identificado e distinguido,
impedindo que possa ser confundido pelo publico com outros produtos semelhantes. O
regimento juridico das marcas ¢ dado pela Lei n. 9.279/1996, art. 122 e ss.

Para Newton Silveira, o nome empresarial representa um direito exclusivo
assim como a marca, no entanto, sua protecao nao ¢ restrita ao ramo de atividade, pois
envolve a propria identificagdo do empresario (comercial, industrial ou prestador de
servigo) em suas relagdes de crédito, ndo se limitando ao ambito concorrencial. Logo,
salvo se a marca tiver prote¢do mais ampla pelo reconhecimento de sua notoriedade,
ndo podera o titular do registro da marca impedir seu uso e registro por terceiros em
ramo de atividade diverso, por ndo haver possibilidade de confusdo entre mercadorias,
produtos ou servicos. Diferentemente, o nome empresarial tem uma protecdo legal que
nao se restringe ao ramo de atividade do empresario, ndo podendo haver coexisténcia de
nomes empresariais idénticos ou muito semelhantes ainda que em ramos diversos. Assim,
o direito de exclusividade sobre o nome empresarial nao se restringe a classes, podendo
o titular impedir sua utilizagdo por terceiros, bem como podera impedir que outros o
utilizem como marca em qualquer ramo.

O autor continua afirmando que, a possibilidade de confusdo entre nome
empresarial e marca ¢ evidente, sendo que a marca ndo deixa de ser um aspecto do nome
empresarial em seu sentido objetivo (nome pelo qual o empresario ¢ conhecido pelo
publico). Inversamente, no confronto da marca com o nome empresarial, ndo podera o
titular do registro da marca impedir que outrem constitua nome empresarial que inclua sua
marca se for para operar em outro ramo. Obviamente, que o titular do nome empresarial
ndo podera agir no ramo em que a marca esta registrada.™

2 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares,
nome empresarial. 4. ed. Sao Paulo: Manole, 2011. p. 16-17.
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Complementando o exposto, Newton Silveira, ao pronunciar-se por meio
de parecer sobre o conflito entre nome empresarial ¢ marca, explica que a protecdo ao
nome comercial ou de empresa ndo estd sujeito ao principio da especialidade, o qual se
aplica apenas as marcas.*

Vale ter em conta que, atualmente a regra geral fixa a protecdo estadual
ao nome empresarial, ndo havendo um registro nacional para nome empresarial. Logo,
eventualmente pode haver o registro de uma marca a qual seja equivalente ao nome
empresarial de outrem registrado em qualquer das Juntas Comerciais de uma das unidades
da federagdo. Neste caso o registro dessa marca deve ser admitido, especialmente se o
titular da marca desconhecia a existéncia de nome empresarial equivalente ao tempo do
requerimento junto ao INPI. No entanto, se 0 nome empresarial tiver um renome (fama)
nacional pode-se denotar uma ma-fé do registro desse nome como marca por terceiro, iSso
em razao do aproveitamento indevido da fama alheia (concorréncia parasitaria).

Por concorréncia parasitaria entende-se o ato de um concorrente tirar
proveito indevidamente dos esfor¢os de outro concorrente; aproveitando-se da fama deste
ao copiar aquilo que deu certo nos seus negocios, para assim encurtar a distancia entre o
esforgo natural a ser dispensado ¢ o resultado econémico correspondente.>

Sem duvida o tema poderia ganhar outros contornos se o titular da marca
fosse operar no mesmo ramo de atividade que o titular do nome empresarial ja vem
atuando. Nesse caso, poderia o empresario titular do nome empresarial, com registro
anterior ao da marca registrada pelo terceiro, exigir a absten¢ao do uso da marca naquele
ramo de atividade coincidente, sob pena de concorréncia desleal.

Assim, os critérios da anterioridade ¢ da especialidade sdo os primeiros a
serem aplicados para a solug@o de conflito entre nome empresarial e de marca.

Daniel Adensohn de Souza pondera que a protecdo do nome empresarial
obsta o registro posterior de marca, realizado por terceiro, que reproduza ou imite
expressdo de nome empresarial, quanto mais se as partes desenvolverem atividade do
mesmo ramo. Igualmente, havendo uma marca registrada ndo pode outrem utiliza-
la a fim de compor seu nome empresarial, ou seja, usar a marca como parte do nome
empresarial, se ha semelhanca de atividades econdmicas desenvolvidas pelas partes. Isto
quer dizer que, o titular de uma marca nao pode impedir que outra pessoa utilize a mesma
expressao a fim de compor nome empresarial, tendo em vista o principio da especialidade
(tipico do regramento das marcas), devendo, portanto, conviver concomitantemente
esses sinais distintivos de partes diversas, haja vista que desenvolvendo atividades em
ramos diferentes ndo havera confusdo. O autor pondera que na jurisprudéncia podem-se

33 SILVEIRA, Newton. Estudos e pareceres de propriedade intelectual. cit., p. 35.
3 SILVA, Alberto Luis Camelier da. Concorréncia desleal: atos de confusdo. cit., p. 64-65.
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encontrar decisdes em que para atender ao pleito de ambas as partes litigantes, em razao
de conflito entre nome empresarial e marca, decidiu-se por obrigar que o proprietario
do nome empresarial ndo utilize a expressao, que coincide com a marca registrada cuja
titularidade ¢ da parte adversa, isoladamente; podendo utilizar-se do nome empresarial
por inteiro nos documentos, nas publicidades, nas placas ¢ nos produtos.™

7. Conflito entre nome empresarial e nome de dominio

O tema do conflito envolvendo nomes de dominio ¢ de extrema relevancia
para o Direito, diante dos eventuais conflitos que surgem dai. Acontece que, um nome
de dominio registrado pode coincidir com a expressao de uma marca, nome empresarial,
titulo de estabelecimento, etc. cuja titularidade seja de outra pessoa que ndo o registrador
do nome de dominio.

Para melhor situarmos a tematica, vale esclarecer que, por nome de dominio
tem-se o endereco eletronico de um site, como, por exemplo, www.tarcisio.com.br. Site ¢ o
conjunto de informagdes e imagens alocadas em um servidor e disponibilizadas de forma
virtual na internet. Nele constam as informacdes de seu proprietario, ou de terceiros, além
de outras que sejam necessarias, tendo em vista sua finalidade.

Frise-se que, o acesso virtual ao site ¢ feito por meio do enderego eletronico
(o nome de dominio). Ou seja, o que identifica o enderego eletronico do site na internet é
o seu nome de dominio.

Cabe também destacar que, o nome de dominio esta diretamente relacionado
com o endereco IP (nimero de identificacdo; uma sequéncia de 12 digitos) de um
computador, ou seja, quando se estd procurando por um nome de dominio, ou pagina na
internet, na verdade, esta sendo buscado um endereco de um computador. Assim, dominio
nada mais ¢ do que um nome que facilita a memorizagao e localizacdo de sifes na rede,
nao sendo necessario ter que guardar na mente os niimeros IPs.

As fungdes do nome de dominio sdo basicamente duas: a primeira de ser
o endereco eletrdnico, que possibilita a conexdo do usuario com o contetdo do site; € a
segunda de estar relacionado a um nome que o identifica, que pode ser marca, titulo de
estabelecimento, nome empresarial, 6rgdo governamental, entidade ndo governamental,
etc.

No Brasil, a entidade encarregada pelos registros dos nomes de dominio
¢ o Nucleo de Informagao e Coordenacdo do Ponto BR — NIC.BR. O Comité Gestor da
Internet no Brasil inicialmente havia delegado a competéncia do registro de nomes de
dominio a Fundagdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo (Fapesp), por meio da

3 SOUZA, Daniel Adensohn de. 4 prote¢ao juridica do nome de empresa no Brasil. cit., p. 127-128.
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Resolugao n. 2/1998. Atualmente, essa competéncia ¢ atribuida ao NIC.BR, por meio da
Resolugdo n. 001/2005.

Podemos dizer que, o registro de nome de dominio ¢ regido basicamente
por trés normas, sem prejuizo de outras, quais sejam: Portaria Interministerial n. 147/95,
do Ministério das Comunicagdes ¢ do Ministério de Ciéncia e Tecnologia, que criou o
Comité Gestor da Internet no Brasil; Resolugdo n. 008/2008 do Comité Gestor da Internet
no Brasil, que estabelece as regras para o registro de dominio; e Resolugdo n. 001/2005 do
Comité Gestor da Internet no Brasil, que delega ao Nucleo de Informagéo e Coordenagéo
do Ponto BR — NIC.br a execucdo do registro de nomes de dominio, a distribuicao de
enderecos IP’s (Internet Protocol) e sua manutengao na internet.

A luz do art. 1° da Resolucdo n. 001/2005 do Comité Gestor da Internet
no Brasil, um nome de dominio disponivel para registro serd concedido ao primeiro
requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigéncias legais para o registro do
mesmo. E dever de o requerente declarar-se ciente de que ndo podera ser escolhido nome
que desrespeite a legislacdo em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de
terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras
de baixo caldo ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em
outras vedacdes que porventura venham a ser definidas pelo Comité Gestor.>

Dessa forma, o interessado ao registrar um nome de dominio na internet,
independentemente da intengdo, podera eventualmente registrar um nome que represente
uma marca, nome empresarial, etc. cuja titularidade ndo a possua.

A regra geral em matéria de nome de dominio ¢ a de que quem primeiro o
registra ¢ o titular do direito de seu uso (“first come, first served”: o primeiro a solicitar
¢ o primeiro a ser servido), sendo essa a posi¢ao dos tribunais brasileiros e do Comité
Gestor.’” No entanto, pode haver conflito entre o titular de um nome empresarial que
queira registra-lo como nome dominio e encontre obstaculo no fato de que alguém ja
tenha registrado um nome de dominio que equivale ao seu nome empresarial.

% Resolugdo n. 001/2005 do Comité Gestor da Internet no Brasil:
Art. 1° - Um nome de dominio disponivel para registro sera concedido ao primeiro requerente que satisfizer,
quando do requerimento, as exigéncias para o registro do mesmo, conforme as condi¢des descritas nesta
Resolugao.
Paragrafo unico - Constitui-se em obrigagdo e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha
adequada do nome do dominio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-a ciente de que ndo podera
ser escolhido nome que desrespeite a legislagdo em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de
terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo caldo ou
abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedagdes que porventura
venham a ser definidas pelo CGL.br.

57 SILVA, Alberto Luis Camelier da. Concorréncia desleal: atos de confusdo. cit., p. 147.
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Neste caso, se aquele quem primeiro registrar for legitimado para a
exploracdo daquela expressdo do nome de dominio, por ser titular de nome empresarial,
titulo de estabelecimento, insignia, marca, nome civil etc. que corresponde ao nome de
dominio, quem registrou primeiro serd o titular e legitimado para explorar o endereco
eletronico. Por exemplo, a expressdo “Continental” é parte de varios nomes empresariais
sendo que o primeiro empresario que registrar o nome de dominio www.continental.com.
br seré o legitimado a explora-lo.

Todavia, se a pessoa que registrou o nome de dominio néo tiver legitimidade
para explorar aquela expressdo que conste no dominio, e ficando clara a intencdo de
aproveitar-se indevidamente (usurpar-se), terd o titular do nome empresarial direito de
requerer adjudicagdo compulséria do dominio, sem prejuizo de indenizagdo por perdas
e danos contra o usurpador; que eventualmente pode ter contra si a caracterizacdo de
ato de concorréncia desleal ou parasitaria.® Isso porque aquele detentor do dominio
podera utilizar-se de ma-fé, visando, por exemplo, induzir terceiros a erro com o desvio
de clientela, o que pode configurar crime de concorréncia desleal. E ndo raro, este tipo de
registro oportunistico e fraudulento visa obter vantagem indevida pela comercializagdo do
nome de dominio a quem seria o legitimado, buscando assim obter ganhos significativos
com a venda.

Daniel Adensohn de Souza pondera que havendo conflito entre nome
empresarial e nome de dominio deve-se verificar no caso concreto: a anterioridade do uso
do sinal distintivo; a legitimidade para o uso e registro do nome de dominio; e os ramos
de atividade envolvidos.”

Diante do exposto, com muita facilidade pode vir a ocorrer um conflito,
pois um terceiro pode registrar, indevidamente, um nome empresarial de outrem como
seu dominio. Resultado, esse terceiro aproveita-se desse dominio para poder, mais tarde,
vendé-lo ao legitimo detentor do nome empresarial. Por isso, tem-se concedido tutelas
aqueles que seriam os verdadeiros titulares para a exploracdo do nome de dominio.

Conclusido

Pelo estudo do nome empresarial ¢ dos assuntos que o permeiam, como
suas espécies, firma e denominagdo, o titulo de estabelecimento e a insignia, pudemos
verificar a complexidade da tematica a longo de toda a pesquisa.

Iniciamos pela natureza juridica e pela origem do nome empresarial, que
estd ligada a origem do nome civil, bem como analisamos a distin¢gdo existente entre

38 SILVA, Alberto Luis Camelier da. Concorréncia desleal: atos de confusdo. cit., p. 150.
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ambos. Podemos perceber que nome empresarial pode ser definido como a designagio
adotada e utilizada pelo empresario (ou sociedade) sob a qual exerce sua atividade
empresarial de industria, comércio ou prestacdo de servigos, exceto intelectuais. Por sua
vez, o Codigo Civil prevé em seu art. 1.155 que, se considera nome empresarial a firma
ou a denominagdo para o exercicio de empresa.

Vimos que a adogdo de firma ou denominacao impde-se pela necessidade de
se conhecer com quem se contrata e a quem se imputam as responsabilidades assumidas,
ligando-se o nome empresarial a pessoa do empresario, exercendo por isso uma fungéo
subjetiva. De forma diversa, a funcdo objetiva do nome empresarial caracteriza,
individualiza e distingue a atividade do empresario na esfera concorrencial. Nesta fungao,
o nome empresarial contempla ndo somente a firma e a denominag@o, mas também outras
modalidades como o titulo de estabelecimento, a insignia, a marca, entre outros.

Quanto ao regime juridico do nome empresarial, tivemos oportunidade
analisar os dispositivos do Codigo Civil, da Lei n. 8.934/1994, do Decreto n. 1.800/1996
e da Instru¢ao Normativa do DNRC - n. 116/2011. Dessa forma, apontamos que o nome
empresarial tem protecdo territorial estendida ao Estado-membro da Junta Comercial onde
a empresa foi inscrita, como regra geral; que deve atender aos principios da veracidade
e da novidade, bem como verificamos as regras sobre a forma¢ao do nome empresarial.

Contudo, a titulo de conclusdo, entendemos que nome empresarial ¢ uma
expressdo que sucedeu nome comercial, haja vista a evolu¢do da Teoria dos Atos de
Comércio para a Teoria da Empresa, sendo um tema extremamente relevante por tratar-
se da forma pela qual ¢ identificado o empresario individual, a sociedade empresaria e a
empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), razao pela qual o ordenamento
prevé um tratamento juridico especial.

Sao Paulo, maio de 2013.
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